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INTRODUCCION

Actualmente México tiene una legislacion en materia de Propiedad Industrial nucva v
completa, falta experiencia en su aplicacion, de tal forma que un buen modelo de aplicacion
puede ser el uso de principios seguidos por las autoridades seguidos en nuestro pais. sin
embargo al poder realizar un estudio de la legislacion de los Estados Unidos de Ameérica y
Ia forma de aplicacion de ella por sus jueces, va que este pais tiene mas de cien afnos de
sxperiencia en la materia, se podra dar una aplicacion de calidad a nuestra fey.

La idea de comparar la legislacion de los Estados Unidos de América con la de México. es
la de aprender de los errores v de los aciertos de tal manera que podamos defender nuestros
derechos, aunque !e correspondera a las autoridades legislar, ya sea por medio de la
jurisprudencia, o de cualquier otra forma pero siempre usando una buena solucion de los

mismos

La importancia de la propiedad intelectual radica en la proteccion que se les otorga a los
desarrollos intelectuales: cuando se habla de ia propiedad industrial regulada por la Ley de
Propiedad Industrial. por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI). y de las obras artisticas o literarias regida por la Ley Federal del Derecho de Autor,
por medio del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDA).

El origen def titulo denominado “El secreto industrial™ se debe. 2 que cuando se tiene un
desarrollo tecnologico o inteiectual dei cual se obtendra un beneticio, este se mantiene en
secreto. normalmente no se divuiga, debido a que podria haber alguna invacion de derechos,
ademas de que ese titulo pucde ser de mayor interés para la o las personas que busquen
informacion relacionada con el tema o por curiosidad, pudo haberse titulado la propiedad

industrial, beneficio del secreto industrial
En el presente trabajo se da informacion de algunos principios fundamentales tales como:

2 El secreto industnial., es toda informacion de aplicacion industrial o comercial. con
clausula de confidencialidad que permita obtener ventaja competitiva.

by La patente, se considera que ¢s un privilegio que otorga ¢l estado a una persona fisica o
moral para poder explotar su innovacion tecnologica por un periodo determinado de
tiempo, obteniéndose ei uso, goce y beneficio

» Una innovacion tecnolgica patentable debera de ser nueva, resultado de una actividad
inventiva y que tenga aplicacion industrial

<
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El modeio de Utilidad. es toda modificacion en la disposicion, configuracion estructura o
forma de objetos. utensilios, aparatos v herramientas, representando una funcién
diferente respecto de las partes que lo integren o ventajas en cuanto a su utilidad

El disefio industrial, consta de dos tiguras juridicas una de ellas es et dibujo industrial es
toda combinacion de tormas, lineas. colores. que son incorporados a bien material, de un
producto industrial. dando un aspecto peculiar o propio, el modelo industrial es toda
forma tridimencional que sirve de tipo o patron para la fabricacion de un producto
‘ndustrial, que le da apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos

La marca. ¢s todo signo visible que distingue productos o servicios de otros de su misma
especie o clase en ¢l mercado

Una forma de poder realizar solicitudes en diferentes partes del mundo consiste en
realizarlas por medio del Tratado de cooperacion en materia de patentes (PCT). el cual

solo se realiza en una oficina receptora. en este caso Mdéxico. simplificando tramites,
siendo mas eticaz y mucho mas barato.

El que ostente una innovacion tecnologica patentable. esa persona podra excluir a
cualquier otra de ia ut:iizacion de su desarrollo tecnologico u obra intelectual. logrando
un beneficio economico, por lo que solo esa persona podra gozar de todos los beneficios,
ademas de que ella podra otorgar la autorizacion a quien el desea para su explotacion

Los desarrollos tecnolédgicos. logrados por personas que ofrecen sus servicios a

dependencias que son presumiblemente propiedad del propietano de las instalaciones v
de los insumos utilizados. por lo que los empleadores deberan de proporcionar
proteccion ¥ otorgar sus dercchos morales y patrimoniales a sus empleados

Todos los desarrollos tecnologicos implican innovacion, los cuales podran ser
transferidos a terceros para su expiotacion por 1o que es importante informar que tipos
de convenios se puede aplicar para cada caso. v la forma que se podran realizar estos, a
fin de poderlos negociar favorablemente entre ambas partes

A continuacion se dan los objetivos principales

Q)

Se pretende lograr que este documento que se desarrolld en materia de propiedad
intelectual, en especitico de propiedad industrial le swva a cualquier persona tisica o
moral, es decir. inventores independicntes o asalariados. estudiantes, empresarios o
industriales. se concienticen acerca de la importancia de hacer uso de las leyes aplicables.
ademads de promover la tecnolosna propia v asimilar tecnologia v aplicarlas . ¢n ¢l pais, en

el hogar, en sus instalaciones, ademas de que tenga una cultura cada vez mas amplia v
protunda en esta materia
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El que tenga un secreto industrial o comercial. nunca debera de difundir ese secreto si no
que lo guarde a fin de poder mantener una ventaja ante terceros. esta ventaja se vera
retlejada en pesos o en dolares. ¥ por tiempo indefinido, a si mismo el que tenga una
innovacion tecnologica patentable tampoco la divulgue y la registre a corto plazo a fin de
que no pierda novedad.

El que revele un secreto industrial o vi que invada derechos a terceros en una patente
tenga en su conocimiento que la ley protegera al inventor o dueflo de ese secreto
industrial contra cualquier dafio o perjuicio

Se¢ aspira a2 que ¢l que lea el presente documento le quede una gran inquietud sobre el
tema. que lea o estudie sus derechos y deberes a que se puede hacer acreedor al practicar
la cultura de la propiedad intelectual, si tiene un desarrollo tecnologico busque tuentes o
bancos especializados de patentes. no hay muches son caros. pero puede traer beneticios
economicos

Se estimula a que la persona que realiza una solicitud de cualquier figura juridica. es
decir. de patente. modelo de utilidad, disefio industrial. de marca. a que no desespere por
los tiempos tan largos para que le otorguen el titulo de su solicitud. porque si tiene una
buena aplicacion o uso, ¥ buena difucion tendra un beneficio economico

Se desea que el que tenga un producto u ofrezca algun servicio realice o tramite una
solicitud de marca, en =} senudo de que si ostenta una marca, podra distinguir sus
productos o servicios ante la competencia

Si s¢ tiene un desarrollo tecnoldgico de cierta magnitud que al escalarlo se observe el
costo veneficio que podra cotener, podra registrarto en diferentes paices. desde nuestro
pais utilizando los beneficios que otorga ¢l Tratado de cooperacion en materia de
patentes simplificando tramites ¥ economizando gastos

Es de gran importancia que ¢l que tiene una innovacion tecnologica, nunca debera hacer
publica esa informacion que sera secreta. si no la revela. tenara que realizar una solicitud,
ante ¢ IMPL, debido a que si no lo hace =i primero podra enajenarlo otra persona. o bién
si pretende explotario tendra problemas por que a lo mejor yva lo registro otra persona
por haber divulgado la informacion. si desea registrar posteriormente v difundio la
informacion solo contara con tan solo doce meses para realiar el registro en cualquier
parte del mundo. por que de no hacerlo en ¢se periodo, perderd novedad

La persona que tenga un desarrollo tecnologico, v desee darlo para que un tercero lo
explote u usufructe debera de realizar un convenio de transferencia de tecnologia v de
secrecia. a fin de restringir alcances y obtener beneficios mutuos. nunca proporcionar
informacién sin un contrato de secrecta © cuando menos una carta de intencion a nadie,
porgue esa persona podra obrar de mala fe en detrimento de la contraria, todo esto a fin




cCAPiIiTULO I

PROPIEDAD INTELECTUAL
1. Propiedad Intelectual v Propiedad Industrial

La propiedad intelectual e industrial se utilizan en forma indistinia, cuando ambos términos
se refieren al conjunto de figuras juridicas, las cuales incluyen: al secreto industrial o “know
how™, la patente. ¢l modelos de utilidad, el disefios industriales, las marcas, los nombres v
avisos comerciales. la denominacion de orgen vy, al derecho de autor o

“‘copyright(creaciones artisticas o literarias), también, en los Estados Unidos de Ameérica
(EUA), ambaos términos son usados como sindnimos.

En Europa ¥ América Latina s¢ hace una distincion para ambos terminos. siendo propiedad
industrial al privilegio de usar, explotar, v comercializar en forma exclusiva y temporal las
creaciones intelectuales y los signos distintivos de productos, establecimientos v servicios,
comprendiendo las figuras juridicas de las marcas. avisos y nombres comerciales, patentes.
secretos industriales, modelos de utilidad v disefios industriales

El término propiedad intelectual, se refiere a las prerrogativas y beneficios que las leves
reconocen ¥ establecen en favor de los autores intelectuales. por la creacion le obras
artisticas, cientiticas, industriales y comerciales.

Existe otro tipo de figuras que no han sido reconocidas ampliamente por ¢l derecho, como
figuras de propiedad intelectual, siendo el caso del derecho a la publicidad. En EUA se ha
desarrollado esta figura como una derivacion del derecho marcario. En Espaidia, existe una
legislacion especial para la publicidad. En Argentina. se regula dentro del marco del derecho
civil. En México es regulado a traveés de la Ley

2. Preliminares

La ley de Propiedad Industrial (L.PI). publicada en el Diario Oficial de la Nacion el 2 de
agosto de 1994, entro en vigor a partir del 1 de octubre de 1994, 1as disposiciones de esta
ley son de orden publico v de observancia general en toda la Republica. sin peruicio de lo
establecido en :os Tratados Internacionales de los que Mexico sea parte. Su aplicacion
administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la



Propiedad Industrial (IMPI, art. 1. cuando se mencione ha cerca de la Ley de Propiedad
Industrial, solo se hara reterencia en torma abreviada detl art. v del numero, sin mencionar la
Ley). los objetivos de la legisiacion en materia de propiedad intelectual son los siguientes:

1. Establecer las bases para que. en las actividades industriales v comerciales del pais. tenga
un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos v productos.

I1. Promover vy fomentar la actividad inventiva de aplicacion industrial, las mejoras técnicas
y la difusion de conocimientos tecnologicos dentro de los sectores productivos;

111. Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes v servicios en la
industria y en el comercio. conforme a los intereses de los consumidores,

IV. Favorecer la creatividad para ¢} disefio y la presentacion de productos nuevos y utiles;

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulacion v otorgamiento de patentes de
invencion, registros de modelo de utilidad. disefios industriales, marcas, y avisos
comerciales; publicacion de nombres comerciales. declaraciones de proteccion de
denominaciones de origen, y regulacion de los secretos industriales, v

VI Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan
competencia desleal relacionados con Ja misma y establecer las sanciones y penas

respecto de ellos ( art. 2 )

Con el fin de subsanar este contlicto, cada area de la legislacion en materia de propiedad
intelecrual trata de !ograr un equilibrio, de manera gque los derechos de propiedad otorgados
a los inventores o autores intelectuales, proporcionen un incentivo suficiente para crear al
mismo tiempo que mantenga en la mayor extension posible el acceso a la creatividad'.

3. La propiedad industrial consta de diferentes figuras juridicas

a) Las innovaciones o patentes, secretos industriales, modelos de utilidad y diseiios
industriales, protegen los principios innovadores de productos. procesos, aplicaciones o
usos, composicion de materia v mejoras

b) Las marcas protegen. signos distintivos de productos y procesos

¢) Los derechos de autor protegen formas de expresion de la informacién, incluyendo obras
escritas. musicales, audiovisuales, programas de computo, ciertos rotulos, v todo lo
relacionado con las creaciones intelectuales



4. Antecedentes

4.1 Innovaciones

a) La primera ley que rigio en Meéxico cn materia de patentes e invenciones fue el decreto
expedido por las Cortes Espafiolas el 2 de octubre de 1820 que en su articulo 13
aseguraba al derecho de propiedad a ios que inventaran, perfeccionaran o introdujeran
alguna mejora. El titulo de propiedad del ventor no se llamaba patente. sino
“certificado de invencidn™, el cual le daba el privilegio para explotar su invencion, por un

periodo de diez ailos

b) Consumada la independencia. el primer texto legal que se expidid tue la ley del 7 de
mayo de 1832, otorgando un privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de
algin ramo de la industria, la cual sefialaba para las patentes de invencion una duracién

de diez aflos

Ley dei 7 Je junio de 1890, relativa a las patentes de privilegio a los inventores o
perfeccionadores. contforme a la cual las patemtes eran otorgadas por veinte aflos
susceptibles de prorroga por cinco afios mas.

<)

d) Ley de patentes de invencion del 25 de agosto de 1903, la cual ¢n sus articulos 15 v 16
otorgaba a las patentes de invencion una duracion de veinte afios con la posibilidad de
prorroga por cinco afios mas Esta lev incorporo por primera vez. en su articulo 107, las
patentes de modelos y dibujos industriales, dandole el mismo tratamiento que el de las

patentes de invencion

e) Ley de patentes de invencion del 26 de iunio de 1928, otorgaba una duracion maxima ¢
improrrogable de veinte :fios o las patentes de invencion y diez aflos para la patente de

modelo y disefio industrial

1) Ley de propiedad industrial del 31 de diciembre de 1942 que sefialé para las patentes de
invencion un plazo improrrogable de quince afios y de diez para las patentes de modelo o
dibujo industrial. Esta ley se caracterizo por haber codificado todas las disposiciones
relativas a las patentes de invencion, patentes de modeio o dibujos industriales. marcas,
avisos comerciales. nombres comerciales y competencia desleal.

Ley de invenciones ¥y marcas publicada en 2l Diario Oficial de la Nacion el dia 30 de
diciembre de 1975 v su reglamento

h) Ley de Fomento y Proteccion de la Propicdad Industrial publicada en el Diario Oficial de
la Nacion el 25 de junio de 1991. la cual otorza para las patentes un término de veinte
aflos y para las marcas diez anos a parnir de su fecha legal. Ademas contempla
disposiciones relativas a1 dibujos industriales, avisos v nombres comerciales v

competencia desleal.



i) Ley de Propiedad Industrial. publicada en el Diario Oficial de la Federacion el = de agosto
de 1994, al igual que la anterior Ley, tiene una vigencia de 20 afios

4.2 Signos distintivos

a) Ley de marcas de tabrica del 28 de noviembre de 1889, la cual en su articulo 12 otorgaba
una duracion indefinida a la marca.

b) Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1930 que en ¢l articulo 6
fijaba al registro de marca una vigencia de veinte afos

c) Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales del 26 de junio de 1928, que en su
articulo 24 seifialaba un plazo de veinte afios de vigencia al registro marcario

d) Ley de Propiedad Industrial. que sefalaba un término de 10 afios prosrogables de
vigencia marcario, v el deber de comprobar el uso dentro de los tres primeros afos

después de otorgado ¢l registro

¢) Ley de Invenciones y Marcas. la cual otorgaba la proteccion al registro marcario por un
termino de cinco aflos prorrogables, v el deber de comprobar el uso dentro de los wres
primeros afios de otorgado el registro.

f) Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial. que otorgaba un término de diez
afios prorrogables de proteccion al registro marcario. A partir de esta ley, se suprimio el
deber de comprobar «i uso de la marcea

8) Lev de Propiedad Industrial. publicada en ¢l Diario Oficial de la Federacion el 2 de agosto
de 1994, cuya vigencia es de diez afios prorrogables

4.3 Derechos de Autor

a) Real Orden del 20 de ocrubre de 1764 dictada por Carlos 111, la cual, se considera la
primera disposicion legislativa espafiola que tomo en cuenta los derechos intelectuales
sobre las obras literarias. Declaraba que los derechos concedidos a los autores no se
extinguian con su muerte. los autores podian defender su obra ante el Santo Oficio de la
Inquisicion antes de que ésta las prohibiera. se establecid por primera vez. el momento en
que una obra entraba al dominio publico, concediéndose licencia para reimprimir un libro
a quien quisiera presentarse a selicitarla después de un aflo, sin que ¢l autor hubiera
pedido prorroga del orivilegio

b) Reglas para Conservar a los Escritores la Propiedad de sus Obras det 10 de junio de 1813
decretadas por las Carntas Generales y Extraordinarias Espafiolas. las cuales otorgaban al
autor el derecho exclusivo de imprimir sus escritos durante toda su vida y por diez afios a
sus herederos, contados a partir del fallecimiento del autor. En el caso que el autor fuera
un cuerpo colegiado. ¢l derecho se conferia por cuarenta afios. Transcurridos estos



plazos, declaraba que las obras caian al dominio publico. Asimismo. otorgaban derecho a

los interesados a denunciar ante el juez a los infractores, inclusive tratandose de
reimpresion de periodicos.

¢) El 3 de diciembre de 1846 el Poder Ejecutivo expidid un decreto sobre Propiedad
Literaria, consistiendo ¢n que las publicaciones v otra clase de obras exigian que se
establecieran los derechos que “‘cada autor, uditor, traductor o antista, adquiera...”” Era la
reglamentacion a las bases del derecho de 1813, con indicaciones sobre el paso de las
obras al dominio publico, aumento a los derechos de los herederos de las obras a un

periodo de treimta afios de vigencia, igualdad de mexicanos y extranjeros para el goce de
los derechos y 1a penalidad a los falsificadores

d) El Cédigo Civil de 1870 para el Distrito Federal v ¢l Territorio de Baja Calitornia. vigente
a partir del lo. de marzo de 1871, adopto ¢l sistema seguido por el Codigo portugueés.
que en uno de sus capitulos comprendia todo lo relativo al trabajo literario en general.
Tanto las obras literarias como las dramaticas, musicales y artisticas se rigieron por las
disposiciones de este Cddigo mexicano. contenidas en ¢l Titulo 8o. del libro 11
denominado “Del Trabajo™. es decir. del trabajo de crear obras artisticas o literarias.

e) El Cadigo Civil de 1884 reprodujo el Titulo Octavo del Segundo Libro de su antecesor
denominado igualmente “Del Trabajo™

£) En el Codigo Civil para el Distrito Federal v Territorios Federales en Materia Comun para
toda la Republica on Materia Federal del 31 de agosto de 1928, se consideré que no
podia identificarse a la propiedad intelectuai con ta propiedad comin ya que la idea tenia
que estar publicada o reproducida para que entrara bajo la proteccion del derecho. Esta
fue la razon para que en dicho Codigo se estimara que se trata de un derecho distinto al

de propiedad, denominado “derecho de autor™, consistente en un derecho para la
explotacion de la obra.

g) La primera ley especializada, auténoma respecto de la legislacion comprendida en et
Codigo Civil. es la Ley Federal sobre el Derecho de Autor del 30 de diciembre Jde 1947,
La segunda es la Ley Federal sobre el Derecho de Autor del 29 de diciembre de 1956,

h) Ley Federal del Derecho de Autor, Publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 25

de diciembre de 1996. se le da mayor importancia al aspecto economico. que al
intelectual.

5. Leuislacion de los Estados Unidos Americanos (EUA)

Aunque la legislacion de los EUA difiere de 1a de Meéxico. empezando por el hecho de que
el sistema leual de los EUA es el Derecho Consuetudinario o “Common Law™, ha habido
una tendencia a codificar los principios generales a los que se ha llegado a través de las
controversias que se han suscitado Ejemplos de lo anteriormente dicho son los “Acts™ y
~Statutes” en materia de propiedad intelectual. los cuales pueden ser equiparados en los




mexicanos en ¢l sentido de que ambos establecen los principios generales de cada una de la
figuras objcto de su proteccion De esta manera, la legislacion establece los requisitos que
deben cumplir las figuras de la propiedad industrial, para que se les califique como tales y se
les brinde proteccion legal. asi no en esta legislacion se establece en qué momento se
infringe o se violan los derechos adquiridos por los titulares y las sanciones a las que se
hacen acreedores los infractores

A diferencia de México, en donde segun el articulo primero de la Ley de Propiedad
Industrial, como ya se menciono se lee que las disposiciones “son de orden publico y de
observancia general en toda la Republica™, en los EUA. la legislacion es federal en materia
de patentes y ‘‘copyright”, pero e¢n materia marcana, la legislacion puede ser estatal o
federal, dependiendo del tipo de registro que se obtenga (estatal o federal). En caso de
violacion algun derecho. se apela al tribunal correspondiente. ya sea estatal o federal. No
obstante esta diferencia, la [ewislacion marcaria a nivel tederal. establece los principios
rectores de las marcas. asi como los derechcs de los titulares y las sanciones en caso de
infracciones

5 1 Legislacion Federal

La constitucion de EUA. en su articulo lo. Seccién VIH, Clausuia VIII, autoriza
expresamente al Congreso para que otorgue derechos de patentes y derechos de autor. Su
texto es el siguiente.

“El Congreso tendra poder para (...) Promover el progreso de la ciencia y las artes,
otorgando por un tiempo limitado a los autores e inventores el derecho exclusivo en sus
escritos e inventos respectivos

La Clausula de Comercio o “Commerce Clause’” contenida en el articulo 1o . Seccion VIH,
Clausula 111, autoriza al congreso para regular las marcas v los actos de competencia desleal
o que afecten al comercio interestatal.

Especificamente. la legislacion federal para cada una de las figuras de la propiedad
intelectual es la siguiente

1. En materia de marcas la “Lanham Federal Trademarks Act” de 1946, Codigo de los
EUA. Volumen XV, Secciones MLI a MCXNXVIIL [15 U S C. 3 1051-1128}.

2 En materia de patentes, “‘Patent Act™ de 1952, que se encuentra en el Volumen 35. del
Codigo de los EUA, Secciones 1 a CCCLXXVT {35 U S C. 8§ 1-376]

[

En materia de secretos indusiriales o “Know how™, el “Uniform Trade Secrets Act” de
1985 y “Restatement of Torts™ de 1979 (Esta legislacién no se encuentra dentro de los
volumenes del codigo de los EUA va que es legislacion independienmte. Por otro lado, el
“Restatement” ¢s un compendio de definiciones



5.2 Legislacion Estatal

De conformidad con la Décima Reforma a la Constitucion y la Clausula Suprema articulo
V1), los estados tienen poder concurrente para regular en materia de propiedad intelectual.
como en el caso de las marcas y los secretos industriales. Sin embargo, este poder esta
subordinado a la legislacion rederal y no debera obstaculizar o ser contraria a las facultades
y fines del Congreso.

De esta manera, qued introducido el concepto de, “propiedad intelectual o industrial” para
referirse al conjunto e bienes intangibles que son protegidos a traveés de la legislacion como
marcas. patentes, secretos industriales y derechos de autor. El objeto de proteger estos
bienes, e¢s fomentar el acervo cultural, tecnologico y cientifico de las naciones, con el fin de
que puedan desarrollarse economicamente, asi como mantener su cuitura.

BIBLIOGRAFIA
' Barret M. Intellectual propertv, Emanuel Law Outlines, Inc; Nueva York, EUA. 1991

* Rangel, Medina David._Derecho de la_Propiedad Industrial e Intelectual, Universidad
Nacional Auténoma de México, 1991.

10



capPpiTuUuLO It

El SECRETO INDUSTRIAL O “KNOW HOW™

1. El bien objeto de la propiedad intelectual, artistica e industrial

E!l derecho de propiedad, en la formulacion de su concepto. se extiende su objeto a las cosas
intangibles. comprendiendo dentro de ellas la propiedad arustica o literaria e industrial.

En consecuencia, expresamos que se podria rescatar el pensamiento de Aubry vy Rau
respecto del rérmino “propiedad”, debido a que ellos lo han ampliado a las cosas intangibles
v comprendiendo en ella la propiedad intelectual, propiamente dicha y la industrial®

En el marco de la probiematica tecnoldgica, al derecho le corresponden los conocimientos

tecnologicos. que pueden ser objeto de transacciones mercantiles v susceptibles de una

apreciacion pecuniaria,

Cuando se tiene un desarrollo tecnologico, logrado por una persona. por medio de 1a cual se
logra una invencion, siendo esta un proceso, un producto, un aparato, un uso, un aparato. o
alguna otra innovacion, o parte de el, csta invencién, podra ser producida, explotada o
utilizada, por el mismo ¢ por la persona que el autorice, esto es lo que se llama apropiacion
de la tecnologia. En estos casos el derecho interviene regulando. por un lado, el proceso de
apropiacion, v por el otro. los derechos y deberes del titular de la invencion; el proceso
juridico tradicional de proteccion es la patente. sin embargo. el secreto industrial adquiere
cada dia mayor importancia.

Los industnales. cuando tienen una innovacion tecnologica, es decir una invencion, optan
por patemtar cuando ven que su comp o sus idores estan muy cerca de su
desarrollo tecnologico, cuando ésta no es la circunstancia, prefieren ocultar la invencién a la
competencia por medio de complejos sistemas de seguridad. en virtud de la relativa

proteccion que ejerce la figura Jundlca de la patente y su inminente difusion como
do fuera del control del titular de la patente.

documento de inforr ion tecnold

El secreto industrial puede proteger un aspecto del proceso productive conocido solo
genéricamente o estar referido a conoci t no revelados en el acto de patentar.
Al tirular de una invencion. que solicita la inscripcion por medio de cualquier figura juridica,
ia lev le obliga a proporcionar toda la informacién necesaria para la utilizacion de la misma,
las oficinas de registros no tienen el personal apropiado para determinar en que momento la
invencion esta incompleta. para poner en prictica este requerimiento. Al ocultar parte de la
informacion tecnologica. permite al titular de la invencién. protegerse del posible uso




fraudulento de su invencion y, obtener una ventaja competitiva con respecto de sus
seguidares o de la competencia, ademas de que asi puede evadir restricciones legales

La ventaja competitiva del secreto industrial se da por:

a) Vencido el plazo por ei cual se concedio una patente, €sta pasa a ser del conocimiento y
posiblemente del conocimiento publico (después de veinte afios de vigencia. segtin la Ley
de Propiedad Industrial. la persona que¢ quiera reproducir la invencion. podra
reproducirla o tal vez no pueda reproduciria debido a que carece de la informacion
complementaria no incluida cuando se realizo el registro, en cambio en el secreto. al
menos que alguien registre algo igual o semejante, perdera el caracter de secreto

b) Si caducara la patente antes de perder vigencia por extincion del plazo. por falta de
explotacion y produccion insuficiente para satistacer la demanda interna, el otorgamiento
de licencias compulsivas carecera de efectos practicos, nuevamente ¢l secreto no tiene
problema porque no se registra.

¢) En casos en que sc prohibe el patentamiento, o no se otorga para algunos productos o
procesos ¢l derecho de exclusividad, guardando el secrcto se elimina la posible
competencia de terceros.

Delmando define ¢l secreto de fabrica como “un método o medio especial de fabricacion,
patentable » no. quo es mantenido en sccreto’™?, concepto al cual se debe acompaiiar,
conforme a lo expuesto supra: a) las partes o etapas de un pProceso CUyOS aspectos mas
generales han sido publicados; b) modelos y disefios v figuras juridicas que no hubieren sido
registrados,

2. Clases de secreto industriales

El concepto de secreto industrial es muy variado v, en algunos paises, se pueden tener
diferentes clases de secretos industriales, dependiendo de la estrategia a seguir, las mas
T es son las siguientes:

a) En virtud de el secreto industrial

1) Inventos patentables pero no protegidos que quedan sin revelarse con la intencion
subyvacente de¢ “estar en mejores condiciones sin una patente’”, como en el caso de un

proceso industrial,

2) Los secretos necesarios para que se pueda explotar una patente ya existente. que no se
dan a conocer para limitar el efecto revelador que puede producir la solicitud de patente,
o para penmitir licenciar “‘patente y secreto industrial™, alguno de ambos. es decir, casos
en (ue se tengan mejoras




3) Los inventos o secretos que puedan estar comprendidos en a), 1) v 2). pero sin el
elemento estratégico de la no divulgacion

4) El secreto industrial efimero o de corta vida. cuando por la sustancia del invento no vale
la pena que sea patentado ni se solicite otro derecho de propiedad industrial, por
ejemplo, una substancia que se haga reaccionar con alguna otra substancia o elemento
conocido. pero que nadie lo haya realizado

5) Inventos no patentables. proceso biologico natural que siempre se haya realizado

b) El secreto industrial no secreto

1) Habilidad para la produccion. experiencia. artilugios en Jos que se requiere de tiempo
para asimilar la actividad

2) Asistencia técnica y servicios conexos.

3) Entrenamiento de perscnal.

4) Fuente de suministros de los componentes incluidos en b). 1), 2), 3),

5) Obtencion de dibujos. fotograsias, calculos. ete., relacionados con el b).

¢) Cuestiones especiales que por error se llega a un secreto industrial:

1) Secreto industrial y mera informacion.

2) Secreto industrial futuro, en donde se cre€ que se tiene una tecnologia. pero no se sabe
que aplicacion pueda tener.

3) Opciones para proauctos futuros, retroceso det secreto industrial y similares obligaciones
precontractuales.

4) Servicio de suministro. es decir. ¢l licenciante se compromete a proporcionar el secreto
industrial, componentes relativos a él, etc.

5) El Secreto tndustrial comercial. es decir, licenciamiento sobre métodos de organizacion,
experiencias de comercializacion, practicas coatables, etc.

Con esto se totalizan quince las clases de secreto industrial que menciono, aunque podrian
ser mas. ahora menciono algunos que tienen uso de mayor frecuencia:

1. Conocimientos técnicos aun no patentables que pueden llegar a serlo: consisten en
avances de investigacion y desarrollo. con aita probabilidad de transformarse en un



invento patentable, que aun no es patentable, la informacion guardada esta con caracter
de confidencialidad. esta situacion no guarda conflictos juridicos

Conocimientos técnicos no patentables por prohibicion legal: debido a que en la mayoria
de los paises. la ley prohibe el patentamiento de productos, procesos, siendo la
transferencia de tecnologia con clausula de conridencialidad

©

3. Conocinuentos técnicos secretos patentables pero no patentables: normalmente son

invenciones que cumplen con todos los requisitos para poder realizar un registro de
patente, pero que se ha decidido no publicarlo, entre algunas otras cosas. por no intciar
la explotacion. por fines comerciales, para evitar invasion de derechos: de esta forma las
empresas tienen tiempo para poder realizar mejoras en sus industrias v adaptar la
invencion segun sus ~ecosidades.

4. Conocimientos tecnicos que no cumplen con los requisitos necesarios para ser
considerados una invencion: su mantenimiento como secreto por el titular pareciera ser
un derecho incontestable similar a los demas secretes industrales -~ comerciales que
guarde cualquier empresa, pero su negociacion bajo clausula de contidencialidad podra
ser considerada como una practica monopolica

Conocimientos secretos técnicos vomplementarios de una patente: cuando se realiza un
registro de una patente, normalmente se reserva el titular de eila una parte de
informacicn substancial para reproducir la patente, lo que le da mejor posic:on, porque
licencia la patente v con clausula de coafidencialidad 1a informacion que reservé para el

futuro

w

3. La doctrina del secreto industrial
3.1 El secreto industrial nacionai

El secreto industrial ha sido definido en el derecho positivo indirectamente, es decir, se
encuentra la idea pero no la definicion, en el Codigo Penal para el Disirito Federal, en ia
Ley de Impuestos sobre la Renta y en la derogada Ley sobre el Contro! y Registro de la
Transferencia de Tecnologia y el uso de explotacion de patentes y marcas. Ha sido aplicable
en los ultimos afios como estrategia de proteccion de conocimientos técnicos
administrativos. por parte de los empresarios. La utilizacion de la palabra inglesa “know
how™, para referirse al secreto industrial v su traduccion literaria “saber hacer”. ha
confundido mucho a los mismos empresarios, Que s¢ refieren a la experiencia, permitiendo
la optimizacion en el proceso productivo v el avance tecnologico. La legislacion mexicana
exige la objetividad. debido que para considerar a secreto industrial, exige que conste en
documento. que tenga soporte técnico

Exisuendo un conjunto de conocimientos, quc pueden ser transferidos por constar en
documentos de soportes marteriales, significando  para un  individuo obtener ventaja




competitiva frente a la competencia o estar en la misma condicidon que la competencia,
Surgiendo la modema concepcion doctrinaria y de la creacion jurisprudencial en el derecho
comparado, e inclusive, por las normas fiscales.

LLa Ley de Propiedad Industrial mexicana define al secreto industrial, como toda
informacién de aplicacion industrial o comercial. con caracter confidencial que le permita
obtener una ventaja competitiva 0 economica, referida a la naturaleza. caracteristicas o
tinalidades de los productos: a los métodos o procesos de produccién; o 2 los medios o
formas de distribucion o comercializacion de prestaciones de servicios. siempre v cuando a)
1a informaciéon no sea del dominio publico. b) no resulte evidente para un técnico en la

materia, ¢) se hayvan adaptado medios o sisternas para preservar el secreto (art 82),
incisos anteriores son:

a) Que no sea del dominio publico: la ley se refiere a los 1tes que se uentren
documentados en registros de patentes, modelos de utilidad, disefios industriales.
certificados de invencion. etc . los cuales han pasado al dominio publico por caducidad o
por abandono de los mismos. también por la informacion. dada a conocer en eventos o
publicaciones internacionales. asi1 como de informacion de uso comiin entre ias personas.

b) Que no resulte evidente para un técnico en la materia: esta exigencia es de fundamental

importancia en la definicién sustantiva del secreto industrial. por cuanto implica la
realizacion de una actividad inventiva, que justifica !a competencia federal en materia
para ¢l caso que se hiciera una interpretacion estricta del art. 28, parrafo octavo y 73 Inc.
XXIX-F de la Constitucion, confirmando que no hay diferencia sustancial entre el
contenido de un secreto industrial v una patente.

¢) Que esté contenida la informacion en medios: es decir, que esté protegida la informacion
para consideraria secreto industrial, es necesario que se hayan adoptado medios y
sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma
Muy importante. la transierencia o autorizacion de uso de la informacion con clausula de
confidencialidad no le hace perder el caracter de sccreto industriat art. 83).

La ley demanda el cumplimiento de algunos requisitos adtcxonalcs para considerar la
informacion como secreto industrial, es decir. las
productos:

o f Jades de los
1) la naturaleza sustantiva de la informacion debe ser similar a la invenciéon. 2)

utilidad para la empresa para considerarla como valiosa. 3) acciones realizadas para
mantenerla como secreto (art. 85 v 86)

3.2 Proteccion de los secretos

a) El Codigo Penal para ¢l Distrito Federal dedica el capitulo dnico del Titulo noveno a la
“Revejacion de Secretos”™ Sanciona  a quien revele un secreto al que ha tenido acceso en

o
n



virtud de su empleo. cargo o puesto, si esta accion provoca un perjuicio y se realizo sin
autorizacion del perjudicado (art. 210). La pena se eleva substancialmente en: a) segtn la
funcién que desempeiie el sujeto, si presta servicios profesionales o técnicos, es funcionario
o empleado publico; b) por el tipo de secreto: si es de caracter industrial (art. 86 y 223).

La ley contempla como minimo una pena de cien a dicz mil veces el salario minimo vigente
para el Distrito Federal , o prision de dos a seis afio (art. 224), y la reparacion del dafio
material o indemnizacion de dafios o perjuicios por la violacion de los derechos que confiere
esta ley. en ningun caso sera inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al publico,
de cada producto o la prestacion de servicios que impliquen una violacion de alguno de los
derechos de propiedad industrial (art. 221 bis)

b) La ley que protege los Derechos de Autor reprime a quién dé a conocer a cualquier
persona una obra incdita o no publicada, recibida en confianza del titular del derecho de
autor o a su nombre, sin su autorizacion. La pena que impone va de:

1) Cinco mil hasta diez mil dias de salario minimo ¢n los casos previstos en las fracciones 1
11, IV, V, VI1I, VIil y [X.

2) de mil hasta cinco mil dias de salario minimo en los casos previstos en la fraccién y V1
del articulo anterior, y

3. de quinientos hasta mil dias de salario minimo en los demas casosa jyue se refiere la
fraccion X del articulo anterior,

Se aplicara mulita adicional de hasta quinientos dias de salario genera! vigente por dia, a
quien persista en [ infraccion.

No es impresindible que el autor del delito provoque un dafio o que pretendiera provocario
(art. 232 Ley Federal del Derccho de Autor publicada en el Diario Oficial de la Federacion.
el 24 de diciembre de 1996).

Esta disposicion es de suma importancia pues segun la reforma de la ley de 1991 y la del 25
de diciembre de 1996, protege entre otros los programas de computacion, mas cercanos a
fos temas tecnologicos que la autoral

¢) La ley de Propiedad Industrial. considera como delito:

1) Toda aqueila persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempetio
de su profesion o relacion de negocios, tenga acceso a un secreto industrial del cual se le
hava prevenido sobre su confidencialidad. debera abstenerse de revelarlo sin causa
justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto. o de su usuario
autorizado (art. 85).



2) La persona tisica o moral que contrate a un trabajador que este laborando o haya
laborado o a un profesionista. asesor o consultor que presente o haya prestado sus
servicios para otra persona. con el fin de obtener secretos industriales de ésta, sera
responsable del pago de dafios o perjuicios que le ocasione a dicha perscna. También
serd responsable del pago de dafios y perjuicios la persona fisica o moural que por
cualquier medio ilicito obtenga informacion que contemple un secreto industrial (art. 86).

<. Intereses tutelares

La diferencia en las penas establecidas para quien revela un secreto en general o el
contenido de una cobra protegida por Derecho de Autor y de quien revela un secreto
industrial, es sustantiva ¥ es una de las argumentaciones que nos autorizan a afirmar que los
iatereses protegidos por {a ley son substancialmente diferentes

Como suele suceder en las figuras vinculadas al derecho penal economico, la norma protege
multiples intereses, dificiles muchas veces de individualizar, como expresa Pedrazzi:

“El derecho penal economico constituye quizi uno de los sectores de la parte especial en
que la utilizacion del concepto del bien juridico es mas ardua y problematica, en el que los
objetos merecedores de tutela son mas dificiles de aislar y recortar. En su extrema
complejidad, el fenomeno economico afecta a una serie de intereses de distinta naturaleza,
entre los cuales existe una relacion dialéctica que oscila entre la convergencia y el
antagonismo: intereses individuales y de grupo, intereses ‘difusos’ e intereses referidos a la
comunidad considerada de forma unitaria™

El bien tutelado de los delitos economicos se vincula directamente a la Constitucion, en
nuestro sistema juridico la rectona por parte del Estado del Desarrollo Nacional. orientado
al cumplimiento de los objetivos que la misma detalla (arts. 25 al 28 inclusive de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos).

La norma no protege el derecho de explotacion monopdlica del secreto industrial por su
titular, ni se propone estimular el desarrollo cientifico y tecnoléogico. para ello dispone de
otros instrumentos de politica econdémica y juridica. como los estimulos que brinda la
patente Por otra parte no cs conveniente utilizar el derecho penal como instrumento de
estimulo

El interés que protege la norma, en ¢l caso del secreto industnal, es la competencia leai.
garantiza que se verifique uno de los condicionantes que hace posible que la economia de
mercado tienda a la eficiencia. En segundo término. protege la confianza que le brinda la
empresa a los trabajadores que tienen acceso a un conocimiento técnico confidencial, e
indirectamente, protege al productor v a los consumidores. Que se veran beneficiados de un
comportamiento leal del mercado Si bien, en términos muy generales. que agregan poco al
tema en cuestion, se puede coincidir en que el bien protege el secreto de la empresa®.



4.1 El secreto industrial latinoamericano

La naturaleza juridica del secreto industrial en Latinoameérica, se manifiesta en los términos
anteriormente mencionados

Alvarez Soberanis considera que “‘conocimicntos tecnicos son propiedad de quien los
descubre”, “pero que cuando se transmiten” -dice-, entran a formar parte del acervo
tecnologico del receptor, sin que sea precbable pretender que los puede devolver, ya que tai
cosa es imposible, en razon de la naturaleza misma del bien transmitido. Es posible regresar
at Iicenciar;ne los documentos en que consten los conocimientos técricos. pero no estos
mismos.

Seria posible compartir esta concepcion de Alvarez Soberanis si el derecho de propiedad del
conogimiento técnico no patentado estuviere positivamente nstituido, y siempre que en la
denominada transferencia de tecnolouia se cediera efectivamente el derecho, consecuencia
juridica que creemos debio s2r la mejor intencidn por el citado jurista

Tillet concibe la naturaleza juridica del secreto industrial como de un derecho de ‘‘cuasi-
propiedad”, exponiendo su idea de la siguiente manera:

*No todos los activos son definibles como “‘propiedad™ desde el punto de vista juridico,
pero todos pueden considerarse como integrantes det valor global de una empresa. Si una
compailia posee una participacion determinada en el mercado, no solo la defendera sino que
también la tomara en cuenta para efectos de planificacion de la misma manera, sus derechos
de patente en un campo determinado establecen la proteccion legal para uturas
innovaciones. Para aclarar este concepto de activo, que pretende tanto la propiedad como la
cuasi - propiedad, tomese el ejemplo del conocimiento no patentado, secreto industrial. de
la empresa. que puede estar no protegido por la lealtad personal de sus empleados, por
conrratos que obliguen a guardar el secreto v por un minucioso control de sus actividades.
Cuando se transfiere ese tipo de conocimientos a otra empresa, esa transferencia se hace
por un pago. El cedente establece en el contrato una serie de condiciones que limitan el uso
del conocimiento en los términos convenidos. También puede incluir clausulas que impidan
el uso del conocimiento no solo a sus competidores, sino también en cualquier forma que
pudiese representar un dafio potencial a sus intereses comerciales. Aqui aparece un contlicto
entre el interes juridico. la transferencia de un activo mediante un contrato y el interés
comercial en mantener la proteccién de la propiedad. con o sin la aprobacion o la tolerancia
de la leyv. Lo cierto es que una gran empresa esta en condiciones de imponer clausulas
restrictivas precisamente porque sc¢ trata de un derecho de cuasi-propiedad que no esta
totaimente definido por la ley™

Se¢ obsenva que esta formulacidon de ““cuasi-propiedad”™ no es compatible ¢n los principios en
que se basa la codificacian individualisia del derecho de propiedad

Es sabido que en ¢l régimen mexicano no se admiten restricciones o limitaciones que lo
desvirtuen, sin perjuicio de estas consideraciones sobre ¢l derecho de propiedad. Se estima



que tal concepcion presume la existencia del de:2cho de propiedad sobre el secreto
industrial, que es .a postura que combatimos, segun se ha ido revelando. Por lo que al
secreto industrial en latinoameérica. se le da el mismo trato que en el pais

-1.2 El secreto industrial continental europeo

En el derecho continental europeo la doctrina y la junisprudencia no son uniformes, pues si
bien existen definiciones en ¢l sentido del secreto industrial como derecho de propiedad, se
manifiesta también una importante orientacion adversa.

a) El secreto industrial aleman

En la doctrina y en la jurisprudencia de la Republica Federal Alemana. como es apreciable
en el significativo trabajo de Tiedemann’. se expresan afirmativamente sosteniendo el
secreto industrial “‘como posicion juridica subjetiva™.

Pfister, tras realizar un analisis de todos los argumentos en favor y en contra, ubica al
secreto industrial bajo la proteccion del art. 823, inc. 1, del Codigo Civil aleman. lo que
tiene sentido si se acepta la existencia de un “otro derecho™ a tenor de esta disposicion.
Incluso autores que tienden al analisis del secreto industrial como un posicion
principalmente factica y que rechazan un derecho absoluto sobre el secreto industrial,
enfatizan la necesidad de por lo menos aceptar un derecho de exciusion sobre el secreto
industrial. cuya transferencia (ans. 398 v ss. del Codigo Civil ). se adecta a los principios

establecidos para la transferencia

No obstante que la doctrina v la jurisprudencia expuestas son las predominantes, Tiedemann
sefiala que los autores contrarios a ella destacan “'que la aceptacion de un derecho subjetivo
sobre el secreto industrial es dogmiticamente posible, unicamente dudan de que esta

onstruccion sea admisible, dado que la ley parte de un numerus clausus de los derechos
subjetivos

En este orden de consideraciones v con motivo del lenguaje que emplea la Comision de {a
Comunidad Europea, se habla de propiedad del secreto industrial. Es importante resaltar la
observacion que Mestmacker hace al respecto, pues aclara: “en el lenguaje de Ia Comision,
que habla de “‘propiedad" en el secreto industrial. no se le debe entender en sentido técnico,
ni justifica la suposicion de que en el secreto industrial se equiparara a los regimenes de

bienes inmateriales’

b) EIl secreto industrial en suiza

En el derecho suize. segun Wise, la mayoria de los autores consideran que el secreto
industrial es un tipo intangible de propiedad personal Hace notar que hay autores que
estiman que es solo un derecho relativo e incompleto, como los hay que sostienen que ¢s

solamente un hecho en ¢l activo”



Distintamente de las vertientes doctrinales hasta aqui relacionadas, en las cuales se sostiene
el derecho de propiedad del secreto industrial, estimaremos concepciones que a nuestro
juicio 1a alejan de ella.

Asi es en el claro y agudo aporte de Bianchi respecto a la “‘construccién de Pfister™, y su
“critica a una tutela absoluta sobre los conocimientos técnicos no patentados a la luz del art.
41, primer apartado, de su constitucion™

En el curso de su examen, Bianchi formula valoraciones, en lo que concierne a la idea de la
inexistencia de un derecho de propiedad sobre el secreto industrial.

Cuando expresa, ‘“‘por tanto, se puede afirmar que para los conocimientos técnicos no
patentados no hay, en nuestro ordenamiento juridico, una tutele directa erga omnes, en
cuanto tal tutela no resulta prevista y deducible de normas especificas y explicitas mientras
parece que deba ser distinta la conclusion sobre este aspecto, como se ve infra, para los
inventores industriales no patentados pero patentables™ *

Se considera que es posible incluir en Ia orientacion doctrinal relacionada a Goméz Segade,
debido a que califica al "secreto industrial”, ya que para ¢l tan solo "es un bien intangible
sobre el que no recae un derecho de exclusiva®,

d) El secrcto industrial francés

En la doctrina francesa se revela una tendencia negativa al reconocimiento del derecho
subjetivo, tanto respecto a las invenciones, como del secreto industrial, atendiendo
especialmente, en nuestra opinion al desenvolvimiento, avances y divulgacion actual de la
técnica y ciencia.

Expone Magnin que ciertos autores han puesto en duda que sea posible hablar de propiedad
sobre las invenciones. “M. Page -escribe-, analizando la génesis de las nuevas invenciones
actuales, le ha conducido, en efecto, a distinguir una doble filiacidn que constituye un doble
vinculo de dependencia: filiacién cientifica y 1a filiacion técnica™'!.

Se comprende, pues -prosigue Magnin-, que no es posxble afirmar verdaderamente, en esas
condiciones, que se es propietario de una i , ¥ en cia, de una idea
inventiva concreta por el secreto industrial. Asi, preferimos sostener, con M. Page, la idea
de un simple derecho de paternidad sobre una invencién que lleva la impresion de su autor.

*“Esta es la unica referencia que se puede reconocer en este dominio. La creacion cientifica y
tecnologica, asi lo ha escrito este autor, s una creacion inminentemente colectiva; quiere
decir que ella implica la participacion complementaria de individuos distintos, de unidades
juridicas v economicas distintas. Las apropiaciones se manifiestan, a medida que ¢l procesos
de creacion técnica se encaminan a la etapa de aplicacion industrial, pero no son sino
apropiaciones de hecho. El autor de una invencion no posee asi sobre ella mas que un
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simple derecho de paternidad, por el hecho dé la contribucién que €l ha aportado a su
eclosion™.

“Se ve asi que no es juridicamente posible considerar Ia creacién de una disposicion legal
instituyente de un derecho de propiedad sobre el secreto industrial™.

La evolucién opera en la legislacion sobre el derecho del inventor, es apreciable en la Ley,
que no establece un derecho exclusivo de explotacion en provecho del inventor: al
contrario, precisa que el derecho exclusivo de explotacion pertenece al primer depositante,
y no al inventor.

Asimismo, la jurisprud ia fr ha do que el “know how™ constituya el objeto de
un derecho de propiedad. En la sentencia del 18 de julio de 1974 de la Corte de apelacion
D’Amiens fallo, en este sentido, que *el elemento del secreto industrial se distingue de las
invenciones patentadas en que el primero no se beneficia sino de una proteccion de hecho
consistente en el secreto que lo envuelve, proteccion que no puede ser sancionada sino por
aplicacion de las reglas de la competencia desleal'”. En comentario a esta sentencia,
Mousseron y Vivant sostienen que ella participa, “con fortuna, del esfuerzo de clarificacion
comprendido en la materia y sumamente necesario en una época en que la practica utiliza ya
frecuentemente las desafortunadas expresiones de “propiedad det “know how™, de cesién o
de licenciamiento de saber-cémo”™*>.

4.4 El Secreto industrial en Jos Estados Unidos de América, “Common law™

a) En la doctrina y en la jurisprudencia de los Estados Unidos d¢ América y en Inglaterra se
reconoce que el secreto industrial es un derecho de propiedad.

Magnin, relaciona la mencionada doctrina y jurisprudencia, sobre si el secreto industrial
pucde ser objeto del derecho de propiedad. Expone: “De hecho. esta cuestion se planted
frecuentemente a propdsito de la determinacion del régimen fiscal por los pagos recibidos
por el titular de un secreto industrial, con motivo de las rentas ori das por la utilizacio
del secreto industrial o de las sumas correspondientes al precio de una cesién; el problema
existe en saber si estos pagos se hallan sometidos a un impuesto sobre la propiedad (income
from property) o la tasa sobre los servicios (income from service). Es en esta ocasion que
1a jurisprudencia angloamericana fue conducida en varios casos a sostener que el secreto
industrial constituye el objeto de un verdadero derecho de propiedad™.

Magnin prosigue expresando que la nocién expuesta, “csencialmente comprende como un
derecho personal que otorga a su titular una serie de preguntas contra los terceros™, criterio
que sustenta apoyado en el pensamiento de Maddock, que reproduce. “Asi como lo hace
notar Maddock -escribe-, el término de propiedad no es un > abstracto, sino que
designa mas bien las prerrogativas de su titular. Los derechos de propiedad no son
inherentes al objeto mismo, sino que se manifiestan en relacion a la persona. Por mencionar
solamente algunos. comprenden para el titular, el derecho a la proteccion, el derecho de
utilizacion, de explotacion o de transferir una cosa. Cada uno de estos derechos es un
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elemento aislado del has de derechos del propictario. La palabra propiedad es simplemente
un rétulo que permite designar un has que 1a ley reconoce y hace respetar™

Dessemontet sostiene que ‘los jueces pueden reconocer libremente nuevos tipos de
propiedad -en equity ningun numerus clausus los restringe- en cuanto al objeto del derecho
y en cuanto a la forma, es decir, a las facultades que le acuerde el titular™.

En la doctrina relacionada es posible apreciar y deducir dos elementos emergentes, que se
pueden concretar en el concepto que del derecho de propiedad se tiene en el “common law™
v los alcances de las facultades del juzgador.

En cuanto al derecho de propiedad es destacable una situacion factica y de preguntas
personales oponibies a los terceros que el orden “‘reconoce y hace respetar™

Esta concepcidn y régimen juridico se vincula con el hecho de posesion, diferenciado de los
principios que lo rigen en el derecho romano. pues como explica Eder, se distingue de este
Gltimo, asi como de su concepto en los cédigos latinos clasicos. “El elemento importante en
el “common law” -escribe~ no es el animus domini, o sea, el propésito de tratar la cosa
como duefio, sino la intencion de excluir a otras personas del uso o goce de las cosas

Este juicio de Eder se sustenta en el pensamiemo de Holmes, que en lo tocante al derecho
de propiedad no lo desvincula de la poses:on “pero, bcualcs son los derechos de propicdad?
-se interrogaba Holmes-. Sub -cC 6~ son los mismos que aquellos
incidentes a la posesidon. Dentro de los limites prescritos por la politica, se permite al duefio
ejercer sus poderes naturales sobre el objeto de que se trata, sin interferencia, y esta mas o
menos protegido para excluir a otras personas de tal interferencia. Se permite al duefio que
excluya a todos, ¥y no es responsable frente a ninguno. Al poseedor se permite que excluya a
todos menos a uno, y sélo es responsable frente a éste. El voluminoso cuerpo de presuntas
que han hecho que el tema de la propiedad sea tan grande e importante constituyen
cuestiones de transterencia. no necesaria o gencralmente dependientes de la propiedad por
distincion de la posesion. Son preguntas relativas al efecto al no tener un titulo ya en
existencia, o de los modos en que un titulo originario puede ser dividido entre quienes

entran en el”** -

Estas conclusiones de Holmes estaban precedidas de consideraciones y reflexiones que las
fundamentan, razén por la cual se reproducen. En ellas expreso:

Siguiendo el orden de analisis que hemos emprendido con relacidn a la posesion, 1a primera
pregunta debe ser: ;A que hechos se adjudican como consecuencias juridicas Jos derechos
llamados propiedad? El modo mas comente de obtener la propiedad es mediante la
transferencia de un propietario anterior. Pero eso presupone una propiedad va existente, y el
probiema consiste en descubrir que es lo que le da vida.

Un hecho que conduce a este efecto es ¢l de la posesion, el captor de un animal salvaje o de
peces del océano, no tiene simplemente posesion sino un titulo valido contra todo el mundo.
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Pero el modo mas comun de obtener un titulo originario e independi es di ciertos
procedimientos, judiciales 0 no, opuestos a todo ¢l mundo. En un extremo de éstos

>s al procedimi in rem del derecho maritimo, que dispone de manera concluyente
de la propiedad en su poder, y cuando la vende o la expropia, no trata con el titulo de este o
aquel hombre sino que otorga un nuevo titulo superior a todos los interés previos, cuales
quiera que puedan ser. El otro caso mas conocido, es la prescripcion donde una tenencia
publica opuesta durante cierto tiempo tiene un efecto similar. Un titulo por prescripcion no
es una transferencia presunta de este o aquel propietario solamente, sino que extingue todas
las reclamaciones previas incompatibles. Los dos se confunden en el antiguo fine (*“por Fine
se entiende en este sentido, el ajuste o arreglo amigable de un juicio, real o ficticio, en virtud
del cual las tierras en litigio llegan a ser o son reconocidas como el derecho de una de las
partes’), con las publicaciones, donde el efecto combinado de la sentencia y et transcurso de
un afio y un dia impediria todas las reclamaciones.

“De tal manera, la legisiatura puede otorgar derechos analogos a los de propiedad a
personas respecto de los cuales otro conjunto de hechos resulta verdadero. Por ejemplo,
una persoma con una patente o a qunen en el gobierno ha expedido cierto documento, y
quien en la practica ha producido una invencién patentable™'>.

En los antecedentes doctrinales y jurisprudenciales del “common law™, la nocion del
derecho de propiedad era posible deducir los al: de las facultades de los jueces.

Expuesto lo relativo al derecho de propiedad en lo que concierne a las facultades de los
jueces cabe poner de relieve de la cita de Dessemontet, que los “jueces pueden reconocer
libremente nuevos tipos de propiedad -en equity ningin numerus clausus los restringe-, Asi
es pues, que en el sistema juridico del “common law’’ los jueces crean derecho’®

En todo cuanto interesa a nuestro tratamiento de esta materia, este antecedente afirmativo
del derecho de propiedad del Secreto industrial en el “common law”, es tanto mas discutible
que en los casos en que es reconocido en el derecho continental curopeo. Asi es, pues
resulta comparandolo con la reglamentacidn del derecho de propiedad en el grupo de
derecho en el cual esta codificado, y en el modo de juzgar, en el cual no predoming, no solo
el libre albedrio judicial, sino que ¢l juez no crea derecho ni legisla.

Ademas, como se sabe muy bien -por lo que no s necesario abundar-, separa a la familia de
los derechos codificados la del “common law™; “la dlfercncx:s prmcxpal que. csm“ba en el
“‘diferente valor que en uno o en otro se reconoce -h una difer con el
derecho francés- a las diferentes fuentes del derccho: la ley, la costumbre, la doctrina y la
jurisprudencia, sobre todo no se interpretan ni se consideran y utilizan de igual modo en
Francia y en Inglaterra. La teoria general de las fuentes del dcr:cho. y. en consecuencm. los
mezodos de trabajo y de investigacién de los juristas son profund. >S en b
paises”™

Mas aun, independientemente de estas diferencias, y aproximaciones que hubiere entre el
“common law™ y el derecho modificado, en cuanto a la obligatoriedad de los antecedentes
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judiciaies', en lo que respecta al derecho de propiedad industrial e intelectual, se advierte
que todavia no se ponen de acuerdo.

“Ni el “common law™, ni en las codificaciones -ni siquicra en las comerciales-, se han
producido normas aptas. para disciplinar la vastisima materia juridica constituida por los
bienes industriales. Tal materia ha dado lugar a normas de extrema complejidad, Que se han
formado poco a poco, comunmente indicadas a denominaciones como ‘‘copyright™,
propiedad artistica y literaria, “patents”™, propiedad industrial, y todas las figuras juridicas.

Dentro de esta formulacion de Rava interesa a la posicion que relacionamos. no solo la
inexistencia de normas aptas que disciplinen la materia, sino también que seguidamente a lo
transcrito expone: que a las denominaciones mencionadas, *“Copyright”, etc., “‘sus
disposiciones no pueden ser efectivas si no es mediante la institucion v Ia reglamentacion de
exclusiva o privativa -o monopolica, como bien se dice, empero impropiamente frente a las
concepciones y normas actuales- que no pueden ser aplicadas al concepto de propiedad, ni
el del derecho romano, ni el del “common law™, en sentido estricto. Este concepto, en
efecto, ha estado constituido sobre la idea de un bien dotado de consistencia material,
susceptible de posesién exclusiva. En contraposicion a tal tipo de bienes, tanto a proposito
de las obras literarias, figurativas, musicales, etc., cuanto a los inventos, se habla de bienes
intelectuales Y es por esta intelectualizacion la razdn de fondo por la cual la codificacion y

el “common law™ tradicional no se han podido ocupar, no encuadran en los sistemas de
conceptos que ellos han elaborado™.

b) Legislacion actual de los Estados Unidos de América

1) Por parte de la legislacion de los Estados Unidos de Norteameérica, la definicion de los
secretos industriales se cncuentra en el apartado (b) de la seccion 757 def ““Restatemente
of Torts™ (Es dificil traducir literalmente en que consiste un ‘‘restatemente”, pero se
puede traducir como un compendio). De la misma manera la traduccion literal de lo que
s un “1ort” es imposible. sin embargo se puede decir que es una especie de agravio de
tipo civil. Este compendio fue publicado por el Instituto Americano de Leyes, en 1979 y
la detinicion del “secreto industrial”’ se encuentra en la seccion de los “agravios civiles™.

Su cita legal es la sigujente, “Restatement of Torts™” (2 nd), “American Law Institute”
1979), v es la siguiente:

“Cualquier formula, modelo, instrumento o comparacion de informacion que es utilizada es

una negociacion, y que da ésta la oportunidad de obtener una ventaja sobre sus
competidores, cuando éstos no saben como utilizarta™.

a) Requisitos
Los tribunales de los Estados Unidos, han coincidido en seis factores que determinan

cuando la informacion en cuestion o la idea en especifico constituyen un secreto industrial.
Cabe aclarar que los mismos se han integrado a 1a legislacién con el fin de establecer el



caracter de secreto industrial. El criterio para establecer cuando la informacién constituye
un secreto industrial es el siguiente:

1) La cantidad de informacion que se sabe fuera de la industria del titular del secreto. De
esta manera, la informacion deber ser substancialmente secreta.

2) Las personas, aparte del titular, que conozcan la informacién. En este sentido, se le
permitira al titular del secreto, revelar la informaciéon a sus empleados y terceros
relacionados con su industria. Sin embargo. se debera tomar ciertas precauciones con el fin
de mantener el secreto.

3) Las medidas que tome el titular del secreto para asegurar que la informacién permanezca
en secreto. De esta manera, se debera tomar medidas razonables para asegurar que la
informacién permanezca en secreto

Un ejemplo en este sentido es el caso E. Y. Dupont deNemours vs. Co. V Chistopher, en
este caso, el duefio de una refineria no previé que durante la construccién de su planta,
antes de que construyera el techo, su competidor rentara una avioneia y tomara fotos de su
construccion, dandole la informacion suficiente para saber el secreto del refinamicato del
producto de su competidor. Cualquier medida que el duefio de la refineria pudiera haber
tomado para tapar su construccion y que no pudiera ser observada ni siquiera desde una
avioneta, hubiera sido de un costo excesivo, por lo tanto, los tribunales sostuvieron gque el
duefio de la refineria mantuvo el cuidado suficiente para guardar su secreto, (Reporte
Federal de Casos, Segunda Edicidén, Volumen 431, pag. 1012 {431 F. 2d 1012 (5th Cir.
1970), cert. denied. 400 U:S: 1024 (1971)).

1) El valor que tenga la informacion para su titular y para sus competidores. La idea o
informacion debera tener un valor para su titular, que le de una ventaja sobre sus
competidores, los cuales no cuentan con la informacion. Ademas, la informacion debera
tener un valor comercial. En este sentido, un valor religioso o moral no es suficiente. .

5) El tiempo y dinero que el titular ha invertido para desarrollar o adquirir la informacion.
Esta consideracion se extiende si valor de la informacion para el titular, ya que desde
siempre ha existido un interés en facilitar al publico el libre acceso tanto a las ideas asi como
la informacion. Por lo tanto, la legislacion, aunque otorga una proteccion muy limitada en
esta materia, requiere que al menos la informacion tenga un valor real para su titular, antes
de que se le otorgue el derecho de excluir a los demas de saberlo,

6) El grado de dificultad que tengan terceras personas para adquirir o duplicar la
informacion. Por ejemplo, el hecho de que la informacion haya sido publicada alguna vez,
niega definitivamente su calidad de secreta. Otro aspecto importante es si la informacion,
especialmente cuando se trata de procesos de produccion, puede descubrirse facilmente a
través de la ingenieria de reversa (“‘reverse engeneering™) Si este es ¢l caso, entonces no
cumple con los requisitos para ser protegida como un secreto industrial. Sin embargo, el
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hecho de que la informacion pueda ser descubierta a través de un proceso muy complicado

de ingenieria invertida, realizada por ejemplo en un laboratorio, generalmente no destruye
su condicion de secreto industrial

Ademas de los criterios mencionados, se debe cumplir con otra condicién para que se
acepte la informacién como secreta. Esta condicion consiste en que la idea o la informacion
debe ser utilizada en forma constante. Asi. una idea repentina, que puede consistir en los
términos de una propuesta para un contrato o la fecha de introduccion al mercado de un

producto nuevo, no constituira un secreto industrial en la medida en que no es utilizada
constante o repetidamente en la industria'®

5. Tratado de Libre Comercio para los secretos industriales, articulo 1711

5.1 Revelacién de secretos

Para impedir que los secretos industriales y de negocios se revelen, adquieran o usen por
otras personas sin el consentimiento de la persona que legalmente tenga bajo control la

informacion, de manera contrana a las practicas leales del comercio, sc da de la siguiente
manera.

a) Que la informacion sea secreta, en el sentido de como conjunto o en la configuracion y
composicion precisa de sus elementos, no sea conocida en general no facilmente
accesible a las personas que normalmente manejan el tipo de informacion de que se trate.

b) La informacion debera de contener un valor comercial efectivo o potencial por ser
secreto.

c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente tenga bajo control y haya
adoptado mediante medidas razonables para mantenerla en secreto.

5.2 Soporte material de 1a informacion

Para otorgar la proteccion, podra exigirse que un secreto industrial o de negocios conste en

documento, medios elecironicos o magneéticos, discos oOpticos, microfilmes, peliculas u
otros instrumentos similares.

5.3 Proteccion



No se podra limitar 1a duracion de la proteccion para los secretos industriales o de negocios,
en tanto existan las condiciones que los hagan considerarse como tales.

5.4 Prohibiciones

No se permitird desalentar ni impedir el licenciamiento voluntario de secreto industrial o de
negocios imponiendo condiciones excesivas o discriminatorias a tales

licencias, ni
condiciones que diluyan el valor de 10s secretos industriales o de negocios.

5.5 Clausulas de confidencialidad

Si, como condicidon para la comercializacion de productos farmmacoquimicos o de productos
agroquimicos que utilicen nuevos componentes quimicos, se exige la presentacion de datos
sobre experimentos o de datos de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios
para determinar la seguridad y eficiencia del uso de dicho producto, se protegerin los datos
que presenten las personas contra la divulgacion cuando la generacion de tales datos
implique un esfuerzo considerable, excepto cuando ia publicacion sea necesaria para

proteger al publico o salvo que se adopten medidas para garantizar la proteccidon de los
datos contra todo uso comercial desleal.

5.6. Restricciones para utilizacion de informacion

Respecto a los datos seflalados en el parrafo anterior, que sean presentados después de la
fecha de entrada en vigor de este Tratado, ninguna persona distinta a la que los haya
presentado podra, sin autorizacidn de éste ultima, contar con tales datos en apoyo a una

solicitud para aprobacién de un producto durante un periodo razouoable después de su
presentacion.

Entendiéndose como periodo razonable, un lapso no menor de cinco afios a partir de la
fecha en que la parte haya concedido a la persona que produjo los datos, la aprobacion para
poner en el mercado un producto, tomando en cuenta la naturaleza de los datos y los
esfuerzos y gastos de la persona que los desarrollo.

5.7 Comprobacion

Sujeto a estas disposiciones, nada impedira que las autoridades lleven a cabo

procedimientos sumarios de aprobacion para tales productos sobre la base de estudios de
bioequivalencia o biodisponibilidad.

5.8 Periodo de uso de exlusividad de la informacion

Cuando alguno de los paises contratantes se apoye en una aprobacion de comercializacion
otorgada por otro de los de los paises miembros, el periodo razonable de uso exclusivo de
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la informacion proporcionada para obtener la aprobacién. se iniciara a partir de Ja fecha de
la primera aprobacion de comercializacion.

El contenido del secreto industrial y de la patente es similar y, en ciertos casos,
complementarios; lo que varia es el instrumento juridico o material utilizados. Si el titular de
una invencion opta por la patente, debera sujetarse a todos los requisitos establecidos por la
ley, para su obtencidén como su posterior explotacion. y gozara de los privilegios de ella por
un periodo de tiempo fijo.

Como ya se menciono, el secreto industrial no esta legislado, por lo que hay poco escrito,
el interés radica en las ventajas tecnologicas competitivas de los empresarios o de las
personas y sus repercusiones juridicas.

Para tener respaldo por la Ley, es importante que lo que no se registra como secreto
industrial, se solicite como cualquier otra figura juridica de propiedad industrial, Io que se
analizara en los siguientes capitulos.
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CAPITULO 11t

LA ACTIVIDAD INVENTIVA

PRINCIPIO FUNDAMENTAL PARA PATENTAR

En el derecho mexicano. existen tres requisitos conocidos para que pueda existir un invento
patentable, las cuales son la novedad de la invencion, resultado de una actividad inventiva o
del mérito inventivo y de la susceptibilidad de aplicarse industrialmente (art. 16, LPI), sin
embargo en la practica administrativa en la Ley sobre Propiedad Industrial, que es ejercida
administrativamente por el ejecutivo Federal por conducto del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial; con apoyo en la doctrina, la jurisprudencia y normativa extranjera e
internacional, podremos analizar la cabida que tiene la figura de la actividad inventiva o
meérito inventivo, en nuestro derecho.

1. Antecedentes

Debido a que nuestra Ley de Propiedad Industrial, se complementa en fuentes extranjeras,
resulta oportuno sefalar quc el c« pto que exami >s es diversamente expresado en los
distintos idiomas con términos que, literalmente traducidos, no son exactamente los mismos

entre si.

En Alemania, se le denomina “Erfindungshthe™, término dado en 1906 por Wirth', y su
traduccién es “altura inventiva™?; también se le conoce en Alemania como “‘schdpferische
Leistung™ (trabajo creativo) y ‘“‘entwicklungsraffende Leistung™ (trabajo de desarrollo
arrebatador) *, El término aleman incluido en el Convenio para la Patente Europea (C.P.E),
firmado en Munich el 5 de octubre de 1973, es “‘erfinderische Titigkeit’™. En el derecho
angloamericano el vocablo empleado es ‘‘non-obviousness™, que solamente lo podemos
traducir con el anglicismo ““no obviedad™, el término inglés usado en el C.P.E. es “inventive
step” (paso inventivo). En Francia se alude a “activité inventive™, que es la que se a
adoptado y lo propio ha recogido la version francesa del C.P.E, que ademas finalmente, en
nuestro medio el uso ha adoptado el témino “meérito inventivo™. Todas estas voces denotan
lo mismo’, lo que resulta aun mas evidente en el caso del C.P.E., donde la misma definicion
sirve a los términos “erfinderische Titigkeit™, “inventive step™ y “activité inventive™.

Es precisamente en las textos normativos donde encontramos la mejor definicion de la
actividad inventiva o mérito inventivo. Pese a que omnis definitio in jure periculosa est, A
este fin tomaremos la legislacion de Jos Estados Unidos y la C.P.E.. textos particularmente




autorizados por ser el primero el resultado de largas negociaciones donde participaron los
mas destacados especialistas europeos®, en tanto que el segundo es - al menos en la opinién
de la Corte Suprema’- la codificacion de una larga jurisprudencia sobre este punto que
comenzoé en 1850 con el fallo “Hoichkiss v. Greenwood™

La primera oracién del art. 56 del C.P.E. , en las tres versiones oficiales (aleman, inglés y
francés) de este tratado dice asi su traducciéon™

“Se considera que un invento esta fundado en una actividad inventiva cuando para el
especialista no surja, de modo directo, del estado de la técnica™.

“Un invento sera considerado como comprendiendo un paso inventivo si, tomando en cuenta
el estado de 1a técnica, no es obvio para una persona capacitada en ia técnica™.

*Un invento sera considerado como implicando una actividad inventiva si, para un hombre
de oficio, no resulte de una manera evidente del estado de la técnica™. Por otra parte, la ley
de los Estados Unidos dice:

‘“Una patente no puede ser obtenida aunque el invento no esté idénticamente divulgado o
descrito segun se preveé en el art. 102 del “Patent Act” (PA)de este titulo, si las diferencias
entre el objeto que se desea patentar y la técnica anterior son tales que el objeto como un
todo hubiera sido obvio al tiempo en que se hizo el invento para una persona de capacidad
comun en la técnica a que pertenece dicho objeto. La patentabilidad no sera negada por la
manera que se hizo el invento (art. 103, PA).

Se aprecia que estas disposiciones en la actividad inventiva o del mérito inventivo, es
definido en forma negativa'®. ya que se indica cuando la creacion no satisface esta exigencia,
¥ no a la inversa, Para estas normas existe actividad inventiva cuando una nueva solucién
que se pretende tutelar no era obvia para una persona experta en la materia o en la técnica
en cuestion a la fecha de presentacion de la solucidn de patente (o a la fecha del invento, en
el caso de la ley de los Estados Unidos). La actividad inventiva o mérito inventivo, entonces,
consiste en que la idea no sea solamente “una inevitable aplicacion de lo notorio. un nuevo
corolario de cuanto ya se sabe”'!, 1o que puede ser en cierta medida el objetivo mediante el
recurso a !a figura del experto en la técnica, para quién dicha idea no debe ser obvia!>. No es
necesario. en cuanto la creacién sea excepcional, genial, sorprendente o notable™, estas
circunstancias pueden configurar indicios de que existe actividad inventiva o meérito
inventivo, ni tampoco un grado mayor o menor de orginalidad una vez que se determina la
existencia de esa cualidad de “no obviedad™"*

2. Componentes

Para comprender mas a detalle 1a figura de actividad inventiva o mérito inventivo, cxisten
tres el os que son ios revisar:

2.1 Estado de la Técnica o del Arnte

©
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El estado del arte que se toma en cuenta para determinar si existe actividad inventiva o
mérito inventivo, es el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho publicos
mediante una descripcion oral o escrita, por la explotacién o por cualquier otro medio de
difusion o informacién, en el pais o en el extranjero (art. 12, fraccién II), hasta la
pr ion de la solicitud de la Sin embargo, existen dos calificaciones que
limitan seri esta proposicion

En primer lugar, el limite temporal mas proximo puede retroceder hasta la fecha de la
prescntacxbn de la solicitud de la patente extranjera cuya prioridad se reivindica en los
términos del art. 4 del Convenio de Paris (fecha de prioridad)'® el modo de excluir todo lo
que ha sido incorporado al estado del arte con posterioridad.

En segundo lugar, la amplitud de los conocimientos que cabe atribuir al experto o con
conocimientos medios en la materia también contribuye a limitar la técnica que cabe
considerar a estos efectos, en el caso det C.P.E. el art. 56, excluye aquellos documentos no
publicados a la fecha de solicitud (o de su prioridad), los cuales en cambio, pueden ser
considerados, segun el art. 54, cuando se evalaa la novedad objetiva del pretendido invento.

2.2 El experto en la técnica

El experto en la técnica considerada a un hombre de oficio es una figura poco creible, algo
asi como, al buen padre de familia en el derecho civil, a 1a cual se recurre para procurar
obtener un parametro objetivo que permita deslindar la actividad verdaderamente inventiva
de la que no lo es. Se cree que es una persona que todo lo sabe y si no 10 deducc por la
experiencia que tiene, pero también se le cree que carece total de i

Hay que sefialar que esta pcrsona pertenecera al selecto srupo del ambito tecnoldgico a que
se refiere ¢l pretendido invento'®. Pero la cuestion autemlcamcmc crucial es la amplitud de
sus conocimientos; se trata de un técni con cong >s medios’” pero no
especializado, con el dominio de su técnica particular y de algunos otros conocimientos'®;
pero, su nivel de conocimi >8 es ciert: superior al del publico en general, no excede
lo que puedc esperarse de una persona debidamente calificada'®. Es evidente que
conc s y califi dependen de cada caso particular, es dec:r. de las dxﬁcultades
que resuelve la solucion que se persigue tutelar y del dominio tecnologico involucrado®
asi, se ha sostenido que para ciertos casos, cuando se trata de una area intensamente
investigada, la figura del experto puede consistir en un grupo de investigadores?!, opinién
que nos parece un tanto excesiva por cuanto se estaria tomando como nivel minimo a
expertos altamente calificados y comiinmente contratados para realizar investigacién®. Por
lo expuesto, resulta una limitante del estado de la técnica relevan!c. que queda.ra
circunscrita a 1o que puede esperar que conozca o sepa un técnico medio™




2.3 El instante de la presentacion de la patente

Si una innovacién que se pretende patentar es obvia para un técnico de la materia no puede
ser referida a un periodo temporal posterior a la fecha de presentacion de la solicitud de
patente™ o a la prioridad internacional. En el caso de la legislacion norteamericana no se
puede computar un periodo de tiempo posterior al momento “en que se hizo el invento”,
conforme lo sefiala su art. 103

3. Determinacion de la actividad inventiva o mérito inventivo
3.1 Metodologia

En primer término, ya debe haber tenido lugar el examen referido a la novedad objetiva
(diversidad o no identidad con el estado de la técnica), de modo que se haya diversificado
que no existen antecedentes que, individualmente considerados®, anticipen lo que se desea
patentar. En punto a esta metodologia, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo
que primero deben de ser determinados el c ido y al del estado de la técnica o
arte; luego deben ser establecidas las diferencias entre el estado de la técnica y lo
reivindicado como patentable, seguidamente se debe resolver el nivel de habilidad ordinaria
en la técnica pertinente; para entonces determinar, contra ese transfundo, si el invento en
cuestién es obvio.

En este ultimo paso es el decisivo, y consiste en verificar la rapidéz con que la nueva
solucién deriva o se desprende, para un practico en la materia, de lo que a es conocido. A
diferencia de !0 que sucede al determinar la novedad objetiva o formal, es posible combinar
diversos antecedentes formando un “mosaico”, puesto que cominmente el técnico medio no
se conformara con el material conocido tal cual existe, sino que buscara combinaciones y
analogias. Sin embargo, no debe perderse de vista que estas combinaciones y analogias®, y
aun el recurso a ambitos tecnologicos diversos, deben estar al alcance del hombre de oficio y
ser obvios para €l teniendo presente que éste es un hombre carente de imaginacion y
capacidad inventiva.

Particular prevencion merece el analisis ex post facto. En efecto. muchos inventos parecen
evidentes una vez que han sido hechos, y en tales casos nada es mas injusto que, con la
sabiduria de quienes conocen la solucion de un problema después que otros lo han resuelto,
despachar al inventor con términos de que su propuesta es obwvia. Es por cllos que esta tarea
de determinar si una creacién luce con merito inventivo debe ser efectuada con suma
prudencia® Segun la Oficina de Patentes Alemana para el examen de solicitud de patentes™®,
st el examinador tiene dudas acerca de la existencia de mérito inventivo, entonces debe
expedirse en el sentido de que esta exigencia se ve sati ha, ya que evid faltan
razones para sostener lo contrario




3.2 Indicios objetivos

A fin de eliminar el riesgo de la arbitrariedad a que pueden conducir esa evaluacion
subjetiva, se ha reconocido una serie de circunstancias que, sin ser automaticamente
decisivas, serian indicativas de que el caso examinado hay actividad inventiva. Algunos de
estos indicios se vinculan a Ia génesis del invento, ¢s decir, a cdmo se lo ha verificado:

1) E! hecho de que fuera necesario un trabajo de equipo y una investigacion planificada,
metodica y prolongada para alcanzar la nueva solucién constituyente un indicio de
actividad inventiva.

2) Otro tanto sucede si para proceder de lo conocido a lo novedoso fue necesario tomar una
serie de pasos. y no uno solo.

Existe general acuerdo en que el concreto y efectivo origen del invento ¢n cuestion no tiene
importancta. son indiferentes la habilidad. el esfuerzo. la persistencia, la capacidad y los
conocimientos del inventor y carece de relevancia el que haya llegado a su creacion en forma
intuitiva o casual o inclusive accidental. Es por ello que tiene mas gravitacion aquelios
indicios que se vinculan directamente a la nueva solucién técnica en si misma considerada.

3) Es ampliamente reconocido como indicio de que un invento no es obvio cuando éste
satisface ampliamente *°, resolviendo un problema técnico cuya solucion se habia buscado
sin éxito durante aios *°, pese a los numerosos intentos realizados, y cllo es alcanzado
empleando medios conocidos desde hace tiempo, ¥ no meramente los que se le hicieron

accesibles poco antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente®'.

4) En este mismo contexto adquieren reievancia indicar los fracasos ajenos’?, cuando otros
se han ocupado del mismo problema, particularmente si también se demuestra que éstos
han leido los documentos del arte anterior citado por el examinador

3) Asimismo es sumamente significativo et efecto sorprendente o inesperado del invento, de
modo que este haya sido recibido por otros con sorpresa, escepticismo o incredulidad.

6) El progreso técnico - es decir, el avance frente al estado de la técnica anterior y el
enriquesimiento de los conocimientos acerca del campo en cuestion - que trae aparejado
el invento es otro indicio de que este no es obvio para el hombre de oficio. El derecho
aleman distinguia la actividad inventva (“Erfindungshohe™) del progreso técnico
(*technischer Fortschritt’) como dos requisitos indisp bles de patentamiento, aungue
reconocia al segundo valor indicado del primero. Esta distincidon no fue adoptada por el
C.PE. . que suprimiod el requisito del progreso técnico®, pero mantuvo el criterio de que
es indicativo de la existencia de la actividad inventiva. Cabe recordar que las oficinas de
patentes en base a la legislacion de cada pais puede anular una patente referida a un
invento que no s6lo constituia un avance sino que en realidad significaba una retroceso
técnico frente a una patente anterior.




7) Otra circunstancia que es generalmente considerada indicativa de actividad inventiva es
aquella que se da cuando la nueva solucion supera un prejuicio técnico generalizado™.
Dicho prejuicio no debe estar limitado al inventor sino que debe estar generalizado, y ello
hasta el punto en que los expertos de la materia ni siquiera hubieran considerado la
posibilidad de efectuar experimentos para determinar que la via que se habia sugerido por
el inventor superaria un obstaculo o inclusive y¥a no se hacian mas intentos.

8) Es indicio de una solucién técnica no ¢s obvia el que clla resuelva el problema en cuestion
orientandose en un sentido divergente del sefalado por el estado del arte anterior

No hay que olvidar que los supuestos antes sefialados son solamente indicativos de que una
nueva creacion exhibe actividad inventiva o mérito inventivo, es decir, que no es obvio para
un conocedor en la materia, y que esas circunstancias no constituyen actividad inventiva en
si mismo

Existen ademads otras circunstancias que, tomadas en cuenta por si mismas, son irrelevantes
para explicar la existencia de la actividad inventiva. Una de ellas es ¢l éxito comercial del
nuevo producto o procedimiento porque cse éxito puede deberse a una habil publicidad mas
que a las virtudes técnicas de lo que se pretende patentar. La otra circunstancia es la
antiguedad del antecedente que se cita para argumentar que la propuesta en cuestion es
obwvia; ella, por si sola, es intranscendente, aunque la situacién pueda cambiar si en el inter ha
habido considerables actividades sobre ¢l mismo problema sin que se lo haya resuelto.

A menudo !a soluciéon mas simple de un problema es la mas ingeniosa y parece obvia una vez
encontrada, lo gque significa quc lo fuera cuando se verificd el invento, resulta opornuno
recordar las prevenciones que merece el analisis ex post facto de esta cuestion.

3.3 Casos especiales

Hay ciertas categorias o tipos de inventos y ciertos dominios tecnologicos donde las dudas
referidas a la actividad inventiva o meérito inventivo se suscitan con mayor frecuencia:

1) Combinacién y agregaciéon

Existe un invento consistente cn una combinacion cuando diversas caracteristicas
individuales sirven a un fin comun, de modo tal que. en virtud de su efecto conjunto y
reciproco, alcanza un resultado técnico unico. Frecuentemente se observa que no existen
acerca de que pucda haber merito inventivo es esta categoria creativa. postura, ésta, que fue
explicitamente manifestada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en los siguientes
términos: “los tribunales deben escudrifiar las reivindicaciones de las patentes (referidas a
inventos de) combinado con un cuidado proporcional a la dificultad e improbabilidad de
encontrar invencion en un conjunto de clementos vicjos. La cuestion debe ser referida a la
combinacién en su totalidad, y no a los elementos individuales considerados, para luego
determinar si esa combinacién hubiera sido obvia para un técnico en la materia*®, es decir, el
que es grandemente superior a lo que podria esperarse de las caracteristicas conocidas de los



clementos y componentes tomados separadamente -es, por cierto. un fuerte indicio de que
existe mérito inventivo.

A diferencia de la combinacion, para agregar los elementos conservan su efecto especifico
sin que se produzca la fusion funcional observable en aquella primera categoria inventiva;
son ejemplos el lapiz que tiene una goma de borrar en uno de sus extremos o el freno y la
campanilla en el tranvia. Se ha sostenido que en estos casos tampoco se puede presurmir sin
mas que la creacion carezeca de actividad inventiva, sino que es necesario determinar si ella

es obvia.
2) Equivalencia, sustitucion de materiales y procedimientos quimicos analogos.

En ciertos casos, la diferencia entre la solucion propuesta y lo conocido consiste en la
sustitucion de algunos elementos por otros que cumplen subst: ial e la mi funcion.
Esta similitud funcional puede ser general -como la que existe entre el clavo y el tornillo,
transmision y rueda dentada, cadena y cuerda-, o bien al especifico contexto del invento en

cuestion.

El concepto de cquivalencia es empleado tanto para determinar el alcance de la patente
(cuando ella es infringida) como para verificar la existencia del meérito inventivo, aunque
algunos autores en este uitimo caso, en vez de la actividad inventiva, contempla la novedad
objetiva, ¥ otros consideran que si media equivalencia entonces directamente no hay invento.
A nuestro modo de ver, si la similitud funcional es absoluta o genera] entonces lo que se
examina es la novedad objetiva (solo la diversidad), en cambio, si la equival

se produce en ¢l particular contexto del invento en cuestién ¥ no puede ser generalizada,
entonces esteremos verificando si hay mérito inventivo.

Y en este ultimo supuesto adquiere relevancia la cuestion de si la sustitucion de materia era
obvia para el técnico medio en la disciplina. Particular significado tienen los resultados
técnicos alcanzados y su calidad inesperados o sorprendentes. Esto es especialmente
aplicable a los procedimientos quimicos analogos, donde existe actividad inventiva cuando el
producto obtenido luce caracteristicas nuevas, valiosas e inesperadas

3.4 Otro caso

Ciertas innovaciones consisten en reconocer {a nueva funcion de un medio o procedimiento
conocido, de modo que éste es aplicado a un nuevo fin (nueva aplicacion). Son conocidos
por todos nosotros las dificultades existentes para distinguir la nueva aplicacién del nuevo
empleo, heredadas de las fuentes francesas, Estas dificultades son légicas y no obedecen
sélo a la sutileza de esta cuestion, sino al hecho de que el estado del arte, en su virtualidad
anticipatoria, comunmente comprende todas las formas de aplicacion de un producto o
procedimiento al alcance del técnico medio. En casos de esta naturaleza es
consecucntemente menos probable que haya mérito inventiva en la nueva solucion.



Una situacion muy parecida se plantea en aquellas innovaciones consistentes en trasladar
medios procedimientos de un campo técnico a otro. Hay acuerdo en que no habra actividad
inventiva cuando ello no excede la capacidad del hombre de oficio o se trata de ambitos
tecnolégicos muy proximos entre si. En cambio, se ha considerado que podria haberlo si el
nuevo campo técnico es completamente diverso del anterior o si ¢l medio transplantado da
lugar a un resultado distinto del que originalmente proveia.

El cambio de formas, asi como el de dimensiones o proporciones. generalmente no importa
la actividad inventiva, aunque esta posibilidad no puede ser rechazada de plano,
particularmente si se origina un efecto técnico imprevisto. En rigor, este tipo de
innovaciones constituye materia protegible por el modelo de utilidad en aquellas
legislaciones que prevén tal modalidad tutelar, y el vacio que a este respecto evidencia la

Ley.

En algunos casos la creacion radica en reconocer que un problema puede ser resuclto con
menos elementos o pasos que los usados, incuestionablemente puede haber mérito inventivo

en estas situaciones,

En cambio, por lo general no habra originalidad en las meras modificaciones de taller o en
los campos intranscendentes de construcciones cuando fluyen directamente del estado de la

técnica.
4. Mérito inventivo y novedad

La confrontacion entre las nociones de mérito inventivo o actividad inventiva y novedad es
particularmente significativa en nuestro pais. donde la ley de patentes no menciona
explicitamente al primero como condicion para que sea procedente esta forma tutelar.

Esta distincion depende de la aceptacion -amplia o restringida- que se de al término
“novedad". Si por novedad se entiende la sola diversidad o no identidad entre lo conocido y
lo propuesto (novedad objetiva o formal), entonces ella deviene en presupuesto det mérito
inventivo, ya que resulta ocioso cxaminar si una solucion es o no obvia cuando antes no sea
ha determinado, es posible concebir la novedad con mayor amplitud. comprensiva tanto de
la sola diversidad como el mérito inventivo. Esta postura ha sido manifestada en la doctrina
italiana antes de la formacion de la legislacion de 1979°%, donde a estos efectos Sena®®
distinguio la novedad cxtrinseca (mera diversidad) de la intrinseca u originalidad (mérito
inventivo o actividad inventiva’®. En Espafia Bercovitz parece insinuar una postura
semejante cuando distingue la novedad explicita de la implicita; la primera existiria cuando el
perito normal no habria podido conocer la nueva regla técnica por medio de ninguno de los
elementos que forman parte del estado del arte individualmente iderados, la s da
cuando un perito normal no habria podido liegar por si mismo a conocer !a regla técnica
cuya novedad se juzga, partiendo de los conocimientos expresamente integrados en el estado
de la técnica y relacionandolos segun su capacidad®’. Esta concepcion amplia del término
“novedad’ es la que consideramos compatible con nuestro ordenamiento legal.




En realidad, el adoptar una u otra aceptacion de novedad -restringida, la diversidad, o
amplia, comprensiva de la anterior y del mérito inventivo- aparece directamente vinculada
entre si al mérito inventivo ha sido adoptado o no como condicién de patentabilidad. En
aquellos ordenamientos juridicos donde se admite la exigencia del mérito inventivo -tal el
caso de la Republica de Alemania. los Estados Unidos y ¢l C.P E. -no existe inconveniente
en adoptar una aceptacion mas limitada de novedad. ¢n cambio, cuando. en el caso italiano
antes de 1979, la ley no impone explicitamente el requisito del mérito inventivo y la
jurisprudencia, en consecuencia, se¢ manifiesta renuente a introducirlo por via
interpretativa®®, se puede observar la postura doctrinal que amplia el concepto de novedad
de modo de incluir esa exigencia, o bien la infiere del concepto de “invento™”
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cAaAPiTULO v

PATENTES

1. Conceptos

El origen de la palabra patente es la abreviacion de ‘‘cartas de patente”™, mediante esta figura
un cuerpo gubernamental otorgaba el derecho de exclusiva sobre un invento o una mejora.
Actualmente, a través de las patentes, se reconoce el derecho del inventor para excluir a
otro de hacer, vender o usar los productos o métodos patentados'

Siguiendo con lo anterior, la primera dificultad surge cuando se pretende definir a la
invencion. Muchas cosa parecen nuevas para las personas que las ven o las observan.
cuando no estan relacionadas con las nuevas invenciones tecnologicas, aun cuando un
tecnologo esta inmerso en el mundo de ias invenciones. no sabe o tiene todos los
conocimientos de todos los inventos que se generan.

La invencion es el contenido sustantivo del sistema de propiedad industrial. susceptible de
apropiacion en ciertos casos por parte del inventor. la legislacion establece que las patentes
protegen invenciones de procesos, productos, equipos, composicion, de matenales, de uso,
mejoras, no incluyendo principios cientificos fundamentales. como por ejemplo la ley de
gravedad o la de la relatividad. Tampoco se pueden patentar algoritmos abstractos,
principios o formulas matematicas, sin tomar en cuenta que los aparatos o métodos para
implementarlas. si son patentables, también son objetos patentables maquinas o
instrumentos, como motores, circuitos integrados, productos biotecnologicos, por lo que se
puede patentar todo lo enfocado a la tecnulogia®.

De esta manera, un invento es progpiedad de un inventor, La invencién es toda creacion

humana que permite transformar la matenia o la energia que existe en la naturaleza (art. 15)

La importancia de las patentes radica en promover el desarrollo tecnologico, el que logra
una innovacion aplicable mercadolégicamente, puede excluir a un tercero de usaria,
explotarla o licenciarla, ademas puede excluir a cualquier persona que hava logrado la

misma innovacion®.

2. Tipos de Patentes



La ley establece una serie de limitaciones que se ubican en rubros:

a) Casos que se pudieran confundir como invenciones pero que. al menos juridicamente, no
lo son.

b) Invenciones que, pese a reunir todos los requisitos de 1a ley, no son patentables
2.1 La legislacion de los Estados Unidos de América

La legislacion de los EUA (Cédigo de los Estados Unidos, volumen 35, seccion 1 a 37,
mejor conocido como Ley de patentes. [“Patent Act™. 35 USC (wwoawff 1-376]1
Promulgado el 6 de julio de 1952 y disponible en el Diario Oficial del Gobierno de los
Estados Unidos, Washington 25, D. C.), reconoce tres tipos de patentes: patentes de
utilidad, disefio industrial y patentes biolégicas:

a) Cuando se refiere al término “patente™, se hace referencia a las patentes de utilidad, las
cuales protegen los inventos consistentes en maquinas, procesos industriales,
composicion de materiales, articulos de fabricacion, etc.

b) Los disefios industriales, por el contrario protegen formas o presentaciones, como sillas,
recipientes, y todo lo relacionado con prototipos, siempre y cuando sean originales.

<) Las patentes biclogicas, son actividad de desarrollo y aplicacién de técnicas biologi en
las que interviene ¢l hombre, alterando la naturalcza de las misma, es decir, protegen
modificaciones genéti en pl y 1 da derechos exclusivos en su

reproduccién, uso y venta®,
2.2 La legislacion mexicana (arts. 9 al 81).

Reconoce y otorga ¢l derecho exclusivo a explotar una invencion, el derecho se otorga por
medio de patente, en ¢l caso de las invenciones:

Las patentes se consideran, como ya se habian mencionado, es toda creacion humana que
permiten transformar la materia o energia que existe en la naturaleza, para su
aprovechamiento para el hombre y satisfacer sus necesidades concretas (an. 15).

3. Tramite de una patente

Para obtenerse una patente, sc¢ deberd presentar solicitud por escrito ante las autoridades
comp (Instinuto Mexi de la Propiedad Industrial, IMPI), Indicando los datos del
inventor o inventores y si lo hubiere del solicitante, los cuales deberan de realizar el registro
de Ia solicitud. y realizar los pagos por derechos correspondientes. La solicitud de la patente
sera confid ial hasta el de la publi ion {art. 38).




En el momento del registro de la solicitud de patente, el Instituto le otorgara un naumero de
registro. en el cual se le anotara la fecha y hora del registro (art. 38 bis). Antes de otorgar
una patente, se realizara un examen de fondo, que consiste en la busqueda del estado de la
técnica o del arte ya existente v que puede revelar que el invento ya ha sido cubierto por
otra patente o que aparece descrito por alguna publicacion de contenido técnico (art. 53), el
examen de fondo, determinara si el invento es nuevo. también puede demostrar que uno o
varios aspectos del invento ya son conocidos; en este caso, es necesario demostrar que ¢l
invento no es evidente para los técnicos en la materia.

El derecho conferido por la patente estara determinado por las reivindicaciones aprobadas
por ¢l examinador, las reivindicaciones consisten en la caracterizacion esencial de un
producto, proceso o por la novedad de la invencion, cuya proteccion se reclama de manera
precisa y especitica en la solicitud de patente o de registro (solo para el modelo de utilidad)
(arts. 12 y 45).

4. La patente como propiedad

En la legislacion mexicana como en la de EUA, se ha determinado que las patentes cuentan
con atributos de propiedad privada, Esta propiedad privada esta acompaiada del derecho de
excluir a los demas de hacer, usar, explotar o vender el producto protegido, mientras la
patente este vigente. Por lo que solo el inventor puede explotar el invento, pudiendo ceder,
sus derechos, por ejemplo, cuando es condicion previa para conseguir un empleo o como
parte de un contrato. Ademas, las patentes pueden ser el objeto de contratos de licencia, y
estar sujetas a regalias®

5. Amplitud de la proteccion
5.1 En México

La proteccion otorgada por la ley varia en cada caso de las figuras juridicas de propiedad
industrial. Asi, ]a proteccién dura un determinado numero de aflos:

a) La patente tendra un vigencia de veinte afios improrrogables, contada a partir de la fecha
de presentacion (art. 23)

b) El modelo de utilidad tendra vigencia de diez afios improrrogables, contados a partir de
la fecha de presentacion (art 29)

c) El registro de disefio industrial tendra una vigencia de quince afos improrrogables a
partir de la fecha de presentacion de la solicitud. (art. 36)

En estas figuras juridicas de propiedad intelectual, la patentes es la figura que tiene mayor
alcance de proteccion



Muchas personas piensan que el documento de patente es secreta , pero en realidad es todo
lo contrario, debido a que las patentes son documentos que se publican, para que todos
tengan acceso a la informacion de ella. Sin embargo estan fuertemente protegidas de ser
c0piadas’, reproducidas o explotadas, aunque ocasionalmente pueden ser copiadas por
terceros’.

5.2 En lo Estados Unidos de América

Las patentes que caducan, cualquier persona podra hacer uso de ella, venderla o reproducir
la invencion. En EUA, la legislacion establece que el término de las patentes de utilidad y las
patentes biologicas, tendran una vigencia de 17 afos (Codigo de los Estados Unidos.
Volumen 35, Seccion 154 [35 USC § 154]).

Para los disefios industriales, tendran una vigencia de 14 afios (Cdédigo de los Estados
Unidos, Volumen 35, Seccion 173. {35 USC § 173]). a partir de que se otorgue [a patente.

6. Requisitos de patentabilidad
6.1 Para EUA

Segun la Ley de patentes o “Patent Act™, los requisitos de invencion para obtener una
patente son:

1) Que el invento sea nuevo y original.

2) Que el invento sea util.

3) Que el invento no sea obvio para un técnico e¢n la materia.

Por lo que se refiere a los disefios industriales y a las patentes biclagicas, el requisito de la
utilidad puede ser reemplazado, los principios fundamentales de novedad y no evidencia se

requieren en los tres tipos de patentes.

Los dos requisitos son de igual importancia al solicitar una patente. Un invento no ¢s nuevo
y por lo tanto no puede ser patentado si:

1) Debido a que ya era conocido o usado en el pais en el que se solicita la patente, o va
habia sido usado por terceras personas, o bien ya habia sido patentado. o ya se habia
publicado antes de Ia concepcion del invento que se pretende patentar.,

2) Un tercero va habia inventado lo mismo y lo explota en forma constante.
3) La invencion ya habia sido patentada o publicada. o ¢ra del dominio publico, o fue puesta

a la venta dentro del pais en el que se pretende obtener la patente. va sea por el que
solicita la patente o por un tercero, un afio de la solicitud de esta



Ep caso de que se obtenga un resultado inesperado se puede obtener una patente. Por
ejemplo, aunque resulte evidente hacer algo con el fin de obtener “X™, y st por alguna razon
inexplicable se obtiene un resuliado y una ventaja inesperada Y™, entonces “Y™ es
patentable.

Las patentes cubren solamente lo que es usado. vendido, o hecho en el pais en el que se
solicité la patente es decir. si se solicita la patente en EUA, pero no en Japon, la patente
norteamericana no podra prohibir su uso, vender o hacer el producto patentado en Japon.
Una patente revela solamente la informacion disponible en el momento de solicitarla, de esta
manera, una patente no puede incluir detalles comerciales que hayan sido desarrollados
después que se obtuvo la patente

6.2 Para México

Serdn patentables, si reune un invento las condiciones que establece el art. 16:

1) Nuevas.

2) Resultado de una actividad inventiva,

3) St ptibles de aplicacion industrial.

1) Se entiende por nuevo, a todo aquello que no se encuentre en ¢l estado de la técnica (art.
12, frac. I). Por estado de la técnica, al conjunto de conocimientos técnicos que se han
hecho pablicos mediante una descripcion oral o escrita, por la explotacién o por
cualquier otro medio de difusion o informacion, en el pais o cn el extranjero. (art. 12
frac. II ).

2) Actividad inventiva, al proceso creative cuyos resultados no se deduzcan del estado de la
técnica en forma evidente para un técnico en la materia (art. 12, frac. Ii).

3) Aplicacién industrial, a la posibilidad de que una invencion pueda ser producida o
utilizada en cualquier rama de la actividad economica (art. 12, frac. I'V)

La legislacion de los EUA v la legislacién nacional, de forma similar establecen lo que no
puede ser patentado, no pueden considerarse invenciones:

a) Los principios teoricos o cientificos,

b) Los principios que consisten en dar a conocer o revelar algo que ya existia en la
naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido para el hombre;

[
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c) Los ¢squemas,. planes, reglas v métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios y
los métodos matematicos,

d) Los programas de computacion, siempre y cuando el programa no forme parte del
proceso, para realizar cierta accion:

e) Las formas de presentacion de informacion;
f) Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias:

2) Los métodos de tratamiento quirirgico. terapeutico o de diagnostico aplicable al cuerpo
humano y los relativos a animales y;

h) La yuxtaposicion de invenciones conocidas o mezcla de productos conocidos, su
variacién de uso, de forma. de dimensiones o de materiales, salvo que se trate de su
combinacion o fusién de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las
cualidades funciones caractensticas de las mismas sean modificadas para obtener un
resultaco industrial © un uso no obvio para un técnico en la materia (art. 19).

Las excepciones a los inventos que pueden ser patentados, son las siguientes: a) Los
procesos esencialmente biologicos para la produccion, reproduccion o propagacion de
plantas y animales. b) el material biologico v genético tal como se encuentra en la
naturaleza; c) las razas animales. d) EI cuerpo humano y las partes vivas que 1o componen.
y. las variedades vegetales; en la antigua ley del 21 de julio de 1991, se limitaba a este tipo
de invenciones, no serian patentables cuando consistieran en procesos esencialmente
biologicos par la obtencién o reproduccion de plantas, animales o sus variedades,
incluyendo los procesos gendticos o relativos a material capaz de conducir su propia
duplicidad. por si mismos o por cualquier otra manera indirecta; cuando consistieran
simplemente en seleccionar o aislar material biolégico disponible y dejarlo que actuara en
condiciones naturales, ete. (art. 20 derogado)

7. Infracciones administrativas v jelitos en México

a) La primera infraccion administrativa en la que se puede incurmir, consiste en realizar actos
contrarios a los buenos usos ¥ costumbres en la industria. comercio y servicios que
impliquen competencia desleal (art. 213, frac. 1)

b) La segunda infraccion administrativa en la que se puede incurrir, consiste en hacer
aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén, Si la patente ha caducado
o fue declarada nula. se incurrira en la infraccion después de un afio de la fecha de
caducidad o. en su caso, de la techa en que haya quedado firme la declaracion de nulidad
(art 213, frac. ID.

<¢) Otras infracciones administrativas con respecto a las patentes, modelos de utilidad ¥
disefios industniales. dentro de este articulo. v con relacion a las patentes, generalmente

[P



las fracciones con numeros nones estan enfocadas a las acciones por parte de los
fabricantes y las fracciones con numeros pares estan enfocadas a las acciones por parte
de los comerciantes

a) Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de modeio de
utilidad o disefio industrial. sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva
(art. 213, frac. X1).

b) Ofrecer en venta o poner en circulaciéon productos amparados por una patente o por un
modelo de utilidad o disefio industrial. a sabiendas de que fuero fabricados o elaborados
sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectiva (art.
213, frac. XII).

c) Utilizar procesos patentados. sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia
respectiva. (art. 213, frac, XIII).

d) Ofrecer en venta o poner en circulacion productos que sean resultado de la utilizacion de
procesos patentados., a sabiendas de que fueron fabricados o eclaborados sin
consentimiento del titular de la patente > registro o sin la licencia respectiva (art. Z13,
frac. X1I).

e) Utilizar procesos patentados. sin consentimiento del titular de la patente o sin !a licencia
respectiva {(art. 213, frac. XI1I).

f) Ofrecer en venta o poner en circulacion productos que sean resultado de la utilizacion de
procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento del
titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotacion (art 213, frac. XIV).

£) Reproducir disefios industriales protegidos por un registro, sin consentimiento de su
titular o sin 1a licencia respectiva (art 213, frac. XV).

7.1. Delitos

El delito consiste en rescindir en las conductas previstas en las fracciones I a la XXI1 del
articulo 213

7 2. Sanciones

Las sanciones varan segun ¢l caso » pueden consistir en sanciones administrativas,
pudiendo consistir en. a) multas; b) clausura temporal hasta por noventa dias; c) clausura
definitiva; arresto administrativo kasta por treinta v seis horas (art. 214), v, la reparacion del
dafic material o indemnizacidon de dafios u perjuicios por la violacion de los derechos que
confiere la ley. en ningun caso sera inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al
publico de cada producto o la prestacion de productos que impliquen una violacion de



alguno o algunos de los derechos de propiedad industrial regulados en esta ley {(art. 221
bis).

De la misma manera se preveé que las sanciones establecidas se impondran sin perjuicio de la
indemnizacion que corresponda por dafios y perjuicios a los afectados (art. 221). En el caso
de que del analisis de! expediente formado con motivo de la investigacion por infraccion
administrativa, el IMPI advienta la realizacion de hechos que pudieran constituir aiguno de
los delitos previstos ¢n la misma ley. ast lo hara constar en la resolucion que emita (art.
222) Las sanciones por razon de delitos tipificados en el articulo 223 de la ley. podran
variar desde la multa de cien a diez mil dias de salario minimo o de dos a seis afios de
prision (art. 224)

8. Infraccion administrativa ¥ delitos en EUA

Segun la seccion 271 de la ley de patentes, una persona sera responsable por haber
cometido una infraccion a una patente cuando:

a) Cometa la infraccion directamente. es decir. cuando haga, use o venda una invencion
patentada sin la autorizacion de su titular

b) Induzca a cometer l1a infraccion. es decir, cuando activamente y a sairiendas, solicite o
ayude a una tercera persona a cometer una infraccion sobre una invencion patentada, y la
tercera cometa la infraccion

c) Actué conjuntamente, es decir. que venda un componente material de la invencion, el
cual no tiene ningun uso sustancial fuera del contexto de la invencion patentada, a
sabiendas de que la venta o adaptacion de dicho componente material es especial para el
uso de la invencion patentada v no tenga ningun otro uso sustancial. o cuando cause que
el comprador cometa la infraccion sobre la patente directamente.

d) Importe, venda o utilice un producto extranjero realizando a través de un proceso
protegido por una patente protegida en EUA. es decir, 1a importacion no autorizada
dentro del territorio de los EUA de un producto fabricado en el extranjero mediante un
proceso patemado en EUA

e) Fabrique o venda componentes de una invencion patentada para que éstos sean
ensamblados en el extranjero, es decir, que protea desde el territorio de fes EUA todo o
una parte substancial de los componentes de una invencion patentada. introduciendo la
combi ion de los compo: fuera de! territorio de los EUA.

Los tribunales, en diferentes casos, han establecido Jue las sanciones a todo tipo de
violaciones pucden consistir desde pagar dafios y perjuicios, y en algunos casos se puede
recuperar hasta gastos de juicio. inciuvendo honoranos de abogados.



9. Nulidad y caducidad de patentes

9.1 La patente o registro sera nuio en los siguientes casos:

1) Cuando se havan otorgado en contravencion a las disposiciones sobre requisitos y
condiciones para ¢! otorgamiento de patentes o registros de modetos de utilidad v

discilos industriales (art. 78, frac 1)

2) Cuando durante el tramite se hubiere incurrido en abandono de ia solicitud (art. 78, frac.
.

3) Cuando ¢l otorgamiento se encuentre viciado por error o inadvertencia graves (art 78,
frac. I'V)

9.2 Caducidad

Las patentes o registros caducan v los derechos que amparan caen en el dominio publico en
los siguientes supuestos

1) Al v imiento de su vi ia (art. 80, frac. I).

2) Por no cubrir el pago de la tarifa previsita para mantencr vigente sus derechos (ast. 80,
trac. 11).

3) Que el titular de la patente no compruebe su explotacion o la existencia de una causa
justificada a juicio det IMPI, transcusrrido el término de dos aftos contados a partir de la

fecha de concesion de la primera licencia obligatoria (art. 80, frac I, referido al art.
73).

10. Las patentes en el tratado de Libre Comerscio ( TLC, art. 1709)

10.1 Las creaciones intelectuales que son susceptibles de aplicacion industrial, en ¢l marco
Jjuridico del TLC

se traduce como un estimulo para la evolucion constante de la investigacion y ¢l desarrollo
de las tecnologias. asi como para los paisces, significando la innovacion o ¢l mejoramiento de
lo ya existente y la optimizacion de procesos de produccion.

Las partes dispondran det otorgamiento de patentes para cualquier invencion, tratandose de
producios o procesos. en todos los campos de la tecnologia, siempre que tales invenciones:

sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicacion industrial.

10 2 No se consideraran invenciones de patentabilidad



Para impedir la patentabilidad en el pais en donde se realice el registro y su comercializacion
de las invenciones ha proteger: a) el orden publico o moral: b) la vida o la salud humana.
animal o vegetal y ¢) a la naturaleza o al ambiente.

Lo anterior sera aplicable, siempre que la exclusion no funde Gnicamente en que la Parte
prohibe la explotacion comercial, en su territorio. de la materia que sea objeto de la patente.

Tambien se consideran invenciones. a ¢leccion de cada una de las Partes: a) los métodos de
diagndstico, terapéuticos y quinirgicos. para el tratamiento de seres humanos o animales, b)
plantas y animales, excepto microorganismos, c) procesos esencialmente biologicos para la
produccion de plantas y animales. distintos de los procesos no biolégicos y microbiologicos
para dicha produccion.

10.3 Proteccion de las variedades vegetales, productos farmacéuticos y agroquimicos

No obstante lo sefialado respecto a la exclusion de patentabilidad de plantas. animales v
microorganismos, cada una de las Partes otorgara proteccion a las variedades de plantas
mediante patentes, o bien mediante un esquema efectivo de proteccion sui generis. lo que
elimina la posibilidad de que se protejan por ambos sistemas.

Si una Parte no ha dispuesto el otorgamiento de patente para dar proteccion a los productos
farmaceéuticos y agroquimicos:

a) Al lo. de enero de 1992, para la materia relacionada con sustancias que se generen de
manera natural, las cuales sean preparadas o producidas por procesos microbiologicos o
derivadas significativamente de los mismos y que se destinen a constituir alimento o
medicina.

b) Al 1o. de julio de 1991, para cualquier otra materia.

Esa Parte otorgara al inventor de cualquier de esos productos. o a su causahabiente. los
medios para obtener proteccion por patente para dicho producto.

10.4 Derechos de exclusiva de un derecho de patente de producto y de proceso

Cada una de las Partes dispondra de que:

a) Cuando la materia objeto de la patente sea un producto, la patente confiere a su titular el
derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen o vendan la materia objeto de la

patente, sin el consentimiento del titular.

b) Cuando la materia objeto de la patente sea un proceso, la patente confiera a su titular el
derecho de impedir a otras personas que utilicen es¢ proceso y que usen. vendan o
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importen. por lo menos, el producto obtenido directamente de ese proceso, sin el
consentimiento del titular de la patente.

10.5 Excepciones a los derechos de patente

Cada uno de los paises miembros. podri establecer excepciones limitados a los derechos
exclusivos conferidos por una patente, siempre y cuando tales excepciones no interfieran de
manera injustificada con la explotacion normal de la patente ¥ no provoquen perjuicio. sin
razon. a los legitimos intereses del titular de la patente, ni de los terceros interesados.

10.6 Discriminacion

Ni en el otorgamiento de la patente. ni en el goce de los derechos respecrivos, en funcion
del campo de la tecnologia, del territorio de la Parte en que la invencién fue realizada, o de
si los productos son importados o producidos localmente.

10.7 Revocacion
Una Parte podra revocar una patente solamente cuando:

a) Existan motivos que podrian justificar la negativa de otorgarla.

b) EI otorgamiento de una licencia obligatoria no haya corregido la falta de explotacion de

la patente.
10.8 Cesidn o transmision

Cada una de las Partes permitira a los titulares de la patente cederla o transmitirla por
sucesion, asi como celebrar contratos de licencias

10.9 Licencias obligatorias

Cuando la legisiacion de una de las Partes permita ¢l uso de una materia objeto de una
patente, distinto al permitido en las excepciones establecidas con anterieridad. la
autorizacion del titular del derecho. inciuido ¢l uso por el gobiemo o por otras personas que
el gobierno autorice. la Parte respetara ias siguientes disposiciones:

a) La autorizacion de tal uso se considerara en funcion dei fondo del asunto particular de
Que se trate.

b) Solo podra permitirse tal uso si, con anterioridad al mismo. ¢l usuario potencial hubiera
hecho esfuerzos por obtener la autorizacion del titular del derecho e¢n términos y
condiciones comerciales sensatas ¥ tales esfuerzos no hubiesen tenido éxito en un plazo

razonable



¢) Podra no tomarse en cuenta este requisito en casos de emergencia nacional, en
circunstancias de extrema urgencia o en casos de uso publico sin fines comerciales. No
obstante en emergencia nacional o en circunstancias de extrema urgencia. se notificara al
titular del derecho tan pronto como sea razonable.

d) En el caso de uso publico sin fines comerciales. cuando el gobierno o el contratista, sin
hacer una busqueda de patentes. sepa o tenga comprobables para saber que una patente
valida es o sera utilizada por o para el gobierno. se informara con prontitud al titular del
derecho.

¢) El ambito y duracion de dicho uso se limitara a los fines para el que haya sido autorizado
) Dicho uso sera no exclusivo.

2) El uso mencionado no podra cederse. excepto junto con la parte de la empresa o del
aviso que goce ese uso.

h) Cualquier uso de esta naturaleza se autorizara principalmente para abastecer ¢l mercado
interno de la P»rte que lo autorice.

i) A reserva de la proteccién adecuada de los intereses legitimos de las personas asi
aurorizadas, podra revocarse la autorizacion de dicho uso, siempre v cuando las
circunstancias que lo motivaron dejen de existir y sea improbable que se susciten
nuevamente,

i) La autoridad competente estara facultada para revisar, previa solicitud motivada, si estas
circunstancias siguen existiendo

k) Al tiwslar dei derecho se le pagara una remuneracién adecuada, segin las circunstancias
de cada caso, habida cuenta det valor econdmico de 1a autorizacidn.

1) La validez juridica de cualquier resolucion relacionada con la autorizacion estara sujeta a
revision judicial o 2 una revision independiente por una autoridad superior distinta.

m) Cualquier resolucion relativa a la remuneracion otorgada para dicho uso estara sujcta a
revision judicial o a una revision independiente por una autoridad superior distinta.

n) La determinacion del monto de la remuneracion podra tomar en cuenta, en tales casos, la
necesidad de corregir las practicas contrarias a la competencia.

0) Las autoridades competentes estaran facultadas para rechazar fa revocacidon de la
autorizac:on siempre y cuando resulte probable que las condiciones que la motivaron se
susciten nucvamente.
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p) No se autorizara el uso de la materia objeto de una patente para permitir la explotacion
de otra, salvo para corregir una infraccién que hubiere sido sancionada en un
procedimiento relativo las leyes internas sobre practicas contrarias a la competencia.

10.10 procedimiento administrativo

Cuando la materia objeto de una patente sea un proceso para la obtencion de un producto,
cada una de las Partes dispondra que, en cualquier procedimiento administrativo relativo a
una infraccion. el demandado tenga la carga de probar que el producto supuestamente
infractor fue hecho por un proceso diferente al patentado, en alguno de los siguientes casos:

a) El producto obtenido por el proceso patentado es nuevo.
b) Exista una probabilidad significativa de que el producto presuntamente infractor haya
sido fabricado mediante ¢l proceso, y el titular de la patente no haya logrado, mediante

esfuerzo razonable, establecer el proceso efectivamente utilizado.

10.11 Posible ampliacion de la vi

En los casos en que proceda, cada una de las Partes podra extender el periodo de
proteccidn con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativo de
aprobacion.

11. Regla para la presentacidon de solicitudes de patentes

De conformidad con {a Ley de Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial (D. O.) el
2 de agosto de 1994, su reglamento (D. O. 23-11-94) y el Acuerdo que establece las Reglas
para la presentacion de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (D.
O. 14-12-94), para poder realizar una presentacion o solicitud de patente se debera de
realizar la redaccion de la misma. [. la cual consta de una serie de elementos o capitulos
denominado: titulo, antecedentes. descripcion de lo dibujos y figuras. descripcion,
reivindicaciones, resumen.

a) Titulo

Indicar la denominacion o el titulo de la invencion, tal como figurara en la solicitud, el titulo
debera de ser connotativo a la descripcion, es decir, cuando sea leida la solicitud de patente,
con solo el hecho de leer el titulo se tendra una idea de lo que es o de lo que trata.

b. Ant dentesdelai ien

¢. Breve descripcion de fas figuras




Los dibujos cumplen con el objetivo de dar una idea fisica de lo que es la invencion y le dan
solido apoyo a la descripcion . tanto para la divulgacion de la invencion como para la

interpretacion de las reivindicaciones.

Los dibujos se sujetardn a las siguientes reglas:

1) Si la solicitud de patente no se acompafna de dibujos v éstos son necesarios para
comprender la invencion, el INIPI requerira al solicitante para que los exhiba en un plazo
de dos meses. En caso de no cumplir, se tendra por abandonada la solicitud.

2) Si la solicitud. en la descripcion o en las reivindicaciones se mencionan los dibujos. v
éstos no se hubieren exhibido junto con la solicitud y los mismos no se requirieran para la
comprension de la invencion. el IMPI requerira al solicitante para que los exhiba en un
plazo de dos meses. De no cumplir el solicitante con el requenmiento, se tendra por no
puesta cualquier referencia a los dibujos

3) Cuando se exhiban los dibujos después de la fecha de presentacion de !a solicitud
habiendo mediado requerimiento. el IMPI reconocera como fecha de presentacion de la
solicitud 1a fecha de la exhibicion de los dibujos enmendados y no reconocera la techa de

presentacion que e! solicitante yva hubiese obtenido antes, si los dibujos enmendados

agregan materia nueva respecto de los dibujos originales

-4) Las graficas, los esquemas de las etapas de un procedimiento y los diagramas seran
considerados como dibujos

5) Los dibujos deberin presentarse en tal forma que la invencion se entienda perfectamente
Debera contener siempre las caracteristicas o partes de la invencion que se reivindican. v

6) Pcuran presentarse fotogratias en lugar de dibujos, solo en los casos ¢n que los mismos
no sean suficientes o idoneos para ilustrar las caracteristicas de la invencion.

7) Los dibujos deberan de ser esquematicos, libres de detalles inutiles, de leyendas
palabras, poniendo en evidencia fo esencial, o sea. las caracteristicas de la invencion. soio
podran llevar algun tipo de leyenda cuando sea muy necesaria para su comprension

d. Descripcion detallada de la invencion

Muchas veces el capitulo de los antecedentes se puede eliminar , pero. en la descripcion se
debera de iniciar con ellos 0 con referencias en ol campo o estera de la técnica donde aplica

la invencién
La funcién mas importante de la descripcion consiste en divulgar la invencion. es decir,

debera hacerse ia descripcidon en forma suficiente completa v clara para cumplir con dos

propésitos: que sea posible evaluar la invencion y con fundamento en el articuio 47 de ia ley,
para poder guiar su realizacion por una persona que  posea pericia O conocimientos



medios en la materia,, basado en el reglamento en materia de la Ley de Propiedad Industrial
se dan una serie de lineamientos para ser tomados en consideracidn, para la formulacion de
la descripcion:

1) Precisar el campo tecnico al que se refiere la invencion

2) Especificar la invencion. tal como se reivindique. en términos claros y exactos que
permitan la compresion del problema técnico, aun cuando éste no se designe
expresamente como tal, v de la solucion al mismo, y expondra los efectys ventajosos de la
invencion, si los hubiera. con respecto de la técnica anterior.

3) Indicar el mejor metodo conocido o la mejor manera prevista por el solicitante pueda
reproducir la invencion reivindicada. Cuando resuite adecuado. la indicacion debera
hacerse mediante ejemplos practicos o aplicaciones especificos de la invencion. que no
sean de naturaleza ajena a la invencion que se describe, debiendo expresar las medidas y
acciones que se deberan de tomar para ejecutar la invencion: no es preciso ofrecer una
explicacion cientifica. ni justificar determinados cfectos ademas v con referencia a los
dibujos, st los hubiere

) Indicar explicitamente, cuando no resulte evidente de la descripcion o de la naturaleza de
la invencion, la forma en que pucde producirse o utilizarse o ambos La descripcion
debera seguir la forma y orden sefialados, salvo cuando por la naturaleza de la invencion
una forma un orden diferente permita una mejor comprensidén vV una preseniacion mas
practica

e) Reivindicaciones

Las reivindicaciones son las caracteristicas técnicas esenciales de una invencion, para las
cuales se reclama la proteccion legal mediante la solicitud de patente En el caso de una
patente concedida. las renindicaciones aprobadas determinan el alcance de la proteccion
legal otorgada.

La esencia o razdén de ser de una reivindicacion consiste en definir la invencion, indicando
sus caracteristicas tecnicas. dandole ef alcance a la patente. La reivindicacion debera
delimitarse claramente la invencion respecto al estado de la técnica o tecnologia anteriorias,
reivindicaciones seran de

1) Productos, las cuales podran rererirse a una substancia (ccmpuesto, mezcla u otra simiiar)
definida mediante la indicacion de su composicidon o de las funciones se sus componentes.

2) Procedimientos. podran referirse al proceso o método propiamente dicho (de fabricacion
o de tratamiento de un producto. de¢ analisis, de mediciéon, de sintesis, etc ), hasta la
aplicacion nueva de un procedimiento conocido o la nueva utilizaciéon de un producto
conocido



3) Uso. podra referirse al uso de una substancia. compuesto.

4) Equipo. se refiere a un aparato o combinacion de aparatos o equipos los cuaies realizaran
algun determinado uso.

5) Combinacidn de los incisos anteriores

Por regla general las reivindicaciones no deben hacer referencia a la descripcion ni a los
dibujos.

Las reivindicaciones de formularan sujetandose a las siguientes reglas

1) El numero de las reivindicaciones debera corresponder a ia naturaleza de la invencion
reivindicada

2) Cuando se presenten varias reivindicaciones, se enumeraran en forma consecutiva con
nameros arabigos

3) No deberan contener referencias a la descripcion o a los dibujos, salvo que sean
absolutamente necesario

4) Deberan redactarse en fcrma de las caracteristicas técnicas de la invencion.

5) En caso de que la solicitud incluya dibujos. las caracteristicas técnicas mencionadas en las
reivindicaciones podran :r seguidas Jde signos de referencia, refativos a las partes
correspondientes de esas caractenisticas en los dibujos. si tacilitan la comprension de las
reivindicaciones. Los signos de referencia se colocaran entre paréntesis.

6) L.a primera reivindicacion. que serd la independiente, detera referirse a la caracteristica
esencial de un producto o proceso cuya proteccion se reclame de modo pnncipal. Cuando
la solicitud comprenda mas de una categoria de las hace referencia el articulo 45, se
debera incluir por lo menos una reivindicacion independiente, por cada una de esas
categorias

Las reivindicaciones dependientes deberan comprender todas las caractenisticas de las
reivindicaciones de las que dependan v precisar las caracteristicas adicionales que guarden
una relacion congruente con la o las reivindicaciones independientes o dependientes
relacionadas

Las reivindicaciones dependientes de dos o mas reivindicaciones, no podran servir de base a
ninguna otra dependiente a su vez de dos o mas reivindicaciones. y

7) Toda reivindicacion dependiente incluira las limitaciones contenidas en la reivindicacion o
reivindicaciones de que dependa



) Resumen

La funcion del resumen es dar una informacion breve sobre la invencion, permitiendo una
facil comprension del problema tecnico planteado. 1a solucion aportada y los principales usos
de la invencion. El resumen se formulara sujetandose a las siguierntes reglas:

1. Debera contener

a) Una sintesis de la divulgacion contenida en la descripcion. reivindicaciones y dibujos. La
sintesis indicara el sector tecnico al que pertenece la invencion y debera redactarse en tal
forma que permita una comprension de ese problema mediante fa invencion y dei uso o
usos principales de la misma. v

b) En su caso, la formula quimica que. entre todas las que tiguren en la descripcion y en las
reivindicaciones, caracterice mejor la invencion.

II. Debera ser tan conciso como la divulgacion lo permita, pero su extension
preferentemente, no debera ser menor a cien palabras ni mayor a doscientas

III. No contendra declaraciones sobre los problemas méritos o ef valor de la invencion
reivindicada, ni sobre su supuesta aplicacion. y

IV. Cada caracteristica técnica principal mencionada en el resumen e¢ ilustrada mediante un
dibujo. podnia ir acompafiada de un signo de referencia entre paréntesis. El resumen
debera referirse al dibujo mas liustrativo de la invencion

Los resumes de las patentes se incorporaran en bancos de datos de informacién tecnologica,
para que los interesados puedan negociar, con los titulares de patentes, licencias de uso y de
explotacion de las invenciones, propiciando asi la transferencia de tecnologia dentro del
marco legal de la propiedac industrial.

La difusion de la informacion tecnica que describe en detalle una invencidén objeto de una
solicitud de patente. cumple la doble funcidn de agilizar el ritmo del progreso tecnologico en
el pais al difundir prontamente la informacion sobre los nuevos inventos que van surgiendo,
por un lado, v de¢ notificaciones oportunamente al publico sobre la invencidén que se solicite
patentar, a efecto de prevenir que se inicie la utilizacion, fabricacion o venta del inventor sin
autorizacion del solicitante de la patente. de modo que ninguna persona pudiera incurrir de
buena fe en una invasion de Ia patente gue pudiera resuitar de la solicitud presentada.

El resumen de un documento de patente ¢s un enunciado breve v conciso de su contenido
técnico o descubrimiento. Debera ser una herramienta util y eficiente en la basqueda de
informacion en un campo en particular de la técnica. No debera exceder de 200 palabras.
Podra contener formulas quimicas. matematicas v tablas  No se utilizaran frases obvias o
implicitas como ‘¢l contenido trata sobre. o “la invencion definida por el contenido es™



etc. Debera evitarse la fraseologia propia de las reivindicaciones o palabras como “‘por
medio de’"..., “como se ha dicho™..., “tal como se ha descrito™,...etc.

El resumen debera estar dirigido hacia la novedad en el campo a que se pertenece la
invencion. Si ésta consi en la modificacion de..., el resumen debera versar sobre el
contenido técnico de dicha modificacion. Si se trata de una maquina ¢ aparato, el resumen
contendrd su estructura u organizacién y operacion. Si se trata de un articulo, su proceso de
manufactura. Si es un proceso quimico su metodologia de identificacién y preparacion. Si es
un proceso, sus etapas. No es necesario dar detalles de disefio mecanico de aparatos o
equipos, ni sus propiedades.

g) Las hojas que contengan fa descripcion, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen
deberan ordenarse y enumerarse consecutivamente y cumplir los siguientes requisitos:;

a) Ser de papel blanco tipo Bond de 36 Kg.

b) Ser legibles de tal manera que puedan retribuirse por fotografia, procedimientos
electrostaticos, offset y microfilme.

c) Ser de formato rectangular de 21.5 x 28 cm. (tamaiio carta), o de formato 4A (21 cm.
x.29.7 cm).

d) Utilizar solo por un solo lado y en sentido vertical.

e) Tener los siguientes margenes en blanco:

1) Minimos de: 2 cm. en el superior, en el inferior y en el derecho; y 2.5 cm. en el izquierdo.
2) Maximos de: 4 cm. en el superior e izquierdo, 3 cm. en el derecho; y 3 ecm. en el inferior.

f) Las hojas que contengan los dibujos deberan presentarse sin marco y tendran una

superficie utilizable que no excedera de 17.5 cm. x 24.5 cm.

g) La descripcion, las reivindi iones, y el r deberan ordenarse y numerarse
caonsecutivamente, con numeros arabigos colocados en el centro de la parte superior o
inferior de las hojas. sin invadir los margenes especificados. Al final, se incluiran los
dibujos, pudiendo numerar las hoja, por ejemplo, si son 3, quedarian 1/3, 2/3 v 3/3

h) No presentar arrugas, nt rasgaduras o enmendaduras.

i) Estar razonablemente exentas de borraduras y no contener correcciones, tachaduras, ni
interlineaciones.

La escritura de los textos de la descripcion, las reivindicaciones y el resumen debera:
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a) Ser mecanografiada o impresa, salvo en el caso de los simbolos y caracteres graficos y las
férmulas quimicas o matematicas, que podran escribirse en forma manuscrita o dibujarse,
siempre que fuere necesario.

b) Hacerse con un espacio entre linea de 1 %2 o doble espacio y enumerarlas al margen
izquierdo, por lo menos de cinco en cinco, las lineas de cada hoja.

¢) Hacerse con caracteres cuyas mayusculas no sean inferiores a 0.221 cm. de alto y con
color negro e indeleble

13.Ejemplos
a) Ejemplo de patente de un instrumento

Tubo de plastico de vacio para toma de muestra de sangre

Antecedentes

Existen en el mercado diferentes tipos de jeringas y vacutainers, pudiendo utilizarse para
extraer sangre en animales, para uso veterinario, todas las jeringas constan de un cuerpo y
un émbolo que se mueve alternativamente en ¢l interior del cuerpo, para aspirar o impeler
liquidos, las jeringas son de materiales rigidos o duros, normalmente de plastico o de vidrio.
Es por lo tanto un objeto de esta invencion proporcionar un tubo plastico de vacio para
toma de muestras de sangre en forma sencitla, confiable y principalmente estéril para los
examenes o analisis.
Otro objeto mas, es el de proporcionar un utensilio de fabricacion barato y desechable.
La ventaja que tiene este tubo plastico de vacio para toma de muestras de sangre, consiste

en ser un tubo flexible enrollable, sin tener que hacer uso de una jeringa comun o de un
vacutainer, ademas de que en el mismo tubo podran realizarse los dios q

Breve descripcion de las figuras
Figura 1. Corresponde a un esquema visto de frente del tubo plastico de vacio.
Figura 2. Corresponde 2 un esquema visto de frente del tubo plastico de vacio enrollado.

Figura 3. Corresponde a un esquema visto lateralmente en donde se desdobla el tubo de
plastico de vacio por efecto del llenado

Figura 4. Corresponde a un esquema visto de frente de un tubo doble de plastico de vacio.
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Descripcion detatlada de la invencion

La presente invencion corresponde a un tubo de plastico de vacio para toma de muestra de
sangre para uso veterinario. el cual consiste en proporcionar una nueva forma de poder
aspirar o succionar liquidos. a continuacidon se describe la invencion relacionando las
figuras, para su mayor entendimiento:

El tubo plastico de vacio (Fig. 1), esta formado por un cuerpo de material de plastico
flexible transparente, no siendo necesario que sea transparente. utiliza los atributos
funcionales de este material como son la elasticidad, memoria de forma a lo que se le
denominan nuevos materiales. que hace posible una tecnologia sencilla v funcional de un
articulo final, el cuerpo del tubo cs de forma tubular de plastico (parecido a un tubo de
ensaye), el cual puede estar graduado. tiene un tamafo funcional de 10.0 a 11.0 cm.
(aproximadamente 10.0 ml. de volumen)y un didmetro de 1.0 a 1.5 cm. de grueso (Fig. 1,1),
en la parte superior contendra un tapon enroscado o a presion (Fig. 1,2), que se unira al
cuerpo del tubo de vacio, el tapdn por la parte media estara horadado teniendo una saliente
que soportara a la aguja, ya sea enroscada o a presion, en caso de no tener esa saliente,
podra tener un orificio céncavo, con pares verticales, en €l que se podra acoplar la aguja a
presién o enroscada. en la parte inferior del cuerpo podra estar cortado en diagonal y
sellado, o bien, podra tener base redondeada o plana (Fig. 1,3).

Aprovechando las propiedades del tubo plastico de vacio, para succionar sangre, se
enrollara (Fig. 2) y se efectuara la puncion en la piel del paciente (un animal), buscando la
vena o Ja arteria. en el momento de soltarlo se desenrollard y al mismo tiempo, succionara la
sangre y se ira llenando el tubo plastico de vacio (Fig. 3), en caso de que haya faltado vacio,
para succionar la sangre. se puede volver a enrollar el tubo plastico de vacio para

acompletar el volumen requerido, sin necesidad de retirar el tubo plastico flexible del
paciente.

El tubo de plastico de vacio, para toma de muestra de sangre, se podra usar para muestras
de sangre de venas o arterias, ademas se podra hacer uso de eximenes de sangre con
anticoagulantes (examenes bioquimicos, hematologicos, etc.), asi como para tomas de

muestras de sangre sin anticoagulante cuando se forme sucro (examenes serologicos como
ELISA).

Podra hacerse uso de una variante del tubo plastico de vacio, la cuai consiste en dos tubos
unidos, para tomas de muestras con anticoagulante (para examenes hematologicos o
quimicos) o sin antico lante para los a serologicos (ELISA, Fig. 4).

Este tubo de plastico hace posible realizar los estudies quimicos, con solo quitar el tapon o
cortar del cuerpo del tubo plastico flexible el tapon y sellar en muchoes casos, para evitar que
se derrame la sangre, eliminando la posibilidad de infecciones o contagios Al realizarse
estudios con centrifugado y separarse los componentes de la sangre, se podra sellar ¢l tubo
de plastico de vacio con cada uno de los componentes



El rubo plastico de vacio para toma de muestras de sangre incluira la aguja. cuando el
paciente sea un animal pequefio o cuando sea de facil localizacion las venas o arterias,
cuando el animal sea grande o de dificil acceso a las venas o arterias tendra que ser de aguja
colocable; el tamaiio de aguja para cerdos debera de ser del nimero 18G y para lechones 21
G o 23G, para bovinos del naimero 18G y para vena coccigea y para vena yugular del
namero 16G

Reivindicaciones

Habiendo descrito la presente invencién, esta se considera una novedad, por lo que se
reclama lo contenido en las siguientes clausulas:

1. Tubo de plastico de vacio para toma de muestras de sangre, caracterizado porque
consiste de un cuerpo flexible que contiene un tapén que soporta la aguja, en la parte
inferior esta cortada en forma diagonal, o podra tener base plana o redondeada, para tomar
las muestras de sangre se enrollara el tubo plastico de vacio, e realizar la puncién
previamente localizado la posicion de la vena o arteria, posteriormente se soltard,
desenrollandose el tubo succionando e} fluido; se tiene una variante del tubo plastico de
vacio, con el objeto de poder realizar un estudio simultaneo, la cual consiste de un tubo
plastico de vacio doble separado por una pared, por medio de la cual, al ser succionada la
sangre se bifurcara esta cayendo en ambos lados del tubo.

2. Tubo de plastica de vacio para toma de muestra de sangre, en conformidad con la
clausula 1, caracterizado porque el tubo de plastico de vacio debera de enrollarse, antes de
realizar la puncién.

3. Tubo de pilastico de vacio para toma de muestras de sangre, en conformidad con la
clausula 1, caracterizado porque se usara solo para succionar sangre

4. Tubo de plastico de vacio para toma de muestras de sangre, en conformidad con la
clausula 1 a la 4, caracterizado porque en ¢l mismo tubo podran realizarse estudio quimicos
o seroldgicos, previamente separado o cortado ¢l tapon del cuerpo del tubo plastico de
vacio, ademas de que si se realizara un centrifugado, y al tener diferentes componcentes se
podra sellar el tubo con cada uno de los componentes al igual que el cuello del tubo flexible
para evitar derrames O contagios.

5. Tubo de plastico de vacio para toma de muestras de sangre, en conformidad con la
clausula 1, caracterizado porque podran realizarse estudios simultaneos con anticoagulante
y sin coagulante debido a que se tendra un tubo doble de plastico de vacio, separado por
una pared.

6. Tubo de plastico de vacio para toma de muestras de sangre, en conformidad con la
clausula 1, caracterizado porque ¢l tubo de plastico de vacio, para faciles tomas de sangre,
el tubo plastico de vacio siempre podra llevar la aguja insertada al cuerpo del tubo; y para
dificiles tomas llevara la aguja separada

e



7. Tubo plastico de vacio para tomas de muestras de sangre, en conformidad con la clausula
1, caracterizado porque si al tubo plastico de vacio le faltase presion para ser succionada la
sangre, se podra enrollar nuev: e para ob un vold determinado, sin necesidad

de retirar el tubo plastico de vacio.

Resumen

La presente invencién se refiere a un tubo de plastico de vacio, para toma de muestras de
sangre, el cual consiste de un tubo de plistico con aguja, que al enrrollarse y al efectuarse la
accién de la puncién, extraera la sangre del paciente.

Figuras

rigura 1

2.

Figura &

Figura 3

Ejemplo: idea original de Jorge Pérez Gonzalez

b)Ejemplo de patente de compuesto

Proceso para la preparacién de
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A o, de la invi

Las ... se les ha encontrado utilidad en la industria del ...
anteriores han incluido agregar las substancias ..
preparacion es que la disolucion de ...y ..

como ... ¥ ....Los métodos
. a una solucidn de ... el problema con esta
. es costosa y molesta.

En la literatura encontramos los siguientes documentos de patentes:

1. La patente numero ... consiste en un procedimiento a base de...
2. Enla patente nimero ... realiza el procedimiento a base de ...

3. La patente...

Entre las ventajas que presenta este nuevo pro

1.

2.

3. ectc.

Descripcidn de la invencion

Se describe un procedimiento para la preparacion de ..., que consiste en poner a reaccionar
una mezclade ..., ..., ...y ..., en una relacion molar de ..., con un pH de ... en presencia

de ... ¥ ..., a una presién de ... atmdsferas y a una temperatura de ... grados centigrados,
en presencia de sales de ... o complejos de..., comprendicndo las etapas de:

a) ..

b) ...

<) etc.

Ejemplos del mejor método para realizar 1a invencion:
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Se presentan los siguientes ejemplos para ilustrar mejor la novedad y utilidad de la presente
invencién, a fin de dar mayor claridad a esta, y sin limitar los alcances de la misma.

Ejemplo 1: ...

Ejemplo 2: .

Con los ejemplos anteriores se ofrece toda la informacion necesaria (como si fuere receta de
cocina): datos, tablas, graficas, concentraciones, variables, indices, toxicologia, etc.

Reivindicaciones

1. Procedimiento para la preparacion de ..., caracterizado porque se oxida la mezcla de...
veis ce-w <s. ¥ ..., en presencia de sales de ... o complejos de. ..

2. Procedimiento para la preparacion de ..., en conformidad con laclausulal,caracterizado
porque lasales ... o el complejoesde ...

3. Procedimiento para la preparacion de ..., en conformidad con las cliusula 1 y 2,
caracterizado porque se utilizan ... gr.  delasalde ..

4. Procedimiento para la preparacion de ..., en conformidad con las clausulas 1 ala 3

caracterizado porque se pone en contacto una mezcla de ... y de ..., en una relacion molar
de ...a ... en presencia de ... y ..., en condiciones de ... atm. de presion y ... grados
centigrados de temperatura; en presencia de sales de ... o complejos de ...

Resumen

Se describe un procedimiento para la preparacion de ..., en donde se oxida una mezcla de
. y en condiciones .. ...y en presencia de sales de ... o complejos de ...; las

condiciones de reaccion son: ..., ..., ..., etc. Es por lo tanto un objeto de ia presente
invencion proporcionar una mqora enla pureza alcanzada.

Otro objetivo es el de obtener un compuesto industrialmente barato

Ejemplo: ldea original de Jorge Pérez Gonzalez
14, Forma de solicitud
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cAPITULO v

MODELO DE UTILIDAD

1. Origen

La incorporacion de los modelos de utilidad al sistema de propiedad industrial tiene su
primer antecedente en la ley alemana de 1891(que se mantiene en las normas posteriores), y
se origina en la necesidad de cubrir un vacio entre las inv i bles, resp o de
las cuales la legislacion alemana era extremadamente ex:gente. rcspccto a los aportes
técnicos menores, que hacen mas utiles herramientas o maquinarias ya conocidas. En
¢ ia, la pr i6n a los modelos de utilidad no incluirfan en principio a los
productos finales nuevos ni a los procesos.

2. Patente, secreto industrial y modelo de utilidad

El fin de una patente, de un secreto industrial y de un modelo de utilidad es la innovacion
tecnolégica, definir las dos primeras es evidente en grado de alcance, pero, definir el modelo
de utilidad, es en principio una invencion de menor alcance, que estdn estrechamente ligadas
a las invenciones patentables.

En cambio, la diferencia entre la patente y ios modelos de utilidad, diferencia para las
autoridades administrativa, que debe de decidir qué tipo de derecho otorga y. por parte del
inventor que tipo de derecho puede demandar. La novedad de la msutuclon del modo en
nuestro derecho acentua la problematica. En este ultimo asp > sera con recurrir a
solicitar la proteccion de la patente y en el mismo acto, subsidiariamente, la de modelo de
utilidad.

La doctrina y la legislacion han propuesto dos enfoques preponderante para realizar la
distincion entre patentes y modelos:

a) Cuantitativa, el modelo es una pequeila invencion ** es una invencion de menor entidad,
en que la innovacidn que ofrece el objeto inventado estriba, por lo general, en la forma
peculiar que se le atribuye™.

b) Cualitativa, el modelo se reficre a soluciones ya conocidas modxﬁcando sus aspecto
marginales v de ejecucion™ Ascarelli se inclina net por esta pcion,
que es5 la que aparentemente adopta nuestra legislacion: “La distincion entre modelo e




inventos no puede hallarse en un plano subjetivo, sefialando, una diferencia cuantitativa
de originalidad creadora... La distincion debe mas bien establecerse objetivamente

En el modelo de utilidad el descubrimiento concieme a ia comodidad de la aplicacion del
procedimiento técnico conocido consiguiendo una mayor comodidad y eficacia de empleo
de un producto conocido o de productos conocidos o de parte o de combinacion de partes
de productos conocido®.

Es elemento comin de la legislacion que reconocen los modelos de utilidad el reducir las
exigencias en los tramites administrativos para obtener el registro

3. La Ley mexicana

Define al modelo de utilidad, como los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que,
como resultado de una modificacion en su disposicion, configuracion, estructura o forma,
presentan una funcion diferente respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a
su utilidad (art. 28), cuando en realidad la invencidn de estos objetos™, que pueden ser
“utensilios, aparatos o herramientas” Dentro de la misma Ley es notoria la contradiccion
pues define la invencidon actividad patentable (ant. 15) y luego dice que quedan
comprendidos entre las invenciones *“los procesos o productos’

> (art. 16). Hubiere sido
preferible, dado la gran similitud, adoptar el tipo de conseptualizacién de la Ley espaiiola,

que define al modelo de utilidad como *‘una invencion™ de un “‘objeto” y enumera como tipo
de objetos a “los utensilios, instrumemtos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de
los mismos (art. 143, Ley 11/86, B.O.E. 26/3/86), también la ley los define como
invenciones, 1a de Costa Rica por ejemplo protege *“las formas” de los objetos. La Ley
protege, en consecuencia , una actividad intelectual que se materaliza en la forma o
estructura de un objeto, lo cual excluye a los gases, liquidos y sélidos. La ley nacional no es
precisa con en el requisito de que se trate de objetos preexistentes, pero que presenten una

funcion diferente a las partes que lo integran o vemtajas en cuanto a su utilidad (art. 28), 1a
definicicn excluye contundentemente a las inv iones rel d di
biotecnologia o a animales o vegctales.

a pr o

4. Vigencia

El registro del modelo de utilidad tendra une vigencia de diez aflos improrrogables, contada
a partir de !a fecha de presentacién de la solicitud (art. 29)

5. Requisitos para el registro

La Ley no exige que, ¢n los modelos de utilidad, se deriven de una actividad inventiva. Se
tendrd en cuenta para la novedad. en consecuencia. cl estado de la técnica en la fecha de
presentacion de la solicitud de registro. En esta figura juridica no se acepta el principio de
prioridad.
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6. Derechos y obligaciones

Se procederan de la misma forma que para las patentes, la solicitud de registro sera la
misma que para la patente, solo que se escogera el recuadro del modelo de utilidad.

7. Ejemplo
Pinza de mordaza ajustable
Antecedentes
Se conocen las pinzas desde hace mucho tiempo, estas han sido fabricadas de diferentes
materiales y tamafios, en lo que respecta a la mordaza esta ha sido de diferentes formas:

cuadradas, alargadas, coras, de punta, curvas, cruzadas. torcidas y de formas versatiles.

Es por lo tanto un objeto de la presente invencion, proporciaonar un nuevo tipo de pinza de
mordaza ajustable, la cual se podra adoptar a superficies de diferentes dimenciones.

Breve descripcion de las figuras
Figura 1. Corresponde a un diagrama visto desde arriba de la pinza cerrada.
Figura 2. Corresponde a un diagrama visto desde arriba de la pinza abierta.
Breve descripcion de la invencion

La presente invencion se refiere a una pinza de tenaza ajustable, la cual se describe en
relacion a las figuras para dar mayor claridad a la invencion.

La tenaza que no esta formada por el remache (Fig. 1). consta de una serie de orificios
abiertos (Fig. 1,1), del tado izquierda de la misma, otra serie de orificios desfasados a un
cuarto de los de la derecha (Fig. 1,2), cuyo movimiento se efectila por parte de la tenaza
cotitraria, la gque esta formada por el remache; del orificio superior, jalando a la izquierda y
bajando a la derecha en zig - zag en forma escalonada para cada uno de los orificios hasta el
ultimo, de esta tforma podra ser ampliada o disminuida e} diametro de la mordaza.

Reivindicaciones

Habiendo descrito la presente invencidn, esta se considera una novedad. por lo que se
reclama lo contenido en las siguientes clausulas:

1. Pinza de mordaza ajustable, caracterizado porque en una tenaza consta de una serie de
orificios consecutivos del lado derecho y por el lado izquierdo se comunica por medio de un
namero igual de orificios desfasados a un cuarto de los primeros orificios.



2. Pinza de mordaza ajustable, en conformidad con la clausula 1, caracterizado porque para
abrir 1a mordaza de la pinza se jalara la tenaza contraria a la izquierda, ajustandose a la

derecha por medio del remache de la pinza.

Resumen

La presente invencion consiste en presentar un modelo de utilidad de pinza ajustable, para
diferentes diametros, la ampliacién de la mordaza se logra por medio de orificios ajustables.

Figuras

FTigura 2

Disefio: Jorge Pérez Gonzilez.
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CAPITULO vi

DISENOS INDUSTRIALES

Desde los inicios de la era industrial el di ha d do una actividad en la
competencia, Afin de reducir precios y capacidad de sausfacer idades . En la ecc
moderna la competencia con base en el abaratamiento de precios es muchas veces sustituido
por el ofrecimiento de marcas acreditadas, en base a la propaganda masiva y muy
especialmente por el disefio, que consta de una importancia creciente a2 medida que, en
muchas irecas de la industria, se evoluciona de la produccidn masiva con altas escalas a la
especializacidn flexible’.

1. Concepto

Al disefio se le dan atributos de creaciones estéticas que se manifiestan en la combi idn de
formas, lineas. colores, que son incorporados a un bien material es decir, a un producto
industrial, al cual otorgan “‘un aspecto peculiar o propio”, siempre y cuando se incorporen a
prod >s que se produciran industri refiriéndose en especifico al dibujo industrial
(art. 32, frac. I), o bien, cuando son toda combinacion forma tridimensional para servir de
tipo o patron para Ja fabricacién de un producto industrial, que le dé apariencia especial en
cuanto no implique efectos técnicos (art. 32, frace. 1D, rcﬁnendonos a el modelo industrial,
de esta forma comprende a la figura juridica del disefi d ial. La pr ion del disefio
esta ligado a la legislado del derecho de Autor, solo le otorga la identidad para su registro
como propiedad industrial el objeto de caracterizar un producto o de servir de molde para

caracterizado.

2. Requisitos para ser registrable

Al igual que las obras estéticas protegidas por el Derecho de Autor, se les pide:

a) Que sean ornginales, entendiéndose como nuevo, se consideran nuevo los disefios que
sean de creacion independiente y diferentes en grado significativo, de diseflos conocidos

o de combinaciones de caracteristicas conocidas de disefio (art. 31).

b) Susceptibles de aplicacion industrial.



3. Vigencia

El registro de los disefios industriales tendra una vigencia de quince afios improrrogables a
partir de la fecha de presentacion

4. Solicitud de registro.

a) Presentar solicitud por escrito ante el IMPI.

b) Reproduccidn grafica o fotografica del diseiio correspondiente (art. 34).
¢) Indicar ¢} género del producto para el cual se utilizara el disefio.

d) Presentar original y copias por triplicado del texto a registrar

€) Por cada uno de las copias y original, presentar solicitud.

f) Realizar el pago de derechos de la tarifa correspondiente.

5. disposiciones del TLC, sobre el disefio industrial (art. 1713)
5.1 Que se considera diseiio industrial

Al igual que la legisiacion mexicana, se consideran los disefios industriales que sean nuevos
u originales que sean de creaciones independientes.

Los diseitos no se consideraran nuevos u originales si no difieren en grado significativo de
disefios conocidos o de combinacion de caracteristicas de disefios conocidos. Dicha
proteccion no se hard extensiva a disefios que obed ialmente a consideraciones
funcionales o técnicas.

5.2 Diseilos textiles

Debera garantizarse que los requisitos para obtener la proteccion de disefios textiles,
particularmente en lo que se reficre a cualquier costo, examen o publicacidn, no
menoscaban injustificadamente la oportunidad de una persona para solicitar y obtener
proteccion

5.3 Diseflos industriales u obras artisticas

Los paises miembros podran cumplir con esta obligacion mediante la legislacion sobre
disefios industriales o de derecho de autor.



5.4 Derechos del titular

El titular de un derecho industrial protegido, tendra el derecho de impedir que otras
personas que no cuenten con su consentimiento fabriquen o vendan articulos que ostenten o

incorporen un disefio que sea una copia, o una copia en lo esencial, del disefio protegido,
cuando estos actos se realicen con fines comerciales.

5.5 excepciones

Existira la posibilidad de prever excepciones limitadas a la proteccion de los diseiios
industriales, a condicion de que tales excepciones no interfieran de manera injustificada con
1a explotacion normal de los disefios industriales protegidos ni provoquen injustificadamente
perjuicios a los legitimos intereses del titular del disefio protegido, tomando en cuenta los
intereses legitimos de terceros.

5.6 Vigencia

Se otorgara un periodo de proteccion para los disefios industriales de quince afios como
minimo (art. 36).

6. La forma de la solicitud de registro es igual que la de patente s6lo que, se escogera el
cuadro correspondiente al diseito industrial.

7. Ejemplo
Figura decorativa

A continuacion se describe un disefio industrial de figura decorativa, relacionando las
figuras para dar mayor claridad al disefio, y sin restarle alcance.

Figuras decorativas (Fig. 1), consiste en un molde de cualquier material y de cualquier
tamaiio, , formado por un cuerpo ovoide, en su parte inferior es de complexion gruesa que
hace las veces de espalda y extremidades inferiores (Fig. 2,1); en la parte superior tiene otro
cuerpo ovoide de menor tamafio (Fig. 2,2), pegado o unido al cuerpo ovoidal grueso, el
cudl simulard la cabeza. en la base tendra un cinturdn que seran los pies (Tig. 2.3),
pudiéndose pintar a gusto, dandole forma o apariencia que se deseé (Fig. 2,4).

Una modificacion de la figura decorativa, podra ser que en la cabeza, la cara tenga facciones
reales, no pintadas las facciones (Fig 3,1), simulando tocados, chales. gorros, etc.; el cual

sera delgada si estamos hablando de un chal, (Fig. 3.2), par un esquimal, sera gruesa y
redonda.

Otra modificacion es, que en la base no presente el cinturén, sino que tenga una hendidura
simulando las piernas de 1a figura (Fig. 4,1)
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Reivindicacién

Disefio industrial de figura decorativa, “Tal como se ha referido he ilustrado™.

Figuras
Figu
surs Figura
2
2
Figura
4
v
-4
Disefio: original de la matruska
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cCAPiTULO Vil

MARCAS

Las marcas son signos o informaciéon simbolica o en clave que permite distinguir bienes o
servicios. La idea es que esta informacion simbdlica tenga un impacto psicologico para las

personas clue las lean o al identificarlas, estableciendo un vinculo entre el consumidor y el
productor’.

De csta manera la atraccién de la clientela se opera en forma directa por ¢l conocimiento que
el publico tiene de los articulos, productos o servicios , por medio de las marcas que los
identifican. De manera especifica e inmediata, la finalidad de las marcas consisten en
identificar las mercancias, dicha identificacion implicitamente produce la imagen de la

1i la. Este sefialamiento de la proced ia constituye a su vez un modo de lamar al
consumidor.

Las marcas tienen un papel muy importante en el mercado, debido a la comercializacion de
los productos generados por las invenciones, es decir, producto de la actividad inventiva de
los secretos industriales, patentes, y demas figuras juridicas; desde el punto de vista de los
consumidores, identificando los bienes o servicios provenientes de una fuente en particular
de poder volverlos o no a consumir. Desde el punto de vista de los comerciantes, su
importancia radica en que son ¢l medio de atraccién a los consumidores, en la medida en la
clientela identifica y adquiere los bienes y servicios con el comerciante. Las marcas son
también un modo de avisar y promocionar productos o servicios.

Las legislaciones en todo el mundo, por regla general, estan disefladas para proteger la
buena fe del consumidor como {a de los comerciantes. Esta buena fe se desarrolla a través
del uso constante de las marcas, asi como la prohibicidon a terceros para que éstos usen
marcas similares que puedan confundir a los consumidores, el objeto consiste en evitar
engaflar al consumidor acerca del origen del producto, restringiendo la reputacion del
propietario original de la marca.

La Ley de Propiedad Industrial (LPI), indica que los industriales, comerciantes o prestadores
de servicios podran hacer uso de una marca en la industria, en el comercio o en los servicios
que presten (art. 87), a fin de obtener la exclusividad v sobre toda la proteccion.

L.a Ley de Propiedad Industrial da el concepto de la marca, una marca es todo signo visible
que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado
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pudiendo constituir dichos signos di ivos las d i iones y figuras visibles,
suficientemente distintivas, ptibles de identi los prod >S O Servicios a que se
aphquen © traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase; la.s formas
trid 1 fos bres comerciales y d €S O razones ial pre que
cumplan con los requisitos establecidos en la legislacién correspondientes; y por altimo, el
nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una marca registrada

© un nombre comercial publicado (arts. 88 y 89).

1. Clasificacion nacional
Los criterios mas importantes para clasificar las marcas son los siguientes.

a) Por el objeto que distinguen, las marcas de los productos se diferencian de las marcas de
servicios.

b) Por el sujeto titular de la marca, las marcas industriales se distinguen de las marcas de
comercio y de las marcas de agricultura.

c) Por su composicion, integraciéon o formacién, las marcas pueden ser nominativas o
denominativas, dependiendo si consisten de un vocablo, en una palabra o en una frase.

d) Pueden ser figurativas, innominadas o graficas cuando su signo es un emblema, un dibujo
© una combinacion y distribucion de colores mostrados en una superficie.

¢) L.as marcas tridimencional, tendra volumen, entonces se trata de una marca plastica, como
las que ocurren en envases, refrescos, etc.

f) Las marcas mixtas siendo toda 11 que r 1 de una ¢«

combinaciones de las modalidades antes citadas.

i6n o varias

1.1 Clasificacion de EUA

La casuistica y en algunos casos la legislacion marcaria®, identifica cuatro diferentes
categorias de d nes, en orden d de importancia dependiendo de la fuerza
que tienen como simbole distintivo:

a) Denominaciones genéricas

Cuando sc refieren o se entienden como referidas al género o del cual el producto en
particular es la especie. Este tipo de denominaciones no son registrables como marcas.

En este sentido existen casos muy importantes, en donde en un principio las marcas fueron
denominadas caprichosas para distinguir un tipo de producto pero que con el transcurso del
tiempo fueron adquiriendo significado propio hasta el punto de convertirse en una
denominacion genérica,



ESTR TESIS W6 DEBE
SALR BE LA BIBLIOTECA

Generalmente, esta situacion tiene lugar cuando un producto totalmente nuevo se introduce
al mercado y no existe una denominacion especifica para referirse al mismo o que en ¢l caso
de que exista, ésta es tan complicada o larga, que es mas rapido referirio por la marca.

Ejemplos de denominaciones que en un principio fueron marcas y actualmente son
denominaciones genéricas: “Aspirina, Thermo, Cellophban, Trampolin, Yo-yo, Nylon,
Lanolina, Hielo Seco. Com Flakes. Raisinbran, Teflon, Margarina, Refrigerador, etc”

Actualment existen marcas que pueden correr el riesgo de convertirse en denominaciones
genéricas como es ¢l caso de: “‘Salsa Tabasco, Maizena, Kleenex, Kotex, Wight Watchers,
kodak, Bacardi, Diurex, Coca, Lycra, Curitas, Bimbo, Jugo Maggi, Knorr, Cotonetes,
Pritt™, Si los titulares de dichas marcas quieren mantener 1a distintividad de los términos,
deben proteger su denominacion como marca, ya que de no hacerlo corren el riesgo de
perder la titularidad de la marca o visto de otra manera, uno de¢ los activos mas importantes
con los que puede contar una empresa.

b) Denominaciones descriptivas

Sop marcas que evocan inmediatamente una idea de los ingredientes, cualidades o
caracteristicas de los bienes o servicios. Este tipo de denominaciones, aunque pueden fungir
como marcas, no son consideradas distintivas, ya que la proteccion que otorga es muy débil.
Ejemplo: “Califomnia, mapa de California para distinguir vinos; frio, para helados; Algodon,
para carnisetas, etc.”

¢) Denominaciones sugestivas

Cuando se refieren a marcas que describen indirectamente el producto o servicio que
identifican. El consumidor debe tener en mente la asociacidn entre la marca y el producto

que identifica. por ejemplo “Coppertone, bronceador, Eternity, perfume, Fresca RA, pasta
dentifrica, etc.”

Diferencia entre marca sugestiva y descriptiva

La diferencia es minima, por esta razon, los tribunales han aplicado dos criterios diferentes
para poder distinguirlas.

1) Primer criterio, se pretende determinar el grado de imaginacion que tenga que utilizar el
consumidor para describir directamente el producto o servicios. Es importante el grado
de imaginacién que se utilice, la denominacion sera considerada mas sugestiva. Ejemplos:
“Genie, incienso, Felina, ropa interior; Raid Matabichos. insecticida.

2) Se determina si los competidores realmente necesitan hacer frente a la marca para
describir sus propios productos. St no es necesaria para describir los productos de los
competidores. esa marca se considerara sugestiva. Asi por ¢jemplo. la marca “Scribe”
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para cuademos no es necesaria para describir el producto de un competidor. Sin embargo
1a denominacion ““Lite”” para servesas si podria ser necesaria para describir los productos
del competidor en la medida que es la variacion ortogrifica caprichosa de la palabra
“ligh” (ligero) ¥ que en este caso significa que el producto es bajo en alcohol, y por lo
tanto cae en la clasificacion de las denominaciones descriptivas.

d) Denominaciones caprichosas v arbitrarias

Son marcas artificiales o liquidas. En muchos casos son palabras inventadas. Ejemplo:
*Rolex, relojes; Gio, perfume,; Bic, instrumentos de escritura; Benneton, ropa™.

Las denominaciones arbitrarias son aquellas que de ninguna manera describen el producto o
servicios en particular que pretenden distinguir. Ejemplo: “Apple, computadoras; Mitsubishi
(en japones significa tres diamantes), para tractores, coches y motocicletas, Caribe, coche;
Leodn, dulces™.

Estas marcas son las que mas fuerza distintiva tienen y por lo tanto se les da mayor
proteccion, ademas de que son las que otorgan con mayor rapidéz

2. Tipos usados en E.U.A. y México

La clasificacion anterior de marcas se dio por su significado y por su contenido; ahora se
dara l!a clasificacion por medio de los productos v servicios que pueden distinguir las
denominaciones, dibujos o mezclas de ellas, una vez que han sido aceptadas como marcas.

2.1 sentido literal

a) Segun el Codigo de los Estados Unidos Americanos, literalmente marca es un nombre,
simbolo, instrumento o cualquier combi ion de estos el que se utilizan para
identificar o distinguir los bienes o servicios fabricados o vendidos por otros, y para
indicar la fuente de dichos bienes o servicios, aun cuando dicha fuente sea desconocida
Vol. 15, (lLanham Act), seccion 1127, (15 USC §1127)

b) En la legislacién nacional como ya se mencioné es todo signo visible que distinga
productos o servicios dc otros de su misma especie o clase en el mercado.

2.2 Sentido técnico

Se refiere a una palabra, nombre, simbolo o instrumento o la combinacion de lo expuesto,

que se utiliza para indicar o distinguir los bienes fabricados o vendidos por otros, y para

indicar la fuente de dichos bienes, atn cuando dicha fuente sea desconocida (Lanham Act,
seccién 1127, (15 USC &3 1127))

Al referimos a “palabra, nombre, simbolo o instrumento”, nos referimos a una linea de
1 Os que son cap de utilizarse como marca. Esta linea es muy grande ya que no

solamente incluye denominaciones sino dibujos, logos, formas, formas tridimencionales y
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otros tipos de creaciones intelectuales, asi como cualquier rasgo que pueda servir como
distintivo de un producto.

Por ejemplo, un fabricante de mermeladas o de cualquier otro producto, puede registrar
como marca el nombre del producto, también el disefio de su etiqueta. el disefio de su
embace y ademas puede registrar como derecho de autor el dibujo de su etiqueta, y aun mas,
1a formulacién incluyendo el proceso, por medio de una patente.

Las palabras “para indicar la fuente de dichos bienes, aun cuando dicha fuente sea
desconocida™ contenidas en la definicion, se refiere a que una marca indica que su producto
tiene su origen en una fuente en particular ¥y que es la misma en todos aquellos productos

con la misma marca que el consumidor ha utilizado o escuchado en ¢l pasado. No importa
de que no se pueda identificar la fuente de los mismos.

Ejemplo, la marca Emulsidon de Escot es un producto que contiene vitaminas, la marca indica

al consumidor que el productio tiene el mismo origen cuando inici® a comprar, que la Gltima
botella que comprod, iendo la mi

lidad y caracteristi no importando si conoce o
no la fuente.

2.3 Marcas de servicios

Son lo mismo que las marcas en sentido técnico, con la excepcion de que identifican y
distinguen servicios en lugar de productos. Por lo tanto, una marca de servicios identifica y

distingue servicios como por ejemplo: Cometra, seguridad economica de empresas;, Vips,
restaurantes, Infotec, informacién tecnolégica, etc.

Las legislaciones sobre marcas aludieron a marcas que tienen por objeto diferenciar un

producto de otro, una mercancia de otra, asi como sus sindénimos, mercaderia, efectos,
bienes y articulos. En 1946, el “Lanham Act”

, incluye como objetos distinguibles o
identificables por medio de las marcas a los servicios

En Meéxico, en 1975 adopto el sistema cada vez mas generalizado a nivel dial, de
reconocer y reglamentar dentro del sistema marcario, a los servicios del lado de las
mercancias, sin distinguir las marcas para la mercancias de las marcas para los servicios.

2.4 Marcas de certifi

y deno

iones de origen

Las marcas de certificacion son palabras, nombres, simbolos o instrumentos utilizados para
certificar ciertas caracteristicas con las que cuenta tos bienes o servicios que distinguen. Las
caracteristicas pueden consistir en el origen dei producto en una determinada region
geografica, la composicion de una materia en particular, la calidad, la exactitud del producto
hecha por una organizacion en panticular. Por ejernplo, el estado de Florida puede utilizar un

signo distintivo para certificar que el jugo de naranja protegido por marca en ese estado, esta
hecho con naranjas crecidas det mismo estado
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El propietario de una marca de certificacion no puede utilizarla en sus propios productos o
servicios, sin tomar en cuenta la naturaleza de los mismos

En México no existe esta figura como tal, sin embargo, existe una figura con la que puede
tener cierta similitud, denominada Denominacién de origen’, se entiende como el nombre de
una region geografica del pais que sirva para distinguir un producto originario de la misma, y
cuya calidad o caracteristicas se deban exclusivamente al medio geografico, comprendiendo
en éste los factores naturales y los bumanos. (art. 156)

Aparentemente no existe ninguna diferencia con la certificacion de origen prevista en la
legislacién de los EUA, sin embargo, la diferencia radica en que se establece que la
proteccidn legal concedida a las denominaciones de origen se indica con la declaracién que
al efecto emita el IMPI (art. 157)

Es decir, la autorizacion para usar una denominacion de origen debera ser solicitada ante el
IMPI y se otorgara a toda persona fisica o moral que cumpla con los requisitos establecidos,
entre los que se ran: dedicarse dir e a la extraccion, produccion o
elaboracion de los productos protegidos por la denominacion de origen; realizar la actividad
dentro del temmtorio determinado en la declaracion, cumplir con las normas oficiales
establecidas por el IMPI conforme a las leyes aplicables respecto de los productos de que

trate y los demas que se sefialen en la declaracion.

La diferencia esencial entre los dos paises radica en que para poder utilizar una
denominacion de origen en México, se debe contar con la autorizacion de la administracion
publica del IMPI, de oficio o a peticion de quienes tengan interés juridico: en los Estados
Unidos, aunque no consideran la figura, se necesita dicha autorizacién gubernamental.

La autorizacién en México, la otorga la Secretaria de Comercio y Fomento Industral,
siendo el Estado de México quién es el titular de la denominacion de origen (art. 167).

Ejemplo: El *tequila”, que por resolucion de la SECOFI, de fecha 22 de noviembre de 1974,
dicha palabra podra aplicarse al aguardiente regional del mismo nombre, debiendo ser las
caracteristicas y componentes del producto v el procedimiento para su elaboracion, las que
se fijan en la norma oficial de calidad establecida por la Direccion General de Normas; se
establece que los territorios de origen comprenden cincuenta y cuatro municipios
pertenecientes a los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacan, Nayarit y Tamaulipas®.

2.5 Marcas colectivas

Las marcas colectivas son las marcas utilizadas por asociaci o agrupacid de
asociaciones de productores, fabricantes o prestadores de servicios (art. 96). Esta
organizacion, puede indirect, e tener la mi funcion que una marca dc certificacion.
En este caso. la marca colectiva indicara que el productor de los bienes o servicios reunen
los estandares de calidad exigidos por la organizacidén, indicando asi mismo, las
caracteristicas y calidad de los bienes o servicios

o
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Con la solicitud de marca colectiva se debera presentar las reglas de uso (art. 97),
documento en que se describe cual sera el destino de la marca.

2.6 Avisos comerciales

El derecho exciusivo para usar un aviso comercial se obtiene mediante registro en ¢l IMPI;
entendiéndose como aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar
al publico establecimiento o negociaciones industriales, comerciales o servicios, productos o
servicios, para distinguirlos facilmente de los de su especie (art. 100).

Los registros no amparan en estos casos productos o servicios, aun cuando no estén
relacionados con ¢l establecimiento o negociacion (art. 102)

Los avisos comerciales tendra una vigencia de diez afios a partir de la fecha de presentacion
v podra renovarse por periodos de la misma duracion (art. 103)

La diferencia con la legislacion de los EUA radica principaimente, en que para que se pueda
otorgar el registro de un aviso comercial en la Oficina de Patentes y Marcas, se debera
demostrar que ¢! mismo cuenta con un significado secundario (consiste en distinguir ademas
del producto o servicio, la fuente especifica de 10s mismos).

2.7 Nombres comerciales

El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y
el derecho a su uso exclusivamente estara protegido, sin necesidad de registro. La
proteccion abarcara la zona geogrifica de la clientela efectiva de la empresa o
establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extendera a toda la Republica si
existiera difusién masiva y constante a nivel nacional del mismo (art. 105). El nombre
comercial utilizado sera publicado ¢n Ja Gaceta de invenciones y Marcas dicha publicacién
producira el efecto de establecer 1a presuncion de la buena fe en la adopcidon ¥ uso del
nombre comercial (art. 106).

Los efectos de la publicacion de un nombre comercial duraran diez afios, a partir de la fecha
de presentacion de la solicitud y podran renovarse por periodos de la misma duracion.(art.
110).

El “Lanham Act”, en la seccion dedicada a las definiciones, establece la definicion de los
“nombres comerciales”, esto consiste en cualquier nombre utilizado por una persona para
identificar su negocio o profesion. en base a la seccion 1126, inciso (g), [ 1126 (g)) se
otorgard la proteccidén a los mismos sin necesidad de registrarios y sin necesidad de que
formen parte de una marca.

2.8 “Trade Dress™
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En la legislacion nacional no se cuernta con la figura juridica denominada “Trade Dress”,
pero que en ¢l “Lanham Act” se recor~ice y puede verse desde dos perspectivas diferentes:

a) Como la envoitura o contenido de: wroducto
b) Como el producto en si mismo o su configuracion

Ejemplo: las carrocerias de los coches, un avién, un vestido, un procesador de alimentos.
una television, etc., siempre que se devs clecmentos “‘esteticos™.

Existe una diferencia con la figura de los disefos industriales, esta diferencia radica en la
utilidad de la figura a protegerse. ’:s decir, para obtener la proteccion de un diseiio
industrial. Es decir, para obtener la pr-steccion de un disefio industrial (“'design patent™), éste
debe curnplir con los requisitos de urw patente, como son el ser util y original, ademas de
nuevo y que no sea evidente. Asi, algusen que pretenda registrar (0 proteger) un producto o
su envoltura como una marca, debera vrimero demostrar su duefio que tiene funcionalidad.

Ademas de este requisito, con el cbjero de cumplir con ¢l requisito de tener una naturaleza
distintiva, el discfio debe indicar su origsen.

Al demostrarse que la figura carece $¢ funcionalidad y que es indicativo de su origen, se
anula la posibilidad de otorgar una maw©r proteccion por un periodo menor de tiempo, como
es el caso de las patentes, a una figura- yue no cumple con sus requisitos y que sin embargo,
tambi€én debe ser protegido.

En Meéxico no se reconoce claranwente este tipo de figuras. Sin embargo podrian
interpretarse de los articulos 88 y 89 ¢ la Ley de Propiedad Industrial, ya mencionado al
inicio de este caprtulo. Asi por ¢jemplrv. la forma del jabén *“Mont - Claire™, si se demuestra
que no es util. y que solamente es esterico, ademas de ser indicativo de su origen, podria ser
protegido como marca.

3. Requisitos legales para obtener una ~uarca

3.1 En Meéxico

Para obtener el registro de una marca debera presentarse solicitud por escrito ante el IMPI,
con los datos previstos en los articuics 113. 114, 115 y 116 de la LPL. De la misma manera.
una vez recibida la solicitud. aplicados. 10s ¢xamenes de forma y de fondo por el IMPI y en
su caso, subsanados los impedimenoss qué puedan existir para el otorgamiento de una
marca. se haran la publicacion corresp~ndiente y las resoluciones sobre los requisitos de las

marcas, que posteriormente lo indicare
a) Requisitos de fondo

Los requisitos de fondo que pueden cornistituir una marca son los siguientes signos:
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1. Las denominaciones o figuras visibles, suficientes distintivas, susceptibles de identificar los
productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma
especie o clase;

11 Las formas tridimencionales,
111 Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden
comprendidos en el articuto siguiente, v

El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una marca
registrada o nombre comercial publicado (art. 89)

Por 1o anterior, no seran registrables las figuras cuando

1 Las denominaciones, figuras o formas tridimencionales animadas o cambiantes, que se
expresan de manera dinamica. aun cuando sean visibles,

11. Los nombres técnicos © de uso comun de los productos ¢ servicios que pretenden

ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las
practicas comerciales, se hayan convertido en la designacion usual o generica de los
mismos,

1N Las formas tridimenctonales que sean del dominio publico o que se hayan hecho de uso
comin vy aquelias que carezcan de originalidad que las distingan facilmente, asi como la
forma usual v corriente de los preoductos o la impussia por naturaleza o funcion
industrial,

V. Las denominaciones, figuras o formas tridimencionales que. considerando el conjunto de
sus caracteristicas, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de
protegerse como marca. Quedando incluidas en el supuesto anterior las palabras
descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para distinguir 1a especie. calidad,
cantidad. composicion, destino, valor, lugar de origen de los productos o ia época de
produccion,

V. Las fetras, los digitos o los colores aislados.

a menos que estén combinadas o
acompafizados de clementos tales como signos, disefios o denominaciones. que les den
un caracier distintivo,
V1. Las traducciones a otros idiomas. la variacion ortografica caprichosa o la construccion
artificial de palabras no registrables

VIl Las que reproduzcan o imiten. sin autorizacidon, escudos, banderas o emblemas de
cualgquier pais,
denominaciones.

estado, municipio o dl\nsxones politicas cquwah.mes asi como las
siglas, simbolos o de or

1one:

internacional,




gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organizacion reconocida
oficialmente, asi como la designacion verbal de los mismos;

VIII. Las que reprodurcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantia adoptados
por un estado. sin autorizacién de la autoridad competente, o monedas, billetes de
banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o
extranjero;

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacion grafica de
condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias,
congresos, eventos culturales o deportivos. reconocimientos oficiales,

X. Las denominaciones geograficas, propias o comunes, y los mapas, asi como los
gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o
servicios y puedan originar confusion 0 error en cuanto a su procedencia;

XI Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por Ja fabricacion de
ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad
particular, cuando sean especies e inconfundibles y se¢ tenga el consentimiento deil
propietario;

XI1. Los nombres. seuddnimos, firmas, y retratos de personas, sin consentimiento de los
interesados o, st han fallecido, en su orden. del cényuge, parientes consanguineos en
linea directa o por adopcion, ¥ colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

XI11. Los titulos de obras literarias artisticas, asi como los titulos de publicaciones y
difusiones periddicas, los personajes ficticios o simbolicos, los personajes humanos de
caracterizacion, los nombres artisticos y las denominaciones de grupos artisticos: a
menos que el titular del derecho correspondiente Jo autorice expresamente;

XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimencionales. susceptibles de engaiio publico
o inducir a error. entendiendose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre
la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda
amparar,

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimencionales iguales o semejantes a una
marca que ef Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicada a
cualquier producto o servicio.

En general las marcas seran registradas en relacion con productos o servicios determinados
o clases de productos o servicios segun la Clasiticacion Internacional (La Clasificacion
Internacional se establecio en el acuerdo de Niza el 15 de junio de 1957. Este fue revisado
en Estocoimo el 14 de julic de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977, Mexico utiliza
esta clasificacion Intermacional para efectos del registro de los bienes y servicios aunque no
sea parte dej mismo)




Por otra parte, México reconoce la prioridad en el registro de una marca en paises miembros
de los tratados internacionales de los que México forma parte, de esta manera, cuando se
solicite un registro de marca en México, dentro de los plazos que determinan los Tratados
Internacionales o, en su efecto.dentro de 1os seis meses siguientes de haberlo hecho en otros
paises, podra reconocerse como fecha de prioridad la de presentacion de la solicitud en que
fue primero (art. 117 y del Convenio de Paris ¢l art. 4 Inciso 3, fraccion C-1)

Se presenta un beneficio a terceros, en lo que respecta a no producir efecto alguno contra:

I. Un tercero que de buena fe explotaba un territorio nacional la misma marca u otra
semejante en grado de confusion, para los mismos o similares productos o servicios,
siempre v cuando el tercero hubiere empezado a usar la marea, de manera ininterrumpida,
antes de la fecha de presentacion de la solicitud del registro o del primer uso declarando

de ésta,

II. Tampoco produciri efecto contra cualquier persona que comercialice, distribuya,
adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto
hubiera sido introducido licitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o
por la persona que le haya concedido licencia.

II1. A cualquier persona fisica o moral que aplique su nombre, denominacién o razén social
a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que preste o a sus
establecimientos. o 1o use como parte de su nombre comercial, siempre que lo aplique en
la forma que este acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres que lo distinga
claramente de un homonimo ya registrado como una marca o publicado como nombre

comercial (art. 92).
3.2. Nulidad, caducidad y cancelacion del registro

Antes de entrar de lleno al estudio de las marcas, es importante hacer una pequeda
mtroduccnon acerca de las nulidades en general. Siguiendo fa teoria general de las
obli 1es, se establ que la nulidad es una sancién ya que no tiene por utilidad ¥y por
razon de ser sino asegurar la observancia de la regla que sanciona y, si la regla es violada,
debe reparar el mejor modo posible esta violacion, preservando contra las consecuencias de

ella los intereses de cada destinado a proteger. Por esto, Gnicamente, hay actos nulos

Con respecto a la naturaleza de la nulidad. es importante destacar que’en la teoria clasica la
nulidad es considerada como cierto estado del acto. El acto, tomado en si mismo,
practicamente no existe Lo que existe realmente son efectos juridicos.

En materia marcaria, el registro de una marca e¢s nuio cuando se haya otorgado en
contravencion a las disposiciones sobre requisitos y condiciones para ¢! otorgamiento del

registro.



También sera anulado cuando la rmarca sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra
que haya sido usada en el pais 0 en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentaciéon
de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o
servicios, siempre y cuando se haga valer el mejor derecho por uso anterior.

Las demas causas para anular el registro de una marca consiste en que éste se hubiere
otorgado con base en datos falsos o inexistentes, contenidos en su solicitud; se haya
otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciacion, existiendo en vigor otro que
sea igual 0 semejante en grado de confusion y que se aplique a servicios o productos iguales
o semejantes, el agente, usuario o distribuidor del titular de una marca registrada en el
extranjero, solicite y obtenga de ésta a su nombre u otra similar en grado de confusion, sin el
consentimiento expreso del titular de la marca extranjera, y en este caso el registro se
reputara como obtenido de mala fe. Con ciertas excepciones, las acciones de nulidad que se
deriven por estas causas podrian ejercitarse dentro de un plazo de cinco afios contados a
partir de 1a fecha en que surta sus efectos la publicacion del registro en la Gaceta de
Invenciones y Marcas.

Por su parte, el registro caducara cuando no sea renovado conforme 2 la LPI y cuando la
marca hava dejado de usarse por mis de tres aflos consecutivos, salvo que exista causa
justificada a juicio del IMPI (Por influencia de los Estados Unidos, en el TLC especifica que
cuando la marca no se haya usado en un "periodo de ailos”, esta disposicion esta comentada
en la Seccién 45 (& 45) del “Lanham Act™

Por altimo, procedera la cancelacidn del registro de una marca, si su titular ha provocado o
tolerado que se transforme en una denominacion genérica que corresponda a uno o varios de
los productos o servicios para los cuales se registro, de modo tal que. en los medios
comerciales y en el uso generalizado del publico, ia marca haya perdido su caracter
distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique. El registro
también podra ser cancelado a solicitud del titular.

Por otra parte, vale la pena sefialar la figura del abandono a la marca. En fa L.PI s0lo se hace
mencion en el articulo 122 Bis, que la solicitud de la marca tendra que considerarse
abandonada. Sin embargo, solamente se prevé esta causa cuando el solicitante no de
cumplimiento a los requisitos formulados por ¢l IMPI en tiempo © no presente el pago de la
tarifa correspondjente., pero ademas de esta disposicion no existe otra en donde se aclare
cuando la marca también debe ser considerada como abandonada. Un ejemplo de lo que
podria ser considerado como abandono es el supuesto que se establece en el articulo 139 de
la LPI, ¢l cual dice que los productos que se venden o los servicios que se ofrecen por el
usuario deberan ser de la misma calidad que los que los fabricados o prestados por el titular
de la marca.... el problema con este articulo ¢s que no hay sancion, es decir es una norma
incompleta. Una sancidn al incumplimiento de esta norma podria ser el hecho de considerar
la marca abandonada. ya que el titular. que es el responsable de la marca. “abandonada™ la
misma en manos del licenciatario

4. Principios que rigen la validéz de una marca

@
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4.1 Principio de especialidad

El articulo 90 de 1a LPI se establece lo que se puede registrar y lo que no se puede registrar,
identificando los productos o servicios a los que se aphqucn en su misma especie. Es decir,
el campo de accidn se limita al campo de las mer o similares, o pert i

a un mismo género o0 a una misma especie.

Asimismo, el caracter especial de la marca se encuentra en la legislacién mevcana en la
medida en que se exxge que los registros de las marcas se efectuen bajo el cumpli > de
las reglas concernientes a la clasificacion rtradicional de sus productos. Tales reglas se
pueden resumir en el cc do de los siguientes articulos de la LPI:

Las marcas se registraran en relacion con productos o servicios determinados segun la
clasificacion que establezca el reglamento de esta ley (art. 93)

Para el registro de una marca se debera presentar solicitud de registro (art. 113),
posteriormente veremos que se debe presentar para el registro de una marca ante e IMPI.

Una vez efectuado el registro de una marca, no podran aumentarse el numero de productos
©O servicios que proteja, aun cuando pertenezcan a la misma clase, lo que si podra limitarse a
determinados productos o servicios cuantas veces se solicite (art. 94).

Se prohibe el registro de una marca cuando ésta sea idéntica o semejante en grado de
confusion a otra en tramite de registro presentada con anterioridad o una ya registrada y
vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios (art.90, Fracc. XVI y

XVIIL).

Sera considerada como infraccion administrativa, usar una marca parecida en grado de
confusion a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que
los protegidos por la registrada (art. 213, fraccion IV), ademas. también es considerado en el

articulo 223, fraccion II.

Cuando. la marca se idéntica o semejante en grado de confusion, a otra que haya sido usada
en el pais o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de la
marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios (art. 151,

fraccion II).

Un ejemplo mas adecuado para explicar la especialidad de !a marca y 1a idea de que solo
importa si la denominacion se utiliza para una clase de productos es la denominacion
“Presidente™. Esta palabra esta registrada y se utiliza indisti e para disti ir: hoteles
(clase 42, varios), chocolates (clase 30), y bebidas alcoholicas (clase 33). En la medida en
que estos productos son totalmente distintos y por lo tanto sus mercados no pueden ser
competitivos, se acepto i registro del mismo término para distinguirios.




4.2 Principios de originalidad

En relacion a este principio se puede afirmar que una gran uniformidad se aplica en su
aplicacién por la doctrina en general, ya que la denominacion debe ser ante todo arbitraria.
No debe contener la designacion genérica o descriptiva del objeto, ni indicar sus cualidades
o su destino, en una palabra. es preciso gue la interpretacion que ella evoca no tenga
ninguna relaciéon con la naturaleza de la mercancia a la cual esta destinada, atendiendo a que
nadie tiene el derecho de apropiarse del nombre vulgar de un objeto o de sus cualidades. Si
<! fabricante quiere caracterizar e individualizar sus productos, él debe naturalmente, hacer la
cleccidn de un nombre que se distinga notablemente de todos aquellos ya empleados para

mercancias de esa misma nawraleza y que, por relacion a estas Gitimas aparece como un
nombre de pura fantasia®

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nacién ha dicho a proposito de la
naturaleza original de la marca lo siguiente:

*La caracteristica de singular idad para cc d

€l registro de una marca, requiere
circunstancias especiales, y entre ellas, existe indudablemente el de originalidad, que consiste

en que la marca se le de una forma diversa, al usarla en productos similares; y de acuerdo
con la ley, no es necesario para que determinado medio materiai pueda tenerse como marca,
que ésta no sea o deje de ser simplista, no Que 1enga o deje de tener alguna particularidad
susceptible de distincion, respecto al objeto que ;unparc“’

4.3 Principios de novedad

De la misma capacidad o eficiencia de la marca surge su inconfundibilidad con otras marcas
existentes va registradas 0 usadas para los mismos o similares productos o servicios y es
precisamente en esto en lo que consiste la novedad. De ahi se sostiene que para que exista
una marca valida es necesario que el signo tenga capacidad de individualizacion, esto es, a
diferenciar el producto, y por otra parte que sea nuevo © sea diverso de otros signos
distiritivos usados para distinguir el mismo género de productos o servicios.

5. Requisitos de forma para los Estados Unidos de América

A diferencia de Mexico, en la legislacion de los EUA se acepta el registro marcario a nivel
estatal y federal. De esta manera, una misma marca puede existir para un determinado

producto a nivel estatal, y por otra parte, !a misma marca para el mismo producto pero
conun titular distinto, puede existir a nivel federat.

Existen decisiones de los tribunales para caso en donde ambos titulares adquirieron una
misma marca similar o hasta idéntica para productos similares o idénticos, pero en diferentes
zonas geograficas v por lo tanto, mercados totalmente distintos. pero en diferentes zonas
geograficas y por lo tanto, mercados totalmente distintos. Uno de los titulares contaba con

un registro estatal v el otro con un registro federal. Las resolucicnes en estos casos

e




generalmente tienden a prohibir al titular de la marca registrada a nivel federal la entrada al
mercado en ¢l arca geogrifica del titular de la marca registrada a nivel estatal®.

La importancia del registro y el otorgamiento del uso de la marca. previo o en su defecto de
la intencidon de buena fe del uso de la marca en el mercado Asi. como en la seccion primera
(& 1) del “Lanham Act” se especifica que: (a ) ¢l propietario de una marca utilizada en el
comercio puede solicitar su registro a la PTO, asi como (b) la persona que tenga una
intencion de buena fe para utilizar la marca en el comercio podra solicitarse su registro en la

oficina antes mencionada

5.1 Requisitos de fondo

Eun e! Lanham Act. Seccion dos (£ 2) se establece que se negara el registro de una marca
cuando consista o comprenda situaciones inmorales. engafiosas o escalonadas, o situaciones
que desacreditan o sugieren falsedades acerca de o con relacion a personas vivas o muertas,
instituciones, creencias o simbolos nacionales, asi como mencionarlos con desprecio o
irrespetuosamente; consistan o comprendan banderas. escudos. banderas u otras insignias de
los EUA, u otro estado o municipalidad, o de cualquier otra nacion; consistan o comprendan
el nombre, retrato o firma que identifique a cualquier otra persona viva, excepto con su
consentimiento, asi como ¢! nombre, firma o retrato de cualquier presidente de los EUA
durante la vida de su viuda. en su caso, excepto por el consentimiento por escrito de la
misma; cuando consista o comprenda una marca similar a una registrada en la PTO, o una
marca utilizada previamente en los EUA por otra persona y que no haya sido abandonada, y
que sea similar, cuando sea utilizada en o con relacion a los bienes de! solicitante, y que
cause confusion, engafio o error; cuando sea descriptiva o que induzcan a error 0 que sean
descriptivas de su origen geografico o que causen error del mismo

52 Abandono de la marca

En el *‘Lanham Act”, Seccion 45 (£45) se establece que una marca sera considerada
abandonada cuando su uso haya sido descontentado con la intencion de no reanudarlo. Esta
situacion sera deducida a partir de las circunstancias. Si la marca no se usa durante afios
consecutivos se considera evidencia prima facie de abandono En este sentido ““uso™ de la
marca significa el uso de buena fe de la misma en el curso ordinario del comercio. ¥ no
hecho con la unica intencion de reservar el derecho de la marca

De la misma manera, cuando la conducta del titular de la marca, incluvendo actos de
comision asi como de omision. causen que la marca se convierta en la denominaciéon
genérica para describir los bienes o servicios relacionados con la misma, o que de alguna
manera causen la perdida de su significado como marca

Por su parte, los tribunales en casos como Dawn Donut Co vs. Hart’s Stores Inc.®;, Yocum
vs. Covington”, Kentucky Fried Chicken Corp vs Diversified Packaging Corp.'° han
declaro el abandono de la marca en base al descontro! en el otorgamiento de licencias



Estas decisiones se han tomado en base a que en el Lanham Act se establece un deber
positivo al que una licencia. Este deber consiste en tomar medidas razonables para deteciar y
prevenir cualquier uso engafioso de la marca por parte de! licenciatario. Asi, como ya se dijo
anteriormente, segun la seccion 14 (§ 14), ¢l registro d la marca sera cancelado porque la
marca haya sido “abandonada™. Al definirse ¢l término “abandonada’™ se incluye cualquier
acto de omision o comisidn que cause que la marca pierda su significado como un indicador
de origen. Un acto de omision counsiste en que el licenciante permita a licenciatario utilizar
erroneamente la marca, en productos de mala calidad, engafiando a los consumidores. Esta
medida se toma como una proteccion a los consumidores de marcas utilizadas por
licenciatarios.

5.3 Significado secundario

El “significado secundario” es un aspecto muy interesante para determinar cuindo una
denominacién sugestiva o descriptiva es distintiva de un producto o servicio. Este aspecto es
muy importante en la medida en que ha habido casos en que si no se demuestra este
significado, la marca pierde su validez y por lo tanto se le niega el registro, o en el caso en
que se haya obtenido el registro, este se considera invalido o nulo

El significado secundario se adquiere cuando, debido a la exposicion de la marca, el publico
consumidor no considera la marca en su sentido primario, descriptivo o como un
sobrenombre, sino como un indicador de la fuente del producto o servicio. A través del uso
cevidente por un periodo largo de tiecmpo en un producto o servicio, los anuncios excesivos
de una marca asi como una investigacion entre ¢l publico consumidor se puede determinar el
significado secundario.

Por otra parte, segun el “Lanham Act”. 1052 (& 1052), la prueba de un uso substancialmente
exclusivo de una marca o un sobrenombre descriptivo de los bienes o servicios en el
comercio por cinco anos pueden ser evidencia prima facie de que la marca ha adquirido un
significado secundario

El fin del significado secundario consiste en demostrar que el publico asocia la denominacidn
con su fuente de origen, mas que por ¢l producto per se Asi por ejemplo, la marca
“Colgate” carece de significado secundario ¢n la medida en que se le conoce al producto
como una pasta para dientes per se, en vez de conocerlo como que su fuente es la sociedad
denominada “Colgate-Palmolive™.

En sentido contrario, la marca *“McNuggets’™ tiene un uran significado secundario ya que al
ser escuchada, automaticamente se¢ hace una asociacion con su fuerte, la cadena de
restaurantes “McDonalds™

Sin embargo. el publico consumidor puede identificar y reconocer los bienes o servicios
como de una ftuente en particular, aunque dicha fuente sea anonima. De esta manera,
también la denominacion ha adquirido un significado secundario y se convierte en
registrable



5.4 Duracion del registro marcario en México y EUA

En el articulo 95 de la LP1 se establece que el registro de una marcas tendra una vigencia de

10 afos contados a partir de la techa de presentacion de la solicitud y podra renovarse por
periodos de la misma duracién

Es importante sefialar que ha cambiado el término de duracian de los registros marcarios,
Asi, en legislaciones anteriores como 1a Ley de Invenciones y Marcas publicada en el Diario
Oficial de la Nacion en febrero de 1976, en su articulo 112 especifico que los efectos de
registro de la marca tenian una vigencia de cinco aflos contados a partir de la fecha legal.
Este plazo era renovable de modo indefinido por periodos de cinco afios, a condicion de que
se comprobari el uso efectivo y continuo de la marca (articulos 139 y 140 abrogado).

Con la subsecuente legislacion desaparecié la obligacion de comprobar el uso efectivo y
continuo con el fin de renovar el registro de la marca. En la legislacion que actualmente esta
en vigor se sigue con esta practica

Ast mismo, la duracion del registro marcario en los EUA es igualmente de 10 afios (Codigo
de los Estados Unidos, Volumen 15, Seccion 1058, [15 USC & 1058]). Sin embargo, en la
Seccion 9 (§ 9) (Codigo de los Estados Unidos, volumen 15, Seccion 1059. [15 USC &

1059]) se establece que en el supuesto de que se quiera renovar el registro, se¢ debe
comprobar el uso efectivo y continuo en el comercio

6. Infracciones administrativas y delitos en México

En los articulos 213 v 223 de la LPI se hace una distincion, respectivamente, entre 1os actos
que constituyen infraccion administrativa de los que constituyen delitos.

Asimismo, en el articulo 215 se establece que la investigacién de las infracciones
administrativas se realizaran por et IMP1 de oficio o a peticion de la parte interesada.

Las sanciones 2 las infracciones administrativas, se estableceran en el articulo 214 y
consisten en multas, clausuras temporales, clausuras definitivas o en algunos casos, arrestos
administrativos hasta por 36 horas. En el articulo 221 se preveé que las sanciones establecidas

se impondran sin perjuicio de la indemnizacion que corresponda por dafios y perjuicios a los
afectados.

7. Ejemplo de registro de marca
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CAPITULO Vit

TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES
1. Antecedentes

Para resolver algunos problemas planteados por el sistema tradicional, el Comité
Ejecutivo de la Unidon de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, en
septiembre de 1966, actualmente denominada Word Intellectual Property Organitation
(WTIPQ), es decir, Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), invito a un
grupo de ejecutivos que estrudiasen urgentemente solicitudes destinadas a reducir las
duplicaciones, tanto para los solicitantes como para las oficinas nacionales de patentes.
En 1967, las BIRPI redactaron un proyecto internacionzl que presentaron a un Comité de
Expertos. Posteriormente se redactaron varios proyectos, analizados dos en diferentes
afios, intermacional. celebrados en diferentes afios, hasta que se presento finalmente un
*Tratado de Cooperaciéon en Materia de Patentes™, en una Conferencia Diplomatica
celebrada en Washington, en junio de 1970. El Tratado de Cooperacion en Materia de
Patentes, o “PCT™, entro en vigor el 24 de encro de 1978 y comenzo a usarse desde el 1o
de junio siguiente, con un primer grupo de 18 Estados contratantes A enero de 1995, 77
Estados entre ellos México. han ratificado el PCT o se han adherido al mismo, este
aumento notable ha puesto en evidencia el interés suscitado por ¢l Tratado

La Oficina Intermacional de la OMPI recibié los ejemplares originales de unas 175,000
solicitudes internacionales En 1993 mas de 28,500 solicitudes internacionales se
presentaron, sustituyendo a unas 650,000 presentaciones nacionales.

Por lo que se puede observar que el numero de solicitudes tiende a ser mayor cada vez, y
que la mayoria de los paises formaran parte del PCT durante los afios venideros.

L.a manera usual de presentacion de solicitudes de patentes, en otras partes del mundo se
realizaba en forma individual, es decir pais por pais en el que se realizaba, a excepcion de
los sistemas regionales de patentes como en el caso de la Organizacion Africana de la
Propiedad Industrial (OAPD), v el sistema de Protocolo de Harare establecida en el marco
de la Organizacion Regional de la Propiedad Industnial (ARIPO) v el sistema Europeo de
Patentes, por medio de estos sistemas conduce a los solicitantes posteriormente a los



doce meses siguientes a Ja fecha de presentacion de la primera solicitud. Con esa
necesidad conduce al solicitante a preparar y presentar solicitudes de patentes en todos
los paises en los que se desee proteger su invencion, esto en un plazo de un afio tras la
presentacion de su primera solicitud. De cllo se derivan gastos de traduccion, honorarios
para los agentes de patentes de los diferentes paises, y gastos relativos a las tasas
adeudadas a las oficinas de patentes, todo ello en un momento en ¢l que el solicitante ain
no sabe si tiene alguna posibilidad de que se le otorgue una patente, o que su invencion
sea nueva, en relacién al estado del arte

2. Principales objetivos del PCT

El principal objetivo del PCT es el de simplificar, hacer mas cficaz y mas econémico el
procedimiento a seguir para solicitar la proteccion de una patente de invencion cuando se
quiere obtener esa proteccion en varios paises.

Antes de la introduccion del sistema del PCT, el tnico medio de obtener proteccion para
la misma invencioén en varios paises consistia practi en pr solicitudes
separadas en cada uno de estos paises: al no guardar ninguna relacion esas solicitudes
entre si, implicaban una repeticidn de las operaciones de representacion y examenes duo
cada pais, entonces ¢l PCT opto por:

a) Establece un sistema internacional ante una sola oficina de patentes (la “‘Oficina
Receptora™) de presentacion de una solicitud unica (la “‘solicitud internacional’),
redactada en un solo idioma, desplegando sus efectos en cada uno de los paises parte
del Tratado que el solicitante mencione (**designe’™) en su solicitud.

b) Dispone el examen de forma de la solicitud internacional por una sola oficina de
patentes, la oficina receptora.

¢) Somete cada solicitud internaciona! a una busqueda internacional que concede al
establecimiento de un informe que cita los elementos pertinentes de la técnica
(esencialmente, los documentos de patentes publicados relativos a invenciones
anteriores). los que tal vez habra que tener en cuenta para determinar si la invencion es
patentable, este informe se entrega en primer lugar al solicitante y posteriormente a las
demas partes interesadas.

d) Dispone de la publicacion internacional centralizada de las solicitudes internacionales y
de los informes de busqueda internacional asi como su comunicacién a las Oficinas
designadas.

@) Prevé la posibilidad de proceder a un examen preliminar internacional de la solicitud,
que de un informe a las oficinas que habra de determinar si conviene ¢ conceder una
patente, asi como al solicitante, emitiendo una opinidon sobre la cuestion de si la




invencion cuya proteccion se reivindica responde a ciertos criterios internacionales de
patentabilidad.

f) Cuando sc desea realizar registro de patentes en mas de once paises, con un solo pago
se tiene la solicitud en cada pais designado.

El procedimiento descrito en ¢l inciso f), se denomina usualmente la “‘fase internacional™
del procedimiento PCT mientras que se habla de “fase nacional” para describir la parte
final del procedimiento de concesion de patentes, que tal como se indica, es tarea de las
Oficinas “*designadas™, es decir, las nacionales (en la terminologia del PCT, se habla de
oficinas “nacionales”, fase “‘nacional™ y tasas “nacionales”, incluso en el caso de una

oficina regional de patentes), de los ¢stados designados en la solicitud internacional, o
que actuen en su nombre.

Incluso en los paises que se benefician de la situacion mas favorable, las oficinas de
patentes deben enfrentarse desde hace algunos afios con un excesivo recargo de trabajo
{que se traduce en retrasos), v se preguntan cual es la mejor forma de utilizar sus medios
para que ¢l sistema de patentes de los mejores resultados, habida cuenta de los efectivos
disponibles. Una de las importantes ventajas ofrecidas por €l PCT es la racicnalizacion
que permite del trabajo de las oficinas nacionales de patente, habida cuenta de que una
gran parte de ese trabajo corresponde a las invenciones. y ayudar a los paises en
desarrollo a acceder a la tecnologia.

3. Solicitud Intermacional

Toda persona nacional o residente de un Estado contratante del PCT puede presentar una
solicitud internacional. En la mayoria de los casos, las solicitudes internacionales pueden
presentarse en la oficina nacional que actia en calidad de oficina receptora del PCT (y en
Europa Occidental. también en la Oficina Europea de Patentes); nacionales o residentes
de paises de la OAP!I y de algunos otros paises cn desarrolio pueden presentar solicitudes
internacionales en la oficina Internacional de la OMPI que actia para ellos en calidad de
Oficina receptora.

a) Efectos de una solicitud internacional

A partir de la fecha de presentacion internacional, una solicitud internacional produce los
efectos de una solicitud nacional en los Estados contratantes del PCT que el 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 en un Estado designado, parte en el




Convenio sobre la Patente Europea, o como una solicitud para una patente OAPI si el
solicitante asi lo desea).

b) Normalizaciéon de las solicitudes internacionales

El PCT establ normas aplicables a las solicitudes internacionales, la solicitud prepara
con arreglo a esas normas, que se aplican en todos los Estados contratantes, sera
aceptada por esos Estados y no sera necesario introducir posteriormente modificaciones,
debido a diferencias de las normas nacionales o regionales (con los gastos que ellos
implican).

c) Tasas para solicitudes internacionales

El establecimiento y presentaciones 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, esas tasas son
pagaderas mas tarde, si se sigue la via tradicional del Convenio de Paris.

Las tasas adeudadas a la Oficina receptora por una solicitud internacional son cuatro:

1. Tasa de transmision, destinada a remunerar el trabajo de la Oficina receptora.

2. Tasa de busqueda, destinada a remunerar el trabajo de la Administracién encargada de
{a busqueda internacional.

W

. Tasa internacional, destinada a remunerar el trabajo de la Oficina Internacional.

4. Tasa de designacion, destinada a remunerar a las Oficinas de cada pais en que se
requiera realizar solicitud internacional. cuando se designan mas de once paises se
tiene una tasa determinada

d) ldioma del texto de la solicitud internacional

El idioma en que se dcbe presentar una solicitud intemnacional depende de las exigencias
de la Oficina receptora en la que se presente esa solicitud, y se trata normalmente del
idioma nacional: Los principales idiomas en los que pueden presentarse solicitudes
internacionales son: aleman, espafiol. francés, inglés, japonés. ruso, danés, finlandés,
holandes. noruego vy sueco



e) La Oficina receptora

La Oficina Receptora percibe las tasa v. tras haber procedido a una verificacion de forma
v asignado una fecha de presentacion internacional. envia un ejemplar de la solicitud
internacional (denominado “ejemplar onginal™™) a la Oficina Intemacional de la OMPIL, ¥
otro (denominado “‘copia para la busqueda’™ a la Admnistraciéon encargada de la busqueda
internacional La Oficina receptora percibe las tasas PCT vy transfiere la tasa de busqueda
a la Administracion encargada de la busqueda internacional y la tasa internacional a la

Oficina Intermacional
) La busgueda internacional

Cada solicitud internacional es objeto de una busqueda internacional. es decir, de una
busqueda de alto nivel realizada en los documentos de patentes ¥y en la literatura conexa a
la de patente. redactados en los idiomas gue se presentan la mayorna de las solicitudes de
patentes. El alto nivel de esa busqueda viene garantizado por las normas internacionales
que establece el PCT. por !o que respecta a !a documentacion, las calificaciones de los
examinadores v ios metodos de busqueda internacional, las cuales son oficinas de
patentes expenmentadas gue !a Asamblea de la Union del PCT (organco administrativo
supremo creado por ¢l PCT) ha designado especialmente para proceder a las busquedas
internacionales. ¥ quc tienen ¢l compromiso de observar las normas v los plazos det PCT

&) Encargados de la busqueda internacional

Las siguientes oficinas han sido designadas como Administracion encargadas de la
busqueda Iniernacional la Oficina Australiana de Patentes, la Oficina Austrnaca de
Patentes. la Oficina Japonesa de Patentes, la Oficina Sueca de Patentes, La Oficina de
Patentes v Marcas de los Estados Unidos de America. el Comité de Patentes y Marcas de
la Federacion de Rusia v la Oficina Europea de Patentes

h) Documentos de consulta

Las administraciones encarzadas de la busqueda internacional estan obligadas a poseer,
por lo menos. la documentacion rmunima del PCT definida en el Tratado. ordenada
convenientemente a los fines de la busqueda. de forma general. puede decirse que
comprende los documentos de patentes publicados desde 1920 por los grandes paises
industrializados. asi como. ciertos articulos de literatura distinta de la de patentes. Al
proceder a la busqueda, la Administraciun encargada de la busqueda internacional debe
utilizar todos los medios de que disponga v consultar la documentacion complementarias
que posea ademas de la documentacion runima. La obligacién de consultar. por lo
menos, la documentacion mimima de! PCT, garantiza que la bisqueda internacional sera

mas fidedigna




1) Informe ae bisqueda internacional

Los resultados de la buasqueda internacional se consignan en un informe de busqueda
internacional, que se entrega al solicitante en ¢! curso del cuarto o quinto mes despues de
ia presentacion de la solicitud Las citas del estado anterior de la técnica pertinente en el
informe de la bisqueda internacional. permiten al solicitante evaluar las oportunidades
que tienen de obtener una patente ¢n o para los paises designados en su solicitud
internacional de patente

Un informe de busqueda ftavorable. es decir, conteniendo citas sobre el estado de la
técnica o del arte que no obstaculizanan la concesion de una patente, avuda al solicitante
en la posterior tramitacion de su solicitud en las Oficinas designadas. El alto nivel de la
busqueda internacional garantiza al solicitante que toda patenre concedida sera “solida™.
es decir, que tendra pocas posibilidades de ser atacadas con exito v gque. de esta forma,
puede considerarse como una base valida para ins ersiones o hicencias

El informe de busqueda internacional ayuda tambien a las Oficinas designadas. en
particular aquellas oficinas que no disponen ni de un personal técnicamente calificado ni
de una gran coleccion de documentos de patentes adecuadamente Jdispuestos para la
busqueda. a examinar una patente o determinar de otra manera el interés de la invencion
descrita en la solicitud

El informe de la busqueda internacional permite al solicitante determinar, a la luz del
estado de ia teécnica. detiniciones en los documentos citados en el informe de busqueda. si
tiene interes en connnuar solicitando una proteccion para su invencion en los Estados
desismados. o si es prefenble para ¢l modificar primero las reivindicaciones de su solicitud
internacional. con ! tin de distinguir mejor su invencion del estado de l1a técnica

Para las solicitudes que se han presentado en ¢l marco del tratado, ¢! PCT también prevé
un procedimiento concedido para reforzar los sistemas nacionales de patentes y para
avudar a las Oficinas nacionales en la tramitacion de solicitudes v 1a concesion de patentes
nacionales. La legislacion nacional sobre patentes puede contener disposiciones que
establezcan una “busqueda de tipo internacional” (art. 15 5 del PCT). que se refiere a las
solicitudes estrictamente nacionales. Esta busqueda ¢s la misma que una busqueda
internacional y se realiza gor la Admimnistracion encargada de {a busqueda internacional
que scria designada por la Oficina nacional para la busqueda de tipo internacional. La
adopcion del mecanismo de la busqueda de npo internacional tiene dos ventajas para ¢l
pais considerado: en primer lugar. esto signitica que todas las patentes serian sometidas al
mismo tipo de busqueda. independientemente de que sus solicitudes tomen o no Ia via del
PCT; en segundo lugar, las empresas ¥ los inventores nacionales. incluso sin presentar
una solicitud en ¢l marco del PCT. pucden beneticiarse de un informe de busqueda e
tipo internacional



La administracion encargada de la busqueda internacional envia este informe de busqueda
internacional al solicitante y a la Oficina Internacional. la oficina Internacional incluve el
informe de busqueda internacional en la publicacion internacional de la solicitud
internacional v envia una copia a cada oficina designada

-4 Publicacion Internacional

La publicacion internacional tiene dos objetivos principales. dar a conocer al publico la
invencion, es decir. de forma general, ¢l progreso tecnologico realizado por el inventor. v
dar a conocer la amplitud de la proteccion que el inventor podra obtener

La Oficina Internacional publica un folleto PCT que tiene. en conjunto, una pagina de
portada en la que figuran los datos bibliograficos extraidos de la peticion, asi como, las
indicaciones tales como, ei simbolo de la Clasificacidon Internacional de Patentes (IPC),
atribuido por la Administracion encargada de Ia busqueda internacional, el resumen v uno
o varios dibujos. la descripcion. 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 tfueron presentadas v las que han sido modificadas

La publicacién tiene lugar, por lo general a los 18 meses despues de la fecha de pnionidad
de la solicitud internacional. el folleto se publica en ¢l idioma en el que fue presentada la
solicitud internacional. a condicion de que ese idioma sea aleman. espaiiol, frances. ingles,
japones o ruso no obstante. si la solicitud internacional se publica en algunos de esos
idiomas, el titulo. el resumen v ¢l informe de basqueda internacional tambicn se publican
en inglés, si la solicitud internacional ha sido presentado e¢n otro idioma. se publica
traducido al ingiés

La publicaciéon de cada folleto se anuncia en la Gaceta del PCT, que relaciona las
solicitudes internacionales publicadas en forma de rubrica que reproduce las paginas de ia
portada de los tolletos Cada numero de la Gaceta del PCT también contiene un indice de
clasificacion que permite seleccitonar las solicitudes internacionales publicas en funcion de
los sectores tecnologicos

El folleto v la Gaceta del PCT se envian gratuitamente v de forma sistematica por la
QOficina Internacional a todos los Estados coatratantes del PCT. también se proporcionan
al publico, previa peticion. v contra pago de su importe

5. Examen preliminar internacional facultativo
Cuando ¢l solicitante ha recibido el informe de busqueda internacional. tiene la posibilidad

de pedir un examen preliminar internacional, a fin de tener una opinian sobre la cuestion
de si la invencion de la que solicita proteccion responde toral o parcialmente a los



siguientes criterios: Parece nueva, parece implicar una actividad inventiva v parece
susceptible de aplicacion industrial?, ¢l examen preliminar intemacional. previsto en el
Capitulo 11 del PCT. es tacultativo. Solo algunos Estados contratantes del PCT excluyven
en la actualidad este capitulo v la mayor parte esta considerado a la exclusion de la
reserva de ese capitufo en un futuro proximo El Capitulo ! también es facultativo para el
solicitante, la solicitud internacional. no se somete automaticamente a examen preliminar
internacional. en la que menciona su voluntad de utilizar los resultados de ese examen en
tal o cual estado desiunado en la solicitud internacional {en el procedimiento del Capitulo
1I. estos Estados se denominan “Estados Elegidos™, lo que les distingue de los Estados
designados).

Al igual que las administraciones encargadas de la busqueda internacional, encargadas del
examen preliminar internacional son designadas por la Asamblea de la Unidon del PCT
Las oficinas que han sido nombradas a este titulo, son las mismas que han sido nombradas
administrativamente encargadas de la busqueda internacional. v la Oficina de Patentes del
Reino Unido

Los resultados del examen preliminar internacional se consignan en un informe que se
suministra al solicitante v 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 encargada de traducirlo si fuere necesario, las opiniones emitidas sobre la
patentabilidad de la invencidn. en funcion de los criterios internacionales mencionados
anteriormente proporcionan al solicitante elementos. aun mas solidos para evaluar sus
posibilidades de obtener patentes v facilitan a las Oficinas elegidas un mejor elemento de
apreciacion para su decision de conceder patentes. Cuando se conceden patentes sin
examen de fondo, el informe de examen preliminar internacional, constituye una solida
base que permite evaluar la validez de esas patentes a 1os que se interesan en la invencion
{por cjemplo, para adquirir la licencia)

Normalmente. en el momento de la publicacion de la solicitud internacional (pero cuando
mas tarde. al vencer ¢l mes 19 a partir de la fecha de prioridad), la Oficina Internacional
comunica la solicitud internacional a las oficinas designadas, a fin de que se tramite ¢n
dichas oficinas, porque tal como se explico. et PCT solo ¢s un sistema de presentacion y
no le concierne la concesion de la patente, la cual es tares y competencia exclusiva de fas
oficinas designadas. son las unicas que decidiran si debera concederse una patente. El
informe de busqueda intermacional vy, en su caso. el informe de examen preliminar, estan
destinados unicamente a facilitarles su tarea.

La rramitacion de una solicitud internacional en las oficinas desiwnadas (es decir, fa tase
nacional) no comienza hasta la expiracion de un plazo de ZU meses (o de 30 meses si es
aplicable ¢l Capitulo 1. a partir de la techa de prioridad de la solicitud internacional, a
menaos que ¢l solicitante pida su tramitacion antcipada



6. Procedimiento en las Ofic:nas designadas

Tras haber recibido un informe de busqueda internacional yv. en su caso. un informe de
examen preliminar internacional, y tras haber tenido la posibilidad de modificar las
reivindicaciones de su solicitud. ef solicitante puede decidir, en conocimiento de causa. si
tiene posibilidades de obtener patentes en los Estados designados. Si se estima que no
tiene ninguna posibilidad. puede retirar su solicitud. o bien no hacer nada. en este ulrimo
caso, l1a solicitud internacional perdera los efectos de una solicitud nacional o regional v
terminara el procedimiento En este caso, el solicitante habra economizado grandes
gastos, a saber, todos los que habrian implicado la utilizacion de la via clasica del
Convenio de Paris. no ha ‘enido que pagar ni por presentacion ni traducciones cn las
Oficinas nacionales y regionales, no ha tenido que desicrar mandatarios locales ¥ no ha
tenido que pagar tasas a e¢sas oficinas, todos esos tram.es que la utilizacion de la via
clasica del Convenio de Pars, le habria obligado a hacer en los doce meses siguientes a la
fecha de prioridad. v sin gue todavia hubiera tenido buenos elementos para evaluar sus
posibilidades de obtener una patente

Cuando decide continuar ei procedimiento, v solo en ese momento. ¢l solicitante debe
pagar a las Oficinas designadas las tasas nacionales prescritas y proporcionarles, si lo
exigen. traducciones certificadas de su solicitud internacional en sus idiomas oficiales;
también puede verse obligado a designar un mandatario local. El suministro de traduccion
v 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 tramitacion
nacional, se aplican los procedimientos nacionales ordinarios, sin perjuicio de algunas
excepciones que corresponden al procedimiento del PCT (por ejemplo. en lo que respecta

a las cuestiones de forma + de contenido de la solicitud internacional v el suministro de
copias del documento de prioridad.

La OMPI ha publicado una “Guia de solicitantes PCT”, el primer volumen de esa Guia
proporciona informaciones generales a los usuarios del PCT (relacionadas a la fase
internacional); el segundo :olumen facilita informaciones sobre el procedimiento en las
;Scinas designadas v elewnndas (fase nacional). En la Gaceta del PCT (seccion IV,

notificaciones ¢ informaciones de caracter general), s~ publican regularmente
informactones complementanas

7 Hechos basicos sobre el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT)

Como yva se menciono. e! Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT) es un
sistema mundial para la presentacion miltiple simplificada de solicitudes de patentes

1 Desea proteger su invendion en varios paises”



Si es asi, debe considerar las ventajas que le ofrece la presentacion de una solicitud
“internacional™ de patentes en ¢l marco del Tratado de Cooperacion en Materia de
Patentes. Medi la pr acion de una solicitud internacional de patentes, puede
obtener proteccion para una invencion simultaneamente en gran numero de paises

2.  Desea evaluar sus posibilidades de proteger su invencion antes de incurrir en gastos

importantes en paises extranjeros?

En tal caso, debe tener en cuenta que el “‘informe de busqueda internacional” contiene
una lista de documentos pertinentes sobre el estado de la técnica. que usted puede evaluar
¥y que se envia a todos los paises en los que surte efecto su solicitud internacional, ef cual
le proporciona mas informacion sobre la patentabilidad de su invencion antes de que
incurra en los elevados gastos del procedimiento de concesion de patentes en cada uno de
€505 paises

3. ,Desea conservar sus posibilidades de proteger su invencion mientras investiga sus
posibilidades comerciales en el extranjero?

Si es asit. debe considerar el tiempo suplementano que economiza cuando presenta una
solicitud internacional de patente

4. ,Desea poseer patentes solidas en ¢l extranjero?

En tal caso, debe tener en cuenta los benericios de las normas internacionales que se
aplican por las “Administraciones encargadas de la busqueda internacional™ y las
“administraciones encargadas del examen preliminar internacional™, al realizar la
busqueda internacional ¥ el examen preliminar internacionai de su solicitud.

5 (Cuales son hechos basicos sobre el PCT™

A continuacion se indican los hechos basicos que se deben conocer sobre el PCT. para
informacion adicional, vease al final de este capitulo

2) Su derecho de presentar una solicitud internacional de patente

Cuaiquiera tiene ¢t derecho de presentar una solicitud internacional de patentes si es

nacional o residente de uno de los estados contratantes del PCT que se relacionan al final
de este capuulo




b) (En donde se debe presentar la solicitud internacional de patente?

Puede presentar su solicitud internacionai de patente en su oficina nacional de patentes,
que actuara como oficina “receptora” dei PCT o, salvo que no le permita su legislacion
nacional, en la Oficina Internacional de la OMPI, en la direccion indicada del presente
capitulo. Si usted es nacional o residente de un pais parte en el Convenio Europeo de
Patentes, también puede presentar su solicitud internacional de patentes en la Oficina
Europea de Patentes, si lo permite su legislacion nacional.

c) El efecto de {a solicitud internacional de patente

Su solicitud internacional de patente tiene efecto de una solicitud nacional de patente de
los Estados contratantes del PCT que usted ‘“‘designe™ en su solicitud. Tendra efecto de
una solicitud europea de patente en aquellos Estados contratantes del PCT, que también
sean parte del Convenio Europeo de Patentes, a condicién de que se designen para una
patente europea para algunos de esos Estados, s6lo puede obtenerse una patente europea
por conducto del PCT. Toda vez que su solicitud internacional de patente debera
prepararse de conformidad con las normas internacionales efectivas en todos los Estados
contratantes del PCT, no seran necesarias las adaptaciones posteriores para modificar los
requisitos formales nacionales (o regionales y los gastos asociados con ellos). La
concesion de una patente es responsabilidad de las oficinas nacionales (o de la Oficina
Europea de Patentes), pero el comicnzo de la tramitacién de su solicitud ante esas
oficinas (la “‘fase nacional™), que incluye el examen de fondo, se demora hasta el final del
vigésimo o trigésimo mes desde la fecha de prioridad.

d) Costo de la presentacion de la solicitud de patente

Debido a que su solicitud intermacional de patente es efectiva en todos los Estados
contratantes del PCT designados, no tendra que incurrir en Jos gastos que se le
ocasionarian si usted preparase y presentase solicitud separadas para todos esos Estados,
debiendo pagar una unica serie de tasas por la presentacion de su solicitud intermacional
de patente en la Oficina receptora del PCT

Se puede obtener informacion sobre esas tasas en la Oficina receptora naciona! (en el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), dichas tasa cubren la presentacion, la
busqueda y la publi ion de su solicitud internacional de patente, y son pagaderas cn su
moneda y en su Oficina (la Oficina receptora). Las tasas nacionales en los Estados
desi dos seran p. deras mucho después, debido a que se habra diferido la tramitacion
nacional si usted utiliza ¢l PCT. En varios paises v en la Oficina Europea de Patentes, las
tasas nacionales son también inferiores para las solicitudes intermnacionales de patentes a
las que deberia de pagar si presentase solicitudes nacionales separadas
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6. Reglamento concerniente al capitulo I del PCT
6.1 Requisitos para una solicitud
La solicitud del PCT (Intermacional) debera presentarse en la Oficina autorizada (en
Meéxico, ante el IMPI) y debera acompaifiarse por los siguientes documentos (original y
tres copias):
6.1.1. Un petitorio (solicitud PCT/RO/101)
o.1.2. Una descripcion
6.1.3. Una o varias reivindicaciones
6.1.4. Uno o varios dibujos (si son necesarios)
6.1.5. Un resumen
6.1.6. Pago de las tasas
Debera redactarse en uno o dos idiomas prescritos ¥ ademas devengara las tasas
estipuladas.
6.1.1. El Petitorio contendra (Art. 4, Regla 3 y 3):

-Una peticion ¢n el sentido de que la solicitud internacional sea tramitada de acuerdo con
el PCT

-Titulo de la invencion.

-Datos del solicitante, Inventor y Representante o mandatario del solicitante (apellidos
con letras mayusculas ¥ nombres con letras minusculas).

-La designacion de los Estados contratantes donde se desea la proteccion
-Debera firmarlo el solicitante o el mandatario (con un poder por separado en su caso).
-Una reivindicacion de prioridad (de conformidad con ¢t Convenio de Paris).

-Indicar la proteccion para los tipos de invencion (patentes de invencion o modelos de
utitidad)




6.1.2. La descripcion debera ser (Art. 5, Regla 5):

-Debera divulgar la invencion de una manera suficientemente clara y completa.

-Comenzando por el titulo de la invencion
-Especificar el sector técnico a que se refiere la invencion

-Indicar la técnica anterior es decir los documentos técnicos relativos a ese sector técnico
que constituyan el estado anterior de Ia técnica o la tecnologia conocida relativa a la

solicitud.

-Divulgar la invencion en términos que permitan la comprension del problema técnico y
su solucion

-Exponer las ventajas de la invencion, respecto a la técnica anterior.

-Describir brevemente las figuras contenidas en los dibujos.

~Realizar !a invencion reivindicada.

~Indicar la forma en que la invencidon puede ser explotada en la industria.

6.1.3. Las reivindicaciones seran (Art. 6, Regla 6):

-definiran el objetivo de la invencion cuya proteccion sec solicita, seran claras y concisas, y
fundamentarse enteramente en la descripcién.

-Respecto a la estructura y redaccion de las reivindicaciones los requisitos del PCT son
similares a las que se aceptan en la mayoria de las Oficinas de Patentes

-Se enumerarian en forma consecutiva en cifras arabes.

6.1.4. Los dibujos seran {Art 7, Regla 7):
-Solo se exigen cuando sean necesarios para comprender la invencion

-La presentacion posterior de los dibujos da lugar, en ciertas condiciones a una
correccion de la fecha de presentacion internacional
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6.1.5. Resumen debera ser (Regla 8):

-Solo sirve a los efectos de la informacion técnica, en particular esto significa, que no
pueden utilizarse con el fin de interpretar el alcance de la proteccion solicitada.

-El resumen consistira en una sintesis de la divulgacion contenida en la descripcion, las
reivindicaciones v los dibujos. preferiblemente de 50 a 150 palabras

~Debera redactarse de tal forma que permita una clara comprension del problema técnico,
de !la esencia de la solucion de ese problema mediante la invencién y del uso o usos
principalmente de la invencion.

6.1.6. Tasas deberan pagarse (Regla 57):

Se deberan pagar las tasas exigidas. Estas tasas son (a agosto de 1995):
-Tasa de transmisiéon: 200 Dolares

-Tasa Internacional Base: 762 Francos Suizos.

-Tasa por Designacion: 185 Francos Suizos por pais.

-Tasa de Busqueda: 62,100 Pesetas.

Todas ellas se deberan pagar en la Oficina Receptora, de acuerdo al tipo de cambio que
este al dia en que se pague.

-Tasa de Transmision: el pago e¢s en beneficio de la Oficina Receptora. Su finalidad es
compensar a esa Oficina por la labor que debe realizar con la solicitud Internacional. La
Oficina Receptora fijara el importe y la fecha de pago de la tasa, esta es pagadera en el
plazo de un mes a contar de la fecha de recepcion de la solicitud internacional.

-Tasa Internacional’ es en beneficio de la Oficina Internacional. Su objetivo es cubrir ios
gastos que implica la labor que la Oficina Internacional debe realizar en el marco del
PCT. La Tasa Intermacional comprende la tasa de base y tantas tasas de designacion
como oficinas i lesor d das en Ia solicitud por el solicitante, con un
maximo de 11 tasas de designacion. Los importes se fijan en la tabla de tasas que forma
parte dei reglamento. La tasa de base debera pagarse dentro del plazo de un mes a partir
de la fecha de recepcion de la solicitud internacional

-Tasa de Designacion: deberia pagarse en el plazo de un affio a partir de la fecha de
prioridad o de un mes a partir de la fecha de recepcion, si ese mes expira después de
haber transcurrido un afio desde la fecha de prioridad



-Tasa de Busqueda: es en beneficio de la Oficina encargada de la busqueda Internacional,

este tiene por objeto comp a esa administracion por la labor que debe realizar en
relacion con el estableci o del informe de la basqueda internacional. Esta tasa debera
pagarse dentro de un mes a partir de la fecha de r pcion de 1a solicitud internaci i. El

importe lo fija la Administracion encargada de la busqueda internacional.

6.2 Documentos adicionales

Los documentos adicionales que se adjuntan con la solicitud, cuando se requieran son los
siguientes

6.2 1. Poder separado o copia de un poder general (puede presentarse posteriormente sin
que ello afecte la fecha de presentacion internacional)

6.2.2. Documentos de prioridad (deben presentarse demro de los 16 meses a partir de ta
fecha de prioridad, Regla 17.1)

6.2.3. Indicaciones relativos a los microorganismos depositados.

6.2 4. Lista de una secuencia de nucledtidos y/o aminoacidos en el formato prescrito y en
forma legible por maquina (puede presentarse posteriormente sin que ello afecte la fecha
de presentacidn internacional)

6.3 Requisitos materniaies de la solicitud intermacional (regla 11)

6.3.1 La presentacion del texto de la solicitud de patente, se presentara en ¢l formato A4
para todas las hojas.

6.3.2. Los margenes para las hojas de la descripcion (Regla 11.6):

Minimos de: 2.0 e¢m. en el superior, en el inferior y en el derecho, y 2.5 cm. en el
izquierdo. Maximos de: 4 0 cm. en ¢l superior ¥ en el izquierdo, 3.0 cm. en el derecho y
3.0 cm en el inferior.

Los margenes para las hojas de los dibujos
Minimos de 2.5 cm. en el superior v en el izquierdo; 1.5 cm.en el derecho y 1.0 cm. en el
inferior

6.33 Indicacién de la referencia del expediente del solicitante o mandatario (Regla 11.6
{F] y seccion 109).

-un maximo de 12 caracteres.



-En el petitorio.

En la esquina izquierda superior de cada hoja de la descripcion, de las reivindicaciones y
de los dibujos.

-Dentro de 1.5 cm. a partir del borde superior de la hoja.
6.3.4. Numeracion de la hoja (Regla 11.7 y secciones 207 y 311)

-Los numeros se colocaran en el centro de la parte superior o inferior de las hojas pero no
en el margen.

-3 series: Petitorio, descripcion, reivindicaciones, resumen y dibujos.
6.3.5. Requisitos especiales para los dibujos (Regla 11.13)

-Se recomienda no incluir textos con los dibujos (asi se evitan problemas con las
traducciones para la fase nacional).

7. Ejemplo de solicitud de patente PCT (en la siguiente paguina).

BIBLIOGRAFIA

Memorias del curso del tratado de Cooperacion en Materia de Patentes, organizado por
las Naciones Unidas, el Instituto Mexi > de la Propiedad Industrial y por la
Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial.

Folleto del Instituto Mexi > de la Propiedad Ind ial, para uso al publico, publicado
por el mismo Instituto.
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CAPIiTULO X

APROPIACION DE LA TECNOLOGiIA

1. El sistema de Propiedad intelectual e Industrial

Liamamos apropiacion de bienes intelectuales, en sentido amplio, a los hechos o actos
juridicos en virtud de los cuales una persona puede excluir a las otras de la utilizacién de
una obra o una invencién (producto o proceso productivo) y logra una situacion que le
reporta (o puede reportarie) una retribucién pecuniaria, comprende la patente, el derecho de
autor, el secreto industrial, el modelo de utilidad, las inv de los trabajadores en
relacion de dependencia, mejoras de patentes, marcas. franquicias. En virtud de lo cual la

invencion u obra sélo puede ser explotada por quien la cred, o por la persona a quien la
misma expresamente autorice.

También suele denominarse como patente al derecho que de ese dc et
atributo de propiedad industrial, solo 1o detentan las invenciones patentadas o registradas
como modelos de utilidad, los derechos ind iales y las

pues son las unicas
instituciones que otorgan con plenitud el denominado “‘derecho de exclusiva™.

En el ambito estético, la proteccion de la obra de los artistas se brinda a través del derecho
de autor y la vinculacion con el comercio o ia industria es causal o secundaria; al menos asi
era hasta la incorporacién, en muchas legislaciones, de los fonogramas y programas de
computo como “‘obras registrables o protegidas™

2. Derecho de apropiacidén como estimulo a la actividad inventiva

La transfor

ion per e dela iedad con base en la dinamica cientifica-tecnologica
es una caracteristica de la scciedad industrial occidental, que debe ser analizada desde
diversas perspectivas. Una gran parte de las investigaciones se orientan a estudiar la
influencia de las innovaciones tecnologicas sobre la estructura y desarrollo social y sus
posibles repercusiones futuras, ellas son muy utiles para definir prioridades en los estimulos.

El desarrollo tecnologico en la sociedad industrial debe su impulso a la busqueda de nuevos
productos, o ¢l abaratamiento de costos que permitirin a los que lo logren obtener una
ganancia extraordinaria, Esta ventaja competitiva desaparece, sin embargo, cuando una
unidad de produccion de la competencia obtiene o adquiere los mismos conocimientos.



Otro mecanismo, el estimulo econdmico estatal, resulta util en la investigacion cientifica
basica, pero su eficiencia es relativa en el desarrolio tecnoldgico; por otra parte, este tipo de
rembuclones resultan de dificil vinculacidén con la importancia econdémica y social de las

o innov:

La retribucion vinculada a los beneficios que se derivan de !a innovacion, y fijar un plazo
prudencial de vigencia de los mismos, parecxeron ser el sistema mas adecuado para

estimular el desarrollo tecnologi en tanto sub en paralelo financiamiento estatal a la
investigacién cientifica y al desarrollo técnico que gocen de cierta autonomia; ha
predominado en este el denominado “derecho de exclusiva™, identificado como un

derecho de propiedad industrial y del derecho de autor.

3. Estimulacion de las i

Las nuevas tecnologias han provocado en gran medida la necesidad de modificar criterios y
politicas legislativas en ambos sentidos; por una parte los pzuses desarrollados han

presionado para que se amplic el campo del a las cientificas hasta
hace poco no patentables como las v ladas a la vida animal y vegetal y, en especial, todas
las innovaciones en el campo de la biotecnologia.

El si de p (y la pr ion al secreto industrial), individualiza el bien i ibl
apropiable entre varios posibles y los deslinda de los r bienes intelectuales, acotando
la pro ion de las i i al campo de la utilidad tecnologica. Define su limite
superior, a los conocimi ientificos basico: teorias, conceptos, descubrimientos; y el

inferior, a Jos conocimientos técnicos menores (si bien en algunos casos son protegidos bajo
1a figura juridica de modelo de utilidad).

Por otro lado, avances importantes, pero que no podian ser considerados como invenciones
patentables han sido objeto de proteccion especial a través de derechos de autor (programas
de cémputo), solucion claramente forzada , o de leyes o convenios especificos (topografia
de semiconductores, microchips). La Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial
(O.M_.P.1.), ha puesto que se reconozcan a las bases de datos la posibilidad de registrarse en
derechos de autor como compilaciones; incluso cuande carezcan de originalidad’.

4. Naturaleza juridica

Parte de la teoria justifica el derecho de patente en la necesidad de retribuir al inventor para
estimular la actividad creadora, otros consideran conveniente las patentes para lograr la
difusion de su contenido®. Se trata, sin embargo, de explicaciones de politica econémica que
no basta para fundar un derecho subjetivo y mucho menos para otorgar al mismo el caracter
de deretho real de propiedad.

Pese a cierta opinidn respecto a que este debate carece de relevancia, lo consideramos
importante en la medida en que marca los limites posibles de adecuacion legislativa del
sistema de patentes, y del régimen del secreto industrial, a las necesidades de los paises en
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desarrollo que necesitan para su crecimiento econdmico, adquirir a precios razonables
conocimientos cientificos y técnicos producidos fuera de sus fronteras®.

Aceptar que los atributos juridicos de una invencion patentada surgen de un Derecho de
propiedad originado en ¢l Derecho Natural de quien ha logrado un bien mediante
adquisicion original o derivada, implica otorgar a su titular el uso, goce u abuso del bien (la
innovacion tecnologica) traducido a los efectos de las creaciones intelectuales en el derecho
de exclusividad. Para ejemplificar su importancia digamos que una altemativa podria ser
aceptada que se debe estimular pecuniariamente a quien logre una innovacion tecnologica
mediante el otorgamiento de derechos subjetivos e, inclusive, de privilegios en la
explotacion de la misma pero determinando libremente las caracteristicas de la retribucion;
por ejemplo, otorgando a la industria y el comercio la libertad para utilizar las innovaciones,
pero retribuyendo al inventor conforme a la utilidad econdmica lograda, o estableciendo un
porcentual sobre las ventas netas. como se estipula habitualmente en los contratos de
licencia.

En la doctrina encontramos una primera diferencia entre quienes consideran precisamente
que la patente otorga un derecho absoluto de propiedad, requisito para que los
conoci os i ibles adquieran l1a entidad de bien (corriente europea continental que se
origina en una de las primera leyes de la Asamblea Francesa del 17 de encro de 1791) y
aquellos que lo califican como ¢l otorgamiento de un *‘derecho de monopolio™, acotado y
reglamemado (comemc anglosajona que se origina en el Estatuto de Jacobo I)’. En la

Ot esq que corresponde a estos cuerpos legales, la Coastitucion
mexicana se inclina por la teoria del derecho de monopolio (si bien la ley actual se denomina
“.. de propiedad industrial’™), y la argentina a la det derecho de absoluto de propiedad®.

En consecuencia s una teoria que trata de explicar la naturaleza juridica de la patente,

explica el resuitado de esta proteccion y la justifica como instrumento de fomento la
modemizacion tecnologica.

5. Derecho de Propiedad

El derecho de propiedad individual se define con precision en el periodo de transicion al
capitalismo, refiriéndonos a el origen de la actual propiedad privada individual, usada como
capital y en la apropiacién del trabajo ajeno, de ser reproducida en forma amplia.

El acceso al estado de felicidad esta condicionado por la posibilidad de posesion, uso y
disfrute de los bienes, y una felicidad duradera por la de atesoramiento y acumulacion, su
caracter absoluto es un requisito de pleno goce.

Los titulares de un derecho de propiedad sobre un bien. pueden transferirlo a un tercero
mediante cualquier forma legal. que dicte la ley. el nuevo propietario lo es por derivacion,
siendo esta la forma mas usual de adquirir una propiedad, siendo la mas habitual,
presuponiendo que es la forma mas usual de transferencia.
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Al analizar la naturaleza juridica nos interesa, por el contrario, las formas de otorgamiento
de un derecho y, mas especificamente, de ese derecho, el de propiedad al inventor;
reconociéndole su derecho preexistente, siendo el derecho el que establece el vinculo entre
la invencién y al inventor como derecho de propiedad de manera originaria.

Cuando hablamos de un derecho de propiedad, entendemos por tal como la creaciéon pura y
simple de un derecho sobre un bien. explicandose en términos de ocupatio y la de
specificatio, por lo que, el objeto de la ocupacion preexiste en estado de naturaleza, la
especificacion supone, por el contrario, una nueva, implicando trabajo y capital. La
apropiacion de las cosas se hace de manera efectiva por quién aporta la invencion, el
instrumento v el objeto a transformar lo aportan los conocimientos cientificos, tecnologicos.
etc.; al igual que una mercancia una persona puede contratar a una persona asalanada o a un
investigador para realizar algan trabajo, proporcionandole instrumentos de trabajo e
insumos, el contratante puede reclamar derechos por lo inventado del que éste a su servicio,
siendo el nuevo bien de su propiedad.

Existe una corriente que establece ciertas diferencias respecto a los dercchos de propiedad,
pero que al analizarla resulta ser la misma de la que se habla del derecho de bienecs
inmateriales, segun ¢l cual el derecho de patentar deriva del reconocimiento por ¢t derecho
objetivo de una manera originaria de adquirir la propiedad de un bien intangible.

Algunas versiones de la teoria de los bienes inmateriales. se trataria de una especificacion
utilizando los conocimientos cientificos, generalmente no patentables, pero incorporandoles
trabajo intelectual que los transforme en un nuevo bien; la existencia de un nuevo tipo de
bien, diferente a los materiales, implica una nueva forma de nproplacxon, un nuevo tipo de
propiedad, consistente en el derecho de exclusiva. Un ¢j lo de lusiva en la
prohibicion de la comercializaciéon de dicha maleria.lmcxon. su reproduccioén  sin
autorizacion, mientras la de proceso la reproduccion de la materalizacién (férmulas, planos,

diagramas. etc.) no esta prohibida necesariamente, pero si esta prohibida la elaboracién de
bienes.

6. La invencion. objeto de bien derecho de propiedad

El Derecho de propiedad regula relaciones entre los individuos, que tienen como referencia
necesaria un bien. la propiedad tradicional otorga al titular el derecho exclusivo al uso. goce,
modificacion y destruccion det bien objeto de propiedad, significando la negativa de uso a
terceros (a todos). impidiendo y obstaculizando el goce, modificacién o destruccion del
objeto por parte de su propietarios. El derecho respecto a todas las personas, incluido el
estado, el cual es intemporal, y puede ser transmitido por declaracion expresa por el titular
en casos inter vivos y por causa de muerte, el derecho al uso implica el derecho al no uso, la
titularidad soélo se pierde por el no uso cuando simultineamente un tercero ejerce la
posesién del mismo bien, a titulo de duefio, durante un periodo generalmente prolongado.

Parte de la doctrina asimila fa lumada propiedad industrial a la propiedad de bienes tangibles
astmilacién que implicaria su reconocimiento como derecho natural, principal de este
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derecho derivado de esta figura seria la exclusividad en el uso o explotacion del bien
inventado.

El objeto de la llamada propiedad industrial es un bien intangible; no es la suma de los bienes
materiales que lo integran (soportes, es decir, documentos, cintas), lo es su contenido
intelectual, la posibilidad de usarlo en la produccion de bienes v servicios para abaratar
costos o satisfaciendo necesidades con los nuevos servicios

El privilegio, como un derivado necesario del Derecho de propiedad comprenderia, en la
propiedad industrial, la prohibicion de reproducir ¢l objeto del derecho. La persona que
registra primero la invencion obtiene la exclusividad, y nadie puede volver a realizar o
producir el mismo objeto o invento y luego utilizarlo, sélo hasta Que caduque ese bien; por
ejemplo una persona que invento una bicicleta siendo el propietario de la exclusividad, puede
oponerse a que otra persona la utilice, pero no a que fabrique otra bicicleta idéntica y haga
uso de ella, siempre v cuando no infrinja o invada derechos del primer inventor.

Por definicion. las innovaciones tecnoldgicas no son el producto exclusivo de la actividad
creadora del inventor, si no que se apoyan de los conocimientos cientificos de otros
investigadores o cientificos a los cuales no se les reconoce su derecho pecuniario, solo
reconociendo su derecho morat
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CAPITULO X

RELACION LABORAL Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS

Los desarrollos tecnologicos, colaboraciones, etc., por personal que offece sus servicios a
alguna dependencia son frutos civiles Y. conforme a las normas generales del derecho.

corresponden al propietario de las { I ydelosi >s utilizados y a quien adquirio
la fuerza de trabajo mediante un salario Sin embargo por la importancia dc las i mvcncxones y
de la actividad laboral que las produce, en la mayoria de las legisl se

algunas normas especificas al respecto. Sobre patentes y modclos y todas las figuras juridicas
de propiedad industrial ha adquirido mayor importancia en los ultimos aflos, por medio de los
equipos de investigacion contratados para inventar o desarrollar

1. La doctrina europea sigue en general un criterio originado en el derecho aleman, que divide
las actividades:

a) Las invenciones de hacienda o de empresa

Son realizadas por personas contratadas para realizar tareas de investigacion cientifica que
pueden derivar en invenciones patentables o hacer solicitudes de cualquier tipo en materia de
propiedad intelectual, aunque el resultado final de la investigaciéon no sea el satisfactorio o el
que se esperaba, y mucho menos el resultado para lograr el patentamiento. Ademas de que
cuando el resultado fue el esperado, no se sabe si en alguna otra parte, otro grupo de
investigadores o investigador ya realizo l1a invencion v esta invencion quedo fuera su novedad,
por lo que ya no podra realizar un registro

b) Invenciones de servicio

Son las realizadas por otros asalarindos en ¢l desarrollo de sus funciones, que no son las
especificas de investigar, pero utilizan instancias fisicas de la empresa, conocimientos
proporcionados por la misma, pudiendo ocupar el tiempo o no en su trabajo.

<) Invenciones libres
Estan dadas por personas que no fueron contratados para investigar o desarrollar; pudiendo

lograr resultados patentables en actividades distintas a las que fue contrarado, ademas de que
puede renunciar antes de lograr los resultados deseados y luego lo registre o patente por su




cuema o por cuenta de otra empresa, o en caso contrario que lo despidan antes de lograr el
abjetivo

La Ley de Propiedad Industrial se remite (art. 1-4) a la Ley federal del Trabajo (LFT, art.
163), a las invenciones, modelos de utilidad y disefios industriales realizados por personas que
estén sujetas a una relacion de trabajo, les sera aplicable lo dispuesto en el articulo 163 de la
Ley Federal del Trabajo, sin embargo la LFT se refiere exclusivamente a las invenciones
realizadas en la empresa a las invenciones libres, aparntandose expresamente de 1a tendencia
europea al menos en dos aspectos: a) regl ita las invenciones laborales en la ley del
trabajo y no en la correspondiente a propiedad industrial, lo que provocod la critica de los
sectores empresariales, b) no regula las invenciones de servicio, unifica esta con las labores,
otorgando al patron soto el derecho de opcion.

1.1 Asalariados contratados para investigar

Los investigadores libres o independientes que logran una invencion representan un
porcentaje muy reducido, siendo sus desarrollos muy poco relevantes para el mundo industrial
moderno. La mayoria de los desarrollos exitosos se obtienen en equipos grandes de empresas
(mayoritari e 1tr ionales), universidades o institutos (pablicos o privados) de
investigacion. En estos casos la LFT establece que “cuando el trabajador se dedique a
trabajos de investigacion o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en Ia
empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la invencion y el derecho a la explotacién de la
patente correspondera al patron. ™ (art. 163, fraccion 11)

1.2 Aplicacion

La Ley Federal del Trabajo solo se refiere a invenciones que puedan derivarse en patentes o
mejoras. no contempla los modelos y los disefios industrales. Se debe interpretar en
consecuencia que 1a Ley de Propiedad Industrial, ordena que se aplique ¢l mismo principio,
por analogia a los modelos y a los diseftos industriales, en igual sentido cuando se trate de

invenciones de trabajadores. que no se encuentren comprendidos por la Ley Federal del
Trabajo

Al referirse a las invenciones realizadas ““en la empresa™. no lo hace en sentido estricto,
debiéndose entender que también corresponderian al patrén las que se encuentran
comprendidas en los objetos del contrato. en especial si ocasionalmente cumplia su actividad
laboral fuera de la misma. La palabra empresa debe interpretarse, en consecuencia, en sentido
amplio ¢ incluye, a estos efectos, a las universidades o instituciones de investigacidn
académicas y gubernamentales.

1 3 Asalariados universitarios
En e! caso de los investigadores universitarios, no se presentan problemas con los de tiempo

exclusivo que dedican la mayor parte de su tiempo a la investigacion en equipos
determinados, pero si cuando se trata de investigadores docentes que laboran en mas de una



institucion v el resultado cs obtenido fuera del ambito especifico de un equipe de
investigacion, pero utilizando de alguna manera el tiempo pagado por la universidad y las
instalaciones fisicas de la misma. Los contratos y designaciones de la universidad no
cc 1 general e, la asi ion

de una a una actividad concreta o a una linea de
investigacion, por lo que estos casos se resolveran c isti

id

e, co ando los
objetivos de promocion de la investigacion cientifica por parte de las normas de propiedad
industrial y los salarios generalmente reducidos para algunos de los investigadores de las
universidades.

Otro problema que presema la universidad es la de los becarios, en especial los que estan
realizando estudios ¢ investigaciones a nivel licenciatura, maestria, doctorado o
posdoctorado, tanto por la impornancia de las investigaciones que realizan como por los
ingresos que pudieran recibir

La Universidad Nacional Autonoma de México, como es sabido, tiene un reglamento que
inspird a la Universidad de Buenos Aires, Argentina, establece la propiedad exclusiva de la
universidad sobre los resultados obtenidos de la investigacién cuando se hubieren obtenido
anicamente con el aporte de la universidad, la propiedad es conjunta cuando se obtienen los
resultados con el aporte o mediante convenios, con otras instituciones o empresas (art, 3 de la
Ley de Propiedad Industrial de Buenos Aires, Argentina). En ambos casos, se reconoce a los
investigadores responsables de los resultados obtenidos el cincuenta por ciento de los
beneficios (regalias por transferencia de tecnologia), que corresponde a los investigadores
universitarios por la explotacién de dichos resultados (art. 6 de la LPI, Buenos Aires,
Argentina). Este principio de reservar el derecho de propiedad en la relacidon con los
investigadores es objeto de discusidn tedrica en muchas universidades nortearnericanas,
cuando se trata de una actividad inventiva que se realiza fuera de un campo constituido
especialmente al efecto.

Generalmente las universidades autorizan que las obras artistica o literarias (protegidas por
Derechos de Autor) se registran a nombre de sus investigadores y que perciban los ingresos
correspondientes a tal proteccidon. Sin embargo, cuando se registran como derechos de autor

los programas de computo, 1a tendencia general es de darle el mismo tratamiento que a las
invenciones (apropiacion por parte de la universidad)®.

1.4 Ingresos extraordinarios

Conforme a los principios laborales, ninguin trabajador puede exigir un extra por haber
realizado la encomienda para la cual se le contrato, vy si el resultado esperado es una invencién
patentable, la situacion tedrica no deberia variar, ya que es el resultado esperado por los
contratantes y no sc podria reducir el salario si no se lograra la invencién o no se la pueda
patentar por haberio hecho otra persona anteriormente. El sistema juridico francés otorga
automaticarente cste derecho para una invencion. cuyas modalidades dependen de las
convenciones colectivas o contratos individuales de trabajo, acuerdos de empresas (L.PI,
paris, Francia), y de las disposicionzs administrativas y de los acuerdos de los agentes
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publicos (Decreto 80-645 de! Consejo de Estado del Gobierno Francés); segun la legislacion
italiana nada puede d dar el investigador (Di Cataldo, Vicenzo. Le invenzionii modelli,
De Giuffré, Milan, Italia, 1990). La espaifiola preve la posibilidad de que se tenga que realizar
un pago suplementario al trabajador cuando su aportacion personal y el resultado obtenido
exceda de manera evidente el contenido del contrato.

En sentido similar, Ia legislacion mexicana obliga a pagar un estipendio extra cuando la
importancia de la invencion y su valor para el patron “no guarda proporcion con el salario
percibido por el inventor ... El salario del inventor es de facil determinacion, no asi el otro
parametro, que resultara de la ponderacion de dos magnitudes: la valuacion de la invencion y
de los beneficios que la invencion pueda reportar al patron.

Si no hubiera acuerdo entre patron y asalariado respecto al importe del pago exwra.
correspondera a las autoridades competentes laborales - Junta de Conciliacion y Arbitraje -
decidir el importe. Sera necesario definir el valor de la invencién, para poder compmrla con
los salarios que percibe el inventor y saber si corresponde la P én iay
€l importe de la misma. Por lo que sera necesario solicitar un peritaje pam obtener un
dictamen técnico de las autoridades administrativas competentes en materia de Propiedad
Industriai, que en primera instancia le corresponderia al Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, la posxbdldad de solicitarla es potestiva de la Junta, en consecuencia, el dictamen
repr a una ud indicativa.

2. Inventores asalariados fuera de su relacion iaboral

Si un asalariado fuera de sus horas de trabajo y sin utilizar las instalaciones ni los
conocimientos que les proporcioné la empresa o institucion en la que laboran, logran una
invencion patentable, o alguna figura de propiedad industrial, tendra todos los derechos
morales, de propiedad y explotacion que reconoce la ley.

La legislacion mexicana establece que cuando un trabajador realice una invencion en el lugar
donde labora, y no se dedique a tareas de investigaciéon o de perfeccionamiento de
procedimientos, tendra derecho 2 que su nombre figure como autor de la invencidon o de la
obra artistica o literaria (derecho moral), y a la propiedad de la invencion (patentarla a su
nombre). El patrén, sin embargo, tendra derecho a optar, con preferencia respecto a terceros
(derecho del tanto), por la adquisicion de los derechos sobre la invencion o explotarlo bajo
licencia exclusiva (derecho patrimonial). No podri, segun la actual redacciéon del art. 163,
exigir al trabajador inventor que le ceda los derechos sobre la patente o registro ni que le
otorgue licencia alguna si éste decide explotarlo por su cuenta o tranferirlo a cualquier otro.

3. Préstamos para innovar

Cuando el sector publico financia o subvenciona investigaciones que derivan en patentes o
registros, se presenta tambicén el problemna de la titularidad, el cual se vincula con la invencion
laboral cuando es esta subvencion se incluye el pago de una parte del sueldo o ingreso del
investigador. Es conveniente distinguir cuando las subvenciones son genéricas y la institucién
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que la recibe la administra en diversos proyectos. de aquella especifica para un proyecto
previamente evaluado, también cuando se trata también de préstamos reembolsables o de
apoyo directo no retornables (inversiones de riesgo)

Tanto en ¢l caso de apoyo genérico como en ¢t de los préstamos, la subvencion debe ser
considerada como inexistente y la cuestion de los derechos de propiedad sobre el
conocimiento obtenido se regiran por las normas generales analizadas o por las especificas
pactadas cuando asi fuera y correspondiera

Cuando se trata de pagos especificos a los investigadores o de aportes concretos a proyectos
evaluados, salvo renuncia expresa, la institucion que realiza e! aporiec econdmico sera
copropietario de la invencién e¢n proporcionar directamente a su contribucion. En general,
cuando se trata de convenios entre organismos universitarios o centros de investigacion
publicos y empresas privadas, el derecho de propiedad se pacta entre las partes: la tendencia
generales, en estos casos. que la Universidad se reserve el derecho de propiedad sobre la
invencidén u se autorice su explotacion a la empresa privada o publica participe (EE. U.U,,
México, Argentina).

5. Derecho de exigir el patentamiento

El investigador asalariado tiene derechos morales, y puede tener también derechos
patrimoniales, respecto 2 la invencion, pero los mismos solo se haran efectivos una vez que se
obtenga la patente o se tenga la solicitud de registro. La ley parte del supuesto de que el
patrén tendra interés en patentar O registrar la innovacion, pero no siempre sera asi. como
ejemplo se puede citar aquel en el que se decide guardar la invencién como secreto industrial.
El contenido dei secreto industrial es una invencion que debe reunir caracteristicas similares a
las exigidas por el patentamiento, pero la leyv solo se refiere a las obligaciones del asalariado
que conoce de un secreto industrial ¢ inclusive veda a la competencia contratarlo para obtener
estos conocimi s confidenciatles; nada dice de los derechos del inventor respecto a la
invencion obtenida mediante su trabajo asalariado.

Estos derechos son de dos tipos:
a) Sobre el secreto industrial
1. A ser reconocido publicamente como inventor

2. A recibir una retribucion especial segun la importancia econamica de la tecnologia
lograda.

b) Sobre la invencion patentada, a subrogarse en los derechos dei patron y solicitar 1a patente
a nombre de ¢ste con mencion de su nombre como inventor

1os argumentos principales serian:




1. El riesgo de que patente la misma invencion un investigador que la logroé con posterioridad.
2. La posibilidad de una mayor precision en la valuacidon econoémica

Por ultimo. la publicidad de la invencion es uno de los objetivos de la invencion de la
legisiacion, por lo cual el trabajador estaria coadyuvando al cumplimiento del mismo. La
legistacion chilena se pronuncia en sentido inverso a nuestra postura, al precisar que la
facultad de solicitar el privilegio corresponde Gnicamente al empleador (art. 68, LPI, Santiago
de Chile), agregando en el decreto reglamentario que éste tendra derecho a decidir que la
investigacion permanezca en secreto (art. 111, Santiago de Chile)

Los derechos del trabajador a veces no coinciden con los intereses del patron, que puede
considerar que es conveniente ¢condmicamente para su empresa no sélo pateatar | sino
ademas no patentar la invencion como secreto industrial. Para el reconocimiento de estos
derechos. asi como para todo reclamo vinculado a lo expuesto en este capitulo, el
investigador asalariado debera recurrir a los Tribunales de Conciliacion ¥y Arbitraje y/o a las
autoridades laborales competentes

5. Invenciones colectivas

Los avances cientificos modemos demandan de equipos de trabajo colectivos, generalmente
jerarquizados. cuvos miembros muchas veces se amplian o sustituyen si el programa de
investi ion es de di > o largo plazo, esto sucede especialmente en la investigacion
basica, pero también en Ia tecnologia. A partir del impulso que han cobrado tecnologias
lindantes con la investigacion basica, como la biotecnologia y los nuevos materiales. esta
tendencia es cada vez mas notoria

Los derechos y deberes de los inventores, en estos casos, se regiran disposiciones
correspondientes al dominio, ¢n especial en nuestro pais si se acepta la termunologia de la
legislacion vigente; asi, tanto para la solicitud de la patente (o registro) como para su
posterior utilizacion o comercializacidon, las decisiones deberan tomarse por mayoria de
intereses y por mayoria de copropictarios (art. 947 del Codigo Civil para el D. F.). Sin
embargo. pese a que se utiliza la denominaciéon propiedad industral. no sc regula
estrictamente como tal a las invenciones o disefios patentados o registrados.

Si la invencion es un nuevo bien creado por los miembros de un equipo colectivo, se deberia
presumir que penenecen en copropiedad a todos ellos; sin embargo. se puede excluir a
quienes no realizaron aportes inventivos, como asistentes o colaboradores de menores rangos
intelectuales, limite no ficil de establecer. Otro factor a determinar es parte de cada uno de
los que aportaron actividad inventiva. que aplicando los principios generales se deberia
presumir la igualdad entre todos los participes. lo cual no corresponde para nada con la
opinién de los cientificos ¥ con la importancia que pareciera tener en todos los casos la o las
cabezas del equipo respecto al resto. La coparticipacion igualitaria no parece adecuada a este
tipo especial de bien en la perspectiva patrimonial, pero resuita mucho menos aceptable en lo
que hace al reconocimiente moral de las cualidades del inventor



El bien del cual se apropia ¢l equipo de investigacion es un bien indivisible, por lo cual sélo
tendra derecho cada uno a ceder su cuota parte respetando el derecho de tanto de los
conduefios; puede exigir también su venta (al realizar una cesién total) a terceros para
ingresar el importe monetario que le corresponde. Como se puede verificar, la aplicacién lisa
y llana de los principios det condominio, como lo aconseja la doctrina, resulta muy poco agil
para instituciones tan importantes como invenciones, modelos y disefios industriales. estos
inconvenientes sec agudizan cuando se trata de comercializacion de la invencién patentada
para lo cual en todas las decisiones. comenzando por la de si se explotara directamente o se
autorizara su explotacion bajo licencia. demandara de mavoria de intereses vy de
copropietarios.

7. Rescision contractual

Las presumen un comporntamiento de inventores o investigadores asalariados y empresarios,
pero conviene contemplar situaciones especiales. En los programas de investigacion, muchas
veces es posible conocer con anticipacion la posibilidad de acceder a un conocimiento
patentable o registro y la importancia economica que revestira ¢l mismo invento. en estos
casos la ruptura de la relacion laboral no siempre se verificara mediante buena fe de alguna de
las partes, se pueden citar los siguientes casos:

a) ruptura de la relacion laboral poco tiempo antes de llegar a la invencion patentable:
1. provocada por ¢l patron para no retribuirle satisfactoriamente al inventor.
2. provocada por ¢i inventor para registrar la patente a su nombre.

b) una empresa de la comperencia contrata al inventor o investigador para que en su empresa
termine la invencion y se patente a nombre del nuevo duciio

Los avances de investigacion antes de que se llegue a la invencion patentable son
considerados como secretos industriales, por lo cual la Gltima situacion descrita se debe
resolver conforme a lo dispuesto por la Ley de Propiedad Industrial (art. 86). que considera
como ilicito civil que se contrate a un trabajador, profesor. asesor o consuitor para obtener
del mismo secreto industrial a los que accedié en tal caricter, debiendo pagar quien lo
contrato, los dafios y perjuicios que ocasione al patron anterior. La ley nada dice respecto a la
responsabilidad del trabajador, por lo que se debe entender que solo respondera si se prueba
que actuo de mala fe

E! nucleo del problema es. en consecuencia, la existencia de un secreto industrial, que es la
calificacion juridica de las invenciones antes de llegar a ser patente Quien contrata a un

investigador o inventor para obtener secretos industriales, una vez logrados éstos, puede:

a) Explotarlos como secretos industnales



b)Previo su desarrollo, si fuera necesario, patentarlos o registrarlos. si reunen los requisitos
cormrespondientes.

Si se rompe la relacion laboral, el investigador puede continuar sus investigaciones y con base
en las mismas llegar a patentar un invento con perjuicio de quien lo contraté, por lo cual la
doctrina europea establece que dentro del siguiente afio el patrén puede reclamar los derechos
de propiedad sobre la invencion laboral ( Ley de propiedad Industrial. Madrd, Espafia; art.
19.1, dice ‘Las invenciones para la que se presente una solicitud , de patente o de otro titulo
de proteccion exclusiva dentro del ailo siguiente a la extincion de la relacion de trabajo o de
servicios podra ser reclamada por el empresario...™, de igual manera la legislacion italiana)
segun una presuncion que algunos autores consxderan absoluta v otro salve prueba en
contrario, desafort d e la legislacion r no dice nada al respecto

Puede darse el caso contrario, en las investigaciones actuales es posible prever un resultado
favorable (patentable), permitiendo al patrén rescindir la relacion laboral y no retribuir moral
y patrimonialmente al inventor; esta posibilidad tampoco se prevé hoy en derecho comparado
y mucho menos en el mexicano. En ambos casos se deberd probar la vinculacion entre la
actividad laboral y la invencién para que patréon o asalariado, segan la circunstancia, puedan
demnandar los perjuicios ocasionados.
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CAPITULO X1

CONSIDERACIONES QUE SE DEBERAN DE HACER EN LOS

CONTRATOS O CONVENIOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

Tradicionalmente, los desarrollos tecnologicos y el influjo de tecnologias industriales hacia las
empresas y de sus paises en vias de desarrollo se concretdé por medio de sucursales,
subsidiarias y afiliadas de las corporaciones muitinacionales, y la introduccidén de técnicas de
las corporaciones multinacionales, la introduccion de técnicas y productos extranjeros fue en
gran medida un hecho incidental al proceso de realizar inversiones directas de capital
extranjero. Un conocimiento insuficiente de las complejidades de las licencias de tecnologia y
de las alternativas tecnolégicas. unidos a preferencias histéricas por ciertas fuentes en
particular, ubican a los gestores de tecnologia de las empresas de los paises en desarrollo en
inferioridad de condiciones para la negociacion, obligindoles a aceptar algunas veces
convemos v cliusulas contractuales que no conducen con las practicas habituales de
otor > de 1i i en las empresas en desarrollo. A menudo esta situacidon ha sido
explotada considerablemente en detrimento de ifos receptores de licencias y de los intereses
superiores de las empresas en desarrollo con respecto al tema de la confidencialidad de tales

contratos de licencia. Es por 1o que a continuacion, se describen una serie de puntos a tratar
en los convenios’

1. La provision de “know how™ v tecnologias a las empresas en desarroilo, se ha visto con
frecuencia rodeado con un manto de secreto. esto fue un rango inevitable de los coatratos
para el suministro de “know how” técnico a subsidiarias totalmente extranjeras y filiales de las
corporaciones transnacionales. El secreto permitio que la naturaleza del “know how™ y la
informacion, juntamente con la remuneracion correspondiente, fueran determinadas por la
empresa matriz. Con ¢l crecimiento de “joint ventures™ con diverso grado de participacion
extranjera en el capital, el esquema se mantuveo relativamente similar, e incluso en los
acuerdos contractuales de licencias -donde el proveedor no tenia participacion en el capital-
¢éste a menudo pretendia mantener en forma confidencial los términos y condiciones de la
wransferencia de tecnologia y. al mismo tiempo, incorporar condiciones contractuales que
podrian ser adversas a los intercses de los receptores, solo cuando dichos contratos se
presentaron para ser revisados por organismos ¢ instituciones gubernamentales de los paises
en desarrotlo salieron a luz algunos de los aspectos de los convenios de confidencialidad, y se
llego a precisar cabalmente su imporancia



2. Los asuntos relativos a la confidencialidad debera ser considerada desde dos niveles: Ja
empresa licenciada en desarrollo vy 10s intereses superiores de un pais. En ciertos aspectos, los
intereses de la empresa puede no coincidir con los del pais. particularmente si la primera es
una entidad privada de propiedad particularmente extranjera. Con respecto a los licenciados
de las empresas en desarrollo, los temas de confidencialidad se relacionan considerablemente
con las condiciones especificas del propio contrato de tecnologia, en contra posicion a ello, v
en relacion a los intereses de la empresa receptora, 1as cucstiones no tienen tanto un caracter
contractual sino que se refieren fundamentalmente al hecho de compartir y revelar
informacién y experiencia con el objeto de ampliar ¢l campo de la eleccion tecnologica. et

conocimiento de la destreza con respecto a la adquisicion de tecnologias en diversos sectores
de produccidn, en condiciones v términos ventajosos

3. La cuestion de la confidencialidad surge inicialmente antes de que comience a negociarse
los términos del contrato de licencia. Cuando el poseedor o propietario del “know how™
aborda. o es abordado, por un posible receptor, es necesario que revele ciertos datos que le
permitan a ¢éste evaluar los meritos del “know how’, a esta altura suele ser aconsejable
redactar un preconvenio de confidencialidad que especifique la fecha, la camtidad, y ¢l mode
en que se revelara la informacion, asi como también los respectivos derechos y obligaciones
de las partes. En estas circunstancias se justifica la cstricta obligatoriedad del probable

licenciador de mantener ¢l secreto sobre la informacion del propietario (pero no sobre los
terminos comerciales).

4. Con respecto a los ki

dores, particularmente las empresas en desarrollo, las clausulas
de confidencialidad en los contratos de licenciamiento adoptados en el pasado solian, v a
menudo suclen aun estipular, de una u otra manera que:

a) La tecnologia, el "know how™ y la informacion revelados seguirian siendo propiedad del

proveedor, ¥y no seran utilizados ni explotados por el licenciado una vez gque cxpire o
caduque el contrato;

b) Ninguna informacion comunicada por el li

e al li
terceras personas sin el consentimiento del primero,

dor sera transmitida a

c) La informacion y el “know how’ revelados seran utilizados por el licenciante dnica y
exclusivamente a los fines consignados en el contrato,

d) El licenciante sera responsable de garantizar que ningan empleado suyo viole las clausulas
de confidencialidad arriba mencionadas.

Un tema conexo es el relativo al derecho a sublicenciar tanto luego de la terminacion o
conclusion del contrato como durante la vigencia de &l

5. El punto mas importante es ¢l relativo al uso de la tecnologia v del “know how™ objeto de
ia licencia luego de la expiracion del contrato de transferencia. Existen diversos casos de
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convenios celebrados con los licenciantes de las empresas en desarrollo o ya desarrolladas en
los cuales, aparte de las clausulas arriba mencionadas, también se ha estipulado que a la
terminacion del contrato todos los dibujos, fotocopias, documentales e informacidn entregada
al receptor seran devueltos al licenciante. y que el licenciador no podra utilizarlos ni
explotarlos de manera alguna ltuego de dicha expiracion. Tal disposicion contractual a
menudo se ha usado para prolongar y renovar la validez de los convenios de transferencia de
tecnologia por periodos casi indefinidos, que resultan en la continuacion del pago de regalias
por periodos muy superiores a los diez afios, sin que se transfiera ninguna nueva informacion
tecnoiogica mas alla de lo que se conviniera en la licencia original. En los ultimos aflos, varias
empresas en desarrollo han prohibido la inclusion de tales clausulas contractuales restrictivas
relativas al periodo posterior a la terminacion. En varios paises latincamericanos, como por
ejemplo Argentina, Brasil y . Grupo Andino -asi como en la India- dicha clausula constituye
una violacién de las pautas para el registro y aprobacion de los contratos de transferencia de
tecnologia. El hecho de que esta clausula restrictiva sea aprobada por los organismos
reguladores de dichos paises, empero, varia segin el pais. Cuando existia el registro Nacional
de Transferencia de Tecnologia, no aceptaba restriccion alguna al finalizar el contrato por el
uso de know how. En el caso de Brasil, el acto normativo 15 del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (INPI) dispone que el convenio de licencia no debe contener cliusula
alguna que prohiba el libre uso de datos de informacion transferidos una vez que haya
expirado la patente pertinente. En cuanto al “know how™, incluso los llamados “trade
secrets”, se impone una limitacion de cinco afos para la obli idn de confid ialidad del
receptor. En la India, la Junta de Inversiones Extranjeras no aprueba ninguna cldusula
contractual que estipule restricciones de uso luego de la terminacion del contrato de licencia.
En los casos en que las patentes contindan gozando de validez luego de la espiracion sin
embargo, en gencral se permite que los contratos se prolonguen por el periodo de dicha
validez, pero rencgociando sus términos.

6. En la medida en que todo conocimiento o proceso tecnologico sea amparado por una
patente valida, los derechos de patente no deberian ser violados durante la vigencia de ¢lla, y
cl uso de dicha informacion o proceso debera contar con el expreso consentimiento del titular
de la patente. No se justifica continuar los pagos de regalias luego de la expiracion de la
patente (Se aconseja remitirse a 1a decision de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el
caso “Brulotte ¢. Thys Co.”, 379 “U.S."), y éste principio debera ser un importante factor
determinante al establecer el periodo de vigencia del contrato de licencia. En algunos casos, la
negociacian relativas al contrato inicial resultan en el compromiso por parie del tenedor de la
patente de renunciar a su derecho de privilegio hasta después de la vigencia del contrato de
tecnologia, v esto bien puede constituir un importante aspecto de dichas negociaciones, en
particular cuando el proveedor pretende ser socio de una empresa conjunta en un pais en
desarrollo. Esto es igualmente aplicable para el caso de marcas comerciales, puesto que los
titulares de derechos de marcas comerciales, estan dispuestos a veces a permitir el uso de
dichas marcas durante periodos posteriores a la expiracion, en el caso de “joint ventures”. Si
no esta involucrada una participacion extranjera en el capital, los licenci del pais en
desarrollo pueden sostener el obstaculo de la marca comercial utilizando un nombre conjunto
para et producto al principio; luego de la expiracion del contrato el nombre extranjero puede
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suprimirse, vendiéndose el producto de aht en adelante con su denominacion local. para lo
cual el mercado habria sido preparado durante la vigencia del convenio

7. Los motivos de desacuerdo respecto del uso permitido ¢n ¢l periodo posterior a la licencia
se relaciona principalmente con el “know how o trade secrets”. Dicha informacion
tecnologica puede describirse a grandes rasgos como informacion industrial no amparada por
una patente. pero que solo se pueden adquirir invirtiendo una gran dosis de tiempo y dinero
E! propésito de esto radica razonablemente, puede ser calificadeo como “know how o trade
secrets” pose un derecho comercialmente valioso, reconocido por la ley. La legislacion de los
Estados Unidos hace mucho tiempo ya que permite que el proveedor de “know how'
imponga las condiciones que desee al licenciante, siempre y cuando estén dentro del margen
de la concesion. El fundamento subyacente para permitir dichas restricciones fue enunciado
en un conocido caso, en los términos siguientes:

En 1z medida en que ¢l propietario de tal secreto es capaz de mantenerio confidencial,
necesariamente tiene el monopolio de su uso, v no existe restriccion ilegal alguna si se negara
a hacerlo publico Tampoco queda afectado el interés general por el hecho de que ¢l proceso
o formula sea utlizado por A o por B, o por ambos, puesto que no pueden existir
restricciones al comercio con respecto a un método o formula solamente conocido por el
descubridor o por aquellos a quienes ¢l desee comunicarselo con restricciones. Al no tener la
facultad de forzar su divulgacion, el publico no pierde derecho alguno respetando una
revelacion restringida. va que no ha vuinerado ninguna libertad de comercio.

Una vez que ¢l secreto comercial pierde su cariacter de tal (siempre y cuando, desde luego, no
hayva sido por medio de un acto ilicito), el propietario ya no ticne derechos que hacer valer
sobre esa tecnologia. Si ¢l secreto o el “know how’™ salen a2 luz por medios licitos, se los
considera entonces de dominio publico. Dado que el *‘paquete tecnologico’ requerida por los
receptores de las empresas en desarrolle o ya desarrolladas tiende a ser mucho mayor que la
tecnologia similar intercambiada por las empresas de los paises desarrollados, la esfera uel
“knows how™ y de la informacién es proporcionalmente mayor, vy, por consecuencia, la
cuestion adquiere una dimension mas ampilia. Cualquiera que fuere la dimension, empero. el
tema fundamental que debe ser considerado es si dicho conocimiento, una vez transferido,
puede ser recuperado. o si. a todos los fines practicos. se lo transfiere para siempre. La
actitud general de las empresas en desarrollo sobre este asunto deberia ser de impedir toda
restriccion impuesta a los li iatarios con respecto al uso del “know how™ luego de la
expiracion del correspondiente contrato de licencia. El enfoque brasilefio sobre un periodo de
limitacién de cinco afios para la obligacion de mantener la confidencialidad con referencia a la
informacion industrial no patentada es de sumo interés en este contexto, y podria ser
provechosamente considerado para su adopcidn por parte de los paises ¢n desarrollo. pese a
que en lo atinente a cierto tipo de informacion critica guiza sea razonable exigir un periodo
mas largo de mantenimiento del secreto. En los casos en que se suminisire nueva informacion
tecnologica o industrial en forma de acceso a mejoras ¢ innovaciones, también deberia
aplicarse un razonable penodo munimo de confidencialidad a partir de 1a fecha del suministro
de dicha informacion.




8. el tema de la revelacion de informacidén a terceros es de especial importancia en fos
sectores de produccion donde se verifica un alto grado de subcontratacion. En la mayoria de
las empresas en desarrollo se tiende a aumentar ¢l contenido local de productos
manufacturados por medio de vinculos con fabricantes locales de partes, st se le interpreta
estrictamente, la clidusula de confidencialidad que prohibe la revelacion de informacion a
terceros sin el consentimiento del proveedor. puede circunscribicr  y  restringir
considerablemente la posibilidad de cleccion del receptor en la obtencidon de partes,
componentes. ¥ productos intermedios. Tales clausulas pueden ser, y han sido, utilizadas para
canalizar las compras de los licenciatarios en ciertas direcciones, a menudo hacia el
licenciante, lo cual no necesariamente beneficia los intereses del licenciador ni del pais
receptor debido a las implicaciones de los precios de transferencia. el costo en monedas
extranjeras v cuestiones similares. Esta clausula puede ser, y en ocasiones lo ha sido, usada
para lograr un yrado mas alto de integracion vertical en la empresa licenciada, dado que la
revelacion de informacion a terceros -que de otro modo podrian ser empleados como
subcontratistas o proveedores- no seria permitida desde ¢! punto de vista del licenciante. Por
medio de dicha clausula de confidencialidad el licenciante queda facultado, v a menudo lo
hace, para ejercer una influencia y un control indebido sobre 1a produccion y las compras dei
receptor'. La solucidn en tales casos es formular la clausula confidencialidad de modo tal que
quede restringida a la revelacion de informacion tecnologica confidencial a terceras personas,
salvo en la medida en que sea necesario a los fines de la subcontratacion, obtencion de
materiales. partes y componentes o con cualquier fin directamente relacionado con la
fabricacién y venta de productos de la empresa licenciada. Es menester que haya una
redaccion muy esmerada para definir la medida v el tipo de revelacion permitidos para que no
desvirtue et sentido de la confidencialidad de secretos técnicos.

! E! uso de una clausula de confidencialidad para restringir las compras del licenciado de
diversos tipos de materiales, componentes, etc., se¢ parece mucho a una forma indirecta de
clausula atada. Las clausulas atadas estan prohibidas por las leves antimonopolicas tanto en
los Estados Unidos como de la Comunidad Economica. Existen muy escasas circunstancias
en las cuales podrian justificarse las compras atadas Por cjemplo, con respecto a dichas
clausulas hay que considerar factores tales como disponibilidad de insumos compatibles y 1a
satisfaccidn de especificaciones técnicas para los productos atados. El proveedor puede
justificadamente negarse a garantizar la tecnologia transferida si los insumos o 1o0s bienes de
capital adquiridos por el licenciado no reanen las condiciones estipuladas en el contrato. Bien
puede ser que existan situaciones en que ¢l licenciante sca el unico proveedor de dichos
materiales. Se debe admitir, sin embargo, que estos casos son raros

9 La clausula de confidencialidad que restrinja el uso del “know how™ transteridoe por medio
de un convenio de licencia con fines especificos puede tambidén constituir una desventaja para
la licenciada si dichos “‘fines” no se hubicren definido de una manera comprensible. En el
contrato de licencia, por ejemplo para la fabncacion de cierta clase de componenes, solo se
hizo referencia al uso de tales componentes en una industria en parnticular. Cuando la licencia
intento fabricar componentes similares para otros sectores industriales, el licenciante sostuvo



que se deberia suscribir un contrato aparte. con pagos adicionales, pese a que no necesitaba ¢l
licenciado que se le suministrara informacion tecnologica adicional. Hay que poner sumo
cuidado para asegurar que no se¢ redacte fa cliusula de contidencialidad tan libremente que
limite el uso legitimo que la licencia de la empresa en desarrollo pueda hacer el “know how™
transferido. Cabe agregar que la limitaciones sobre el campo de actividad se encuentran
tfrecuentemente en las licencias internacionales. Gran parte de la tecnologia de que disponen
las empresas puede emplearse en diversos campos de actividad para la fabricacion de una
amplia gama de productos. La licencia con restricciones de uso para varios campos, €s una
técnica por la cual uno o mas de dichos campos o productos son exiraidos de un paquete de
tecnologia de modo tal de incrementar al maximo la garantia que el propietario de la
tecnologia obtendra de sus patentes v “know how™ La legislacion antimonopolica de los
Estados Unidos, la Comunidad Economica Europeas v ¢! Japon consideran como legal las
restricciones razonables en el campo de actividad. En los casos en que se utilicen dichas
restricciones, éstas debenan estar expresamente indicadas

10. La responsabilidad de que el licenciado asume para que su personal mantenua la
contidencialidad también puede. en ocasiones, originar polémicas entre licenciados v
licenciantes. Es obvio que resulta de interés para los licenciados de las empresas en desarroilo
que la informacion industrial confidencial no sea revelada a terceros. salvo cuando esto sea
cilaramente beneficiado para sus propias empresas. Al mismo tiempo. si dicha informacion es
revelada por un empleado del licenciado sin que actue sin autorizacién, poco remedio le
queda al licenciado, salvo iniciar acciones legales contra el empleado transgresor v contra
cualquiera que hubiese sido su complice. Para el licenciado, el hecho de asumir una
responsabilidad que no pueda cumplir eficazmente no ¢s algo que le convenga en absoluto.
Puede, sin embargo, comprometerse a realizar un esfuerzo de buena fe para impedir que su
personal divulgue informacion confidencial a terceros. Mas alla de las obligaciones de
diligencias, supenision de buena fe e iniciacion de acciones legales, el licenciado no asumiria
razonablemente otras responsabilidades

11. Las cuestiones arriba mencionadas representan algunos de los problemas practicos que
pucden surgir respecto de las clausulas de confidencialidad, que son caracteristicas de la
mayoria de los contratos de licencia. A estas clausulas no se les presta mucha atencion en el
curso de las negociaciones de una licencia de tecnologia. pero comao va se ha afirmado.
pueden tener repercusion en los contratos de tecnologia.

12 Otro tema estrechamente vinculado con el de la confidencialidad es ef de las sublicencias
Lo habitual es que el derecho a sublicenciar se conceda en los casos de licencias exclusivas,
De hecho, algunos comentaristas sostienen que el no otorgar derecho de sublicencia a un
licenciado exclusivo constituye una violacion de la ley de represion de los monopolios en los
Estados Unidos. Mas aun, para recibir beneficios impositivos segun la legislacion
norteamericana (ganancias de capital) el licenciante debe renunciar a todos los derechos
fundamentales. incluso el de otorgzar sublicencias, pero como se dijo antes, esto atafie solo a
las licencias exclusivas. La mavor parte de los contratos de tecnologia con licenciados c¢n
empresas en desarrollo, tienen el caracter de no exclusividad v no cstipulan derechos de



sublicencia. Dado que a las empresas licenciadas les interesa primordialmente adquinr y
asimilar el “know how™ y no crear una competencia potencial, aceptan rapidamente dicha
clausula. Desde el punto de vista nacional, sin embargo, la denegacidon de derechos de
sublicencias reviste importancia, especialmente en los convenios relativamente prolongados,
es decir, por mas de cinco aftos. El hecho de que una tecnologia en particular sea adquirida
por una empresa, pero que no puede ser transferida a ninguna otra firma. lleva
inevitablemente a que haya que obtener similar tecnologia de diferentes proveedores
extranjeros. Asi, por cjemplo, para la fabricacion de un producto de consumo durable
relativamente simple. una empresa en desarrollo de consumo durable relativamente simple, un
pais en desarrollo quiza tenga ocho o diez empresas nacionales que tienen tecnologia
importada de diferentes proveedores, todo con un alto costo que implica ¢levados pagos por

regalias, siendo que el licenciado inicial ya posee en ¢l pais una técnica de produccion
semejante.

13. Este problema de las importaciones tecnologicas duplicadas o repetidas puede sortearse
eficazmente si sc adquiere la tecnologia extranjera por intermedio de un organismo
centralizado, tales como los que existian en varios paises socialistas. Son las empresas en
desarrollo los que deben considerar la posibilidad de crear un organismo de este tipo,
posiblemente cn el sector pablico, para adquirir, absorber y distribuir tecnologia de proceso
en ciertos campos de la industria donde es probable que se instalen una cantidad de empresas
manufactureras. Si, por ejemplo, se van a levantar en un pais subdesarrollado varias plantas
de fertilizantes, o plantas de ciertos tipos de compuestos quimi o petroquimicos en
particular, o proyectos de menor envergadura para la elaboraciéon de semiconductores o
componentes de radio y television, televisores planares, quiza sea posible canalizar la
tecnologia extranjera seleccionada por medio de un solo proveedor, en vez de que cada
empresa importe tecnologia de un licenciante diferente. Esto se ha realizado con bastante
éxito en algunos paises en desarrollo, tales como la India, para sectores especificos de su
produccion, ha dado por resultado no sélo un gran ahorro en costos de tecnologia, sino
también la creacién de considerable idad de absorcion e idoneidad tecnologica en la
empresa central encargada de importar 1a tecnologia en cuestion.

14. Una opcion, tal vez menos efectiva, seria negociar con los potenciales licenciantes la
transferencia de derechos de sublicencias en la etapa del convenio inicial de licencia para
tecnologias en particular. Desde el punto de vista del licenciante, dicho acuerdo no seria mal
acogido, puesto que los pagos de regalias en forma global o continua tenderian a ser cada vez
mayores si la tecnologia se extendiera a mas de una empresa licenciada, aun cuando las
regalias y demas pagos a cargo de los sublicenciados tuvieran que ser compartidos en el
licenciamiento original. Puede haber, empero. ciertas resistencias por parte de ¢ste a
compartir el “know how™ adquirido con potenciales competidores, y también por parte de los
otros sublicenciados de obtener ¢l “know how™ de un licenciado local en lugar de un
proveedor extranjero directamente. Este problema puede ser resuelto satisfuctoriamente por
los organismos reguladores nacionales que han sido creados en diversos paises en desarrolio
Varios paises subdesarroliados deberian también considerar un enfoque regional o colectivo
para negociar en forma conjunta y adquinr tecnologia extranjera seleccionada por medio de
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un solo organismo, ¢l que a su vez podria luego otorgar sublicencias de dicha tecnologia o
“know how™ a varias tibricas de esos paises También es posible considerar la idea de un ente

internacional que desempeile tal funcion para todos los paises en desarrollo, en ciertos
campos de ta produccion

15. Cualquiera que sea el esquema institucional que se adopte. e¢s importante evitar la
importacion de una cantidad de tecnologias extranjeras similares, va que es probable que
todas sean apropiadas o convenientes para los paises en desarrollo. La tecnologia mas
adecuada para un sector productivo en particular, deberia ser elegida al cabo de una
evaluacion de las alternativas. v deberia canalizarse por medio de una Gnica agencia o
empresa del pais en desarrollo, en el caso de México, existio la Oficina denominada Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologia ta cual regulaba estas acciones, pero a la entrada en
vigor de la Ley de Fomento y Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial el 21 de
junio de 1991, se abrogo dicha oficina, en el entendido de que las empresas mexicanas habia
aprendido a negociar sus propios contratos de transferencia de tecnologia. La tecnologia mas
apropiada para un sector productivo en particular, deberia ser elegida al cabo de una
evaluacién de las alternativas, y deberia canalizarse por medio de una unica agencia o
empresa del pais con derechos de sublicencias, de modo tal que dicha tecnologia pueda luego

ser compartida por vanias unidades de produccion del mismo pais o de otras naciones en vias
de desarrollo

16. La posibilidad de adquirir tecnologia y “Know how™ en forma conjunta para ser usados en
vanos paises en desartollo por medio de un uUnico organismo que tenga derecho de
sublicencia ofrece importante valor para el futuro, tanto para el proveedor como para los
receptores de tecnologia. Si bien los provectos industriales deben basarse en los tactorcs
especificos existentes ¥ en el ambiente comercial y técnico local, existen muchos rasgos
comunes en la programacion industrial de las empresas con un nivel similar de desarrollo, y en
los proximos tres a cinco afios es probable que se tenga una cantidad de proyectos semejantes
al mismo tiempo. Estos proyectos van desde los planes en gran escala, las industrias de capital
intensivo, tales come plantas siderurgicas, refinerias  petroleras, plantas  quimicas,
petroquimicas y de fertilizantes, fabricas de maquinas y empresas similares en los paises mas
grandes y mas industrializados: hasta plamtas medianas y pequefias en varios sectores de
produccion en las naciones menos industrializadas. La adquisicion de tecnologia extranjera
por medio de una uUnica agencia centralizada, que a su vez pudiera sublicenciar el “know
how™ a otra empresas de varios paises en desarrollo, en un plano regional -como el grupo de
paises latinoamericanos o africanos- o segun el nivel comun de desarrollo

industrial.
constituiria un notable adelanto en la cooperacion tecnologica.

17. I.a necesidad de mayor cooperacion v coordinacion entre los paises en desarrollo para

adquirir licencias de tecnologia ratifica lo atil que les resultaria mancomunar la informacion v
la experiencia. Un aspecto importante del tema de ta confidencialidad, que generalmente no
queda explicado en los contratos para la transferencia de tecnologia pero que implicitamente
aceptan los licenciantes v los licenciados de paises on desarrollo. es que los términos
comerciales del convenio deben ser mantenidos en secreto. En las empresas desarroliados,




dicha confidencialidad a menudo favorece los intereses tanto de licenciantes como
licenciados. Para el licenciado de un pais en desarrollo, sin embargo. va sea en una “joint
wventure’ o en un convenio simple de licencia. esto puede reducir su margen de negociacion,
dado que él desconocera los términos correspondientes de otros en los cuales ios convenios
de licencia deben ser registrados o aprobados por organismos nacionales Aun en esta
situacion. se ha creado la impresion de que los términos comerciales de los contratos de
transferencia de tecnologia deben ser mantenidos confidencialmente, tanto por parte del
licenciados como de las autoridades reguladoras. entendiéndose también como a la empresa
licenciataria. No existe casi justificacion para mantener el secreto de los términos comerciales
v las condiciones de los convenios para la transferencia de tecnologia. Sc trata de términos
puramente comerciales, carentes de todo elemento de informacion especifica sobre el “know
how™. Dichos términos deberian estar abiertos al examen publico si ello pudiera resultar
benéfico para los potenciales licenciados de las empresas en desarrollo. El argumento de los
licenciantes en el sentido de que se¢ incluyen clausulas especiales para ciertos licenciados en
parnticular, de empresas en particular -que a menudo se esgrime como pretexto para mantener
en secreto los términos y condiciones-, deberia ser objeto de verificacion revelandose
publicamente los términos comerciales de los contratos de licencia

18. Cabe recalcar que el hecho de revelar los términos de los contratos a agencias de otros
paises, no necesariamente afecta o perjudica los intereses de los licenciantes, salvo cuando
ciertas clausulas contractuales varian radicalmente de las de otros contratos similares, Es
precisamente 2ste tipo de caso, sin embargo, ¢l que probablemente necesite ser expuesto. No
hay obstaculos aparentes para el intercambio de informacion relativa a los términos
comerciales de diversos convenios de licencias con empresas en desarrollo. Esta clase de
intercambio deberia iniciarse 1o mas antes posible. puede ser instituido en forma unilateral por
los paises en desarrollo. puesto gque no se requiere la cooperacion de las empresas
multinacionales y de los paises desarrollados para realizar dicho intercambio.

19. Seria una ventaja para las empresas en desarrollo si se compartiera la informacion y la
experiencia tecnologica. Esto no sélo permitira poseer mas datos respecto de la recnologia
contratada ¢n otros paises en desarrollo, sino que también ampliaria el campo de alternativas
tecnologicas aumentando ¢! poder de negociacion de dichos paises debido al mayor caudal de
conocimientos ¢ informacion que se dispondrian, En un nivel nacional, los entes que
obviamente podrian cotejar esa informacion serian los organismos tales como los registros
nacionales de tecnologia de varios paises latincamericanos, la Junta de Inversion Extranjera
de la India, ei INPI en Brasil y demas instituciones de los paises en desarrollo que
desempenan similares funciones de examen y aprobacion de convenios para la obtencion de
tecnologia importada, con o sin ¢l acompafiamiento de inversion extranjera. No obstante seria
necesario crear una agencia intermacional encargada de mancomunar y distribuir dicha
informacion, ya que quiza seria factible gue los paises en desarrollo manejaran una red de
informacion multinacional sin la ayuda Jde un organismo intermacional que haga las veces de
camara compensadora. En este contexto. tales funciones podrian ser desempefiadas por el
Banco de Intormacion Industrial y Tecnologico de la ONUDI (Organizacion de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial). Esta institucion podna reunir datos e informacion de los



registros nacionales u organismos similares de los paises en desarrollo que integren un
programa comun. y luego distribuirlos a las agencias nacionales participantes. Ademas, datos
e informacion adicionales podnan ser obtenidos por las agencias nacionales directamente
entre ellas, o por medio del ente internacional

20. La informacién a almacenar v distribuir inicialmente entre los paises participantes en tal
programa. podrna limitarse a ciertos datos no técnicos relativos a los contratos de
transferencia relativos a los contratos de transferencia de tecnologia aprobados o rechazados
por cada organismo nacional. Pese a la cantidad de contratos de tecnologia en ciertos paises
en desarrollo puede llegar a ser bastante considerable en cualquier trimestre, la tares de
compilar los datos no debernia ser laborioso.

21. Los temas referentes a la confidencialidad de los contratos de transferencia de tecnologia
a paises en desarrollo cubren, asi, un extenso campo que va desde las implicaciones para los
licenciados, de las clausulas contractuales especificas en convenios individuales, hasta las
cuestiones mas amplias del hecho de adquirir en forma conjunta la tecnologia y compartir
conocimientos y experiencias relativos a los contratos de transferencia de tecnologia en sus
respectivas areas Es importante que los licenciados y organismos nacionales del pais en
desarrollo comprendan cabal e la trascend ia de la confid ialidad. A menos que éste
se limite fundamentaimente a los detalles de la informacion industrial de las patentes validas
por un periodo definitivo y al “know how™ -que puede no estar relacionado con las patentes-
por un lapso limitado, las empresas licenciadas y los organismos de los paises en desarrollo
seguiran funcionande en desventaja para negociar y adquirir tecnologia foranea Si las
empresas en vias en desarrollo adoptan disposiciones que restrinjan la obligacién de mantener
1a confidencialidad del “know how™ al negociar el periodo de vigencia de un contrato de
licencia

22, La ley de Propiedad Industrial en su capitulo V1 establece que los derechos que confiere
una patente o registro, o aquellos que deriven de una solicitud en tramite, podran gravarse ¥
transmitirse total o parcialmente en ios términos y en las formalidades que establece la
legislacion comun. Para !a transmision de derechos o gravamen puedan producir efectos en
perjuicio de terceros. deberan inscribirse en el Instituto Mexicano de la Propiedad [ndustrial

Podra solicitarse medianie una sola promocién la inscripcion de transferencia de 1a titularidad
de dos o mas solicitudes en tramite o de dos 0 mas patentes o registros cuando quien
transfiere y quieén adquiere sean las mismas personas en todos cllos. El solicitante debera
identiticar cada una de las solicitudes, patentes o registros e¢n los que se hara la inscripcion.
Las tarifas correspondientes se pagaran en funciéon del numero de solicitudes. patentes o
registros involucrados

El ttular de la patente o registro podra conceder, mediante convenio, licencia para su
explotacion. La licencia debera ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en
perjuicio de terceros

v
w



El titular de la patente o registro podra conceder, mediante convenio, licencia para su
explotacion. La licencia debera ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efecto en
perjuicio de tercero. Podra solicitar mediante una sola promocion la inscripcion de licencias
de derechos relanvos a dos o mas solicitudes en tramite o a dos mas patentes o registros
cuando el li eyell iatario sean los mismos en todos ellos. El solicitante debera
identificar cada una de las solicitudes, patentes o registros en los que se hara la inscripcion

La cancelacion de la inscripcion de una licencia procederd en cualquiera de los siguientes
€as0s;

1. Cuando la solicitante conjuntamente el titular de la patente o registro v la persona a la que
se haya concedido la licencia,

11. Por nulidad o caducidad de la patente o registro,

111 Por orden judicial,

No se podra inscribir 1a licencia cuando una patente o registro hubiese caducado o la duracién
de aquella sea mayor a su vigencia.

La persona quec tenga concedida una licencia mscrita en el Instituto, salvo estipulacion en

contrario, tendra la tacuitad de cjercitar las acciones legales de proteccion a los derechos de
patentes como si fuera el propio titutar.

Tratandose de invenciones, después de tres aflos contados a partir de la fecha del

otorgamiento de la patente, o de cuatro afios de la presentacién de la sohcnud seguin lo que
ocurra mas tarde, cualquier persona podra solicitar al Instituto la co de una li

obligatoria para la explotacion si no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente
justificadas. No producira el otorgami ki ia obligatoria, cuando el titular de la

© de una
patente o quien tenga concedida licencia contractual, haya estado realizando la importacion
del producto patentado u obtenido por el proceso patentado

Quien solicite una licencia obligatoria debera tener capacidad técnica y econdomica para
realizar una explotacion eficiente de ta invencion patentada.

Antes de conceder la primera licencia obligatoria, el Instituto dara oportunidad al titular de la

patente para que dentro un plazo de un afio, contado a partir de la notificacion personal que
se haga a <ste, proceda su explotacion.

Transcurrido el término de dos afos contados a partir de la fecha de concesion de ta primera
licencia obligatoria, el Instituta podra declarar administrativamente ia caducidad de la patente,
st el titular de la patente no comprueba su explotacién o la existencia de una causa justificada
a juicio del Instituto. El pago de las regalias derivadas de una licencia obligatoria congluira




cuando caduque o se anule la patente, o por cualquier otra causa prevista por la ley que
prevé.

La licencia obligatoria no sera exclusiva: la persona a la que se conceda soélo podra cederla
con autorizacion del Instituto y siempre que la transfiera junto con la parte dela unidad de
produccion donde se explota la patente objeto de la licencia.

Es necesario recalcar que las condiciones y perspectivas del flujo de tecnologia hacia las
empresas en desarrollo estan cambiando rapidamente. Estos cambios requieren un mayor
entendimiento y apreciacion, por parte de las corporaciones transnacionales y demas
proveedores de t logia. de las idades y aspiraciones genuinas de las empresas en
desarrollo mejoren su margen de negociacion en el proceso de adquisicion de tecnologia, y
esto solo puede conseguirse compartiendo mutuamente el conocimiento y la experiencia y
adoptando u enfoque colectivo encaminado al logro del crecimiento y desarrollo tecnologico.
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CAPITULO X11

CONVENIOS DE LICENCLA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA

1. Generalidades

Los siglos X1X y XX se tienen por los mas grandes en lo que respecta a los mejores logros
en cuanto a los inventos y descubrimientos en el mundo, diferenciandolos de los demas
siglos, ademas de que las industrias, el comercio, la cultura y 1a sociedad se han or; izado
para planear, realizando patrones en la utilizaciéon de dichos descubrimientos ¢ inventos; por
lo que la sociedad en todos sus niveles y en todo el mundo, ha tenido diferentes facetas en
virtud del desarrollo del modus vivendi. Por lo que un invento o un descubrimiento puede
ser traducido como un activo para su titular, es decir para una persona fisica o moral, con el
fin de obtener el producto de la venta o arrendamiento de dicho invento o descubrimiento,
la necesidad de otorgar licencias consiste en establecer las regalias a ser percibidas por la
explotacion del producto, el ténmino por el cual se va a explotar el producto, las
condiciones bajo las cuales se otorga la licencia y en algunos casos la posibilidad de
subcontratar con un tercero otro contrato de licencia.

El objeto de un contrato de licencia de transferencia de tecnologia es de proteger de una
violacion 2 los derechos de los que se es titular, al mismo tiempo en que se obtiene una
ganancia en virtud del invento o de la innovacién.

-1.1 Naruraleza de las licencias

Una licencia es ¢l otorgamiento de un permiso o derecho de hacer, usar y/o vender un
determinado producto, diseiio o procedimiento o para realizar otras actividades. cuando
dicho otorgamiento es realizado por el titular del derecho’. De esta manera, el contrato de
licencia se puede definir como ¢l acto mediante el cual el licenciante, que es ¢l titular de los
derechos, transfiere temporal o definitivamente, el licenciatario tiene ciertos derechos de
propiedad intelectual y/o experiencia técnica. Estos derechos pueden incluir patentes,
marcas, derechos de autor, secretos industriales. asistencia tecnica. va sea nivel nacional o
internacionat®

Fundamentaimente, la diferencia entre los contratos de licencia nacionales e intemacionales
consisten en que estén armonizados los contratos internacionales, que constituiran en: la
legislacion, las costumbres, el lenguaje v requisitos de los diferentes paises contratantes sean



compatibles, ¥y muchas veces seran impuestas las obligaciones sin tomar en cuenta los
puntos antes mencionados

La legislacion mexicana reconoce a las licencias en el capitulo V1 del Titulo I1 de la LPI
cuando se relaciona con las invenciones, los modelos de utilidad y los disefios industriales.
En cuanto a las licencias relacionadas con las marcas, los avisos y los nombres comerciales,
éstas esta. previstas en el Titulo I'V, Capitulo VI de la misma ley.

Por su parte, el articulo 62 de la LPI establece que las formalidades a ser observadas en las
licencias son aquellas establecidas por la legislacion comin. Sin embargo, como se vera a
continuacidn, realmente las formalidades y obligaciones con respecto a las licencias son
aquellas contenidas en la Primera Parte del Libro Cuarto del Codigo Civil denominado “de

las Obligaciones™. en general v sus fuentes, ya que las licencias no estan incluidas entre los
contratos tipicos.

Los contratos tipicos se encuentran regulados en la Segunda Parte del Libro Cuarto det
Cadigo Civil denominado “De las Diversas Especies de Contratos™.
a) Arrendamiento

Segun el articulo 2398 de nuestro Cadigo Civil, existe el arrendamiento cuando “las dos

partes contratantes se obli reciprc a co der el uso o goce temporal de una
cosa a cambio de pagar por ese uso 0 GOCe un cierto precio™.

lLa ia del arrend

o es el otorgar el uso o goce de algo, sobre un derecho, a
cambio de un cierto precio, por lo que en prncipio es lo mismo. Sin embargo, et

arrendamiento es utilizado para los bienes tangibles y las licencias para los bienes
intangibles, como lo es ¢l caso de la propiedad intelectual.

Podria existir una diferencia entre el arrendamiento y una licencia no exclusiva de uso y
goce. Esta diferencia es en el sentido de que el uso de una de las partes no excluya a la otra
parte del uso del mismo bien, en el arrendami >, general el uso del bien de una de
las partes, excluyendo el uso del mismo bien por la otra parte; el arrendamiento solo se
retiere a bienes tangibles, asi aunque es e¢sencia ambos contratos sean lo mismo, ¢l
arrendamiento siempre estara relacionado con bienes tangibles, ya sean muebles o

inmuebles. Las licencias siempre se relacionurin con bienes intangibles, es decir, con
derechos sobre propiedad intelectual.

b) Mandata

El mandato por definicion es un contrato personalisimo. Asi, e¢n la definicién del mandato
contenida en el articulo 2546 del Coédigo Civil, se establece que ““el mandatario se obliga a
ejecutar por cuenta del mandante. los actos juridicos que éste le encarga”™

[
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En las licencias, el licenciatario actiia por cuenta propia realizando los actos juridicos que él
crea de su conveniencia. Ademas solo se considera que existira el mandato cuando no se
exija la intervenciéon personal del interesado (articulo 2548 del Codigo Civil). Por el
contrario, en ciertas licencias, 1a intervencion del interesado se pacta en el contrato, con el
fin de cotejar, por ejemplo la calidad de los bienes. En el articulo 2554 del Cédigo Civil

establece los tres tipos de contratos de mandato que comunmente se conocen como
poderes:

—

Poder para plcitos y cobranzas, mismo que se le puede otorgar al licenciatario.

Actos de dominio, que no se le otorga al licenciatario, ya que éste solo tiene derecho de
explotar la propiedad intelectual objeto de la licencia.

Para actos de administracion, que solo se refiere a actos de administracion, y en este

sentido det licenciatario tiene la posibilidad de realizar un nimero de actos por cuenta
propia

Entre las obligaciones dei mandatarios se encuentra sujetarse a las instrucciones del
mandante (art. 2562 del Cédigo Civil). A diferencia, el licenciatario solo se limita a cumplir

con las obligaciones estipuladas en ¢! contrato de licencia. Por lo demas, como se dijo
anteriormente. el licenciatario actita por cuenta propia.

Por lo que se refiere a las diversas formas de terminar ambos contratos, las causas para
terminar el mandato se preveén en el articulo 2595 del Codigo Civil, y éstas pueden consistir
hasta en la ausencia o la muerta del mandatario. Un contrato de licencia por lo contrario,

termina segun s¢ hava pactado en el contrato, y generalmente estas causas incluyen la
expiracién del registro o término especifico’

<) Contrato de prestacion de servicios profesionales

La gran diferencia con este tipo de contratos consiste en que en las licencias no se presta
ninguna clase de servicios profesionales a cambio de honorarios. Es un contrato en donde el
licenciatario a lo Ginico a 1o que se obliga es a pagar un precio a cambio del uso de alguna de
las figuras de la propiedad intelecrual

d) Contrato laboral

Es este sentido tampoco puede existir ninguna semejanza, ya Que en contrato laboral existe

una relacion de supra-subordinacion, creandose lazos laborales. En las licencias existe una
relacion de coordinacidn entre las partes contratantes

Habiéndonos introducido un poco en el tema de las licencias o transferencia de tecnologia
s importante realizar un analisis de lo mismo



La transferencia de tecnologia es un proceso en virtud del cual una persona puede utilizar
un conjunto ordenado de conocimientos (invenciones, modelos, disefios, secretos
industriales) hasta ese momento en poder de otra, que le permiten elaborar un nuevo
producto que satisface una necesidad o un producto ya existente a un precio inferior, en
tanto tal, su estudio corresponde al campo de la economia, pero ei objetivo de analisis es la
comercializacion de derechos sobre el bien intangible denominado tecnologia

Una persona juridica puede utilizar legalmente una invencion que ha pasado a ser
denominado pablico por el paso del tiempo y explotarla industrialmente sin necesidad de
recurrir a ninguna negociacion juridica. Soélo lo debera hacer si sobre esa tecnologia alguien
tiene un derecho (patente, registros de modelos de utilidad o de disefio industrial) o si no se
puede acceder a es0s conocimientos porque quien los detenta los mantienen en secreto y
realiza acciones que impiden que los terceros los conozcan (secretos industriales). En estos
casos permitan utilizar la invencion, con exclusividad o compartiendo su explotacion
industrial con otras personas juridicas.

El denominado contrato de transferencia de tecnologia es, en consecuencia, un negocio
juridico que se define por el objeto del mismo, un derecho sobre una tecnologia, que puede
revestir diversas formas en sus sentidos estrictos y amplio, y que se puede realizar mediante
diversos tipos de convenios o cootratos. generalmente atipicos.

La tecnologia es un bien intangible que ha sido usado frm'm’m 1te a las mer i lo
que ha sido aplicado ha ciertas categorias de las ¢i econo i a
precio, flujo intemacional, proceso de produccion y apropiacion. Por analogm con el
derecho de autor, se podria considerar al derecho de patente como un bien inmueble ( el
Codigo Civil dice que el Derecho de Autor es un bien mueble, no la bien mueble por
analogia es el derecho de patente, no a la tecnologia). este método ocasiona muchos
problemas ya que no se identifica con claridad la terminologia usada para ello, en la doctrina
si se precisa como se menciona. La transferencia que implica no sélo la adquisiciéon de un
bien, o un derecho sobre un bien. por una persona, sino el desprendimiento del mismo por
parte de la otra, lo cual generalmente no sucede. Quien logra una patente o un registro de
propiedad intelectual, tiene el derecho de exclusiva el de propiedad industrial, este derecho
se puede ceder en forma exclusiva o en forma parcial (autorizando su utilizacion a otra
persona. con reserva del titular de continuar con su utilizacion a otra persona, con reserva
del titular de continuar con su utilizacion o de poder autorizar a otra o varias personas
juridicas mas su explotacion comercial ¢ industrial).

La comercializacion de tecnologia se vincula no solo al derecho de los convenios v
contratos, sino también estrechamente al derecho de la competencia (monopolios y
competencia desleal) al derecho de daflos o responsabilidades extracontraactuales
(responsabilidad frente a terceros por defectos de la invencién)?

El derecho de patente y los de registro (modelo de utilidad y disefios) pueden ser
transferidos. en consecuencia. mediante l0s negocios juridicos que permiten transmitir {a
propiedad: compraventa, permuta., aportacion societaria {que puede realizarse a una



sociedad) que s¢ constituye al solo efecto de explotar la invencidén o como aportacion del
total del derecho de patente a una sociedad de calidad de aporte de capital.

La ley contempla solamente la cesion del derecho de patente, pero en consideracion de las
normas generales de la compraventa, debemos incluir a los derivados de una patente en
tramite o de invenciones que con claridad pueden dar lugar a una patente. El derecho nace
en el momento en que se culmina una actividad inventiva, un modelo de utilidad o un disefio
industrial y en este sentido la ley dice con claridad que quien los hubiere realizado o sus
causahabientes, tendra el derecho exclusivo de explotacion (art. 9), €ste se otorgara a través
de una patente o registro, respectivo (art. 10), que en caso de haber fallecido el inventor,
puede ser solicitado por el causahabiente (art. 39). Los derechos otorgados son
retroactivos, por otra parte, a la fecha de presentacién de la solicitud (art. 23) y autorizan a
demandar dafios y perjuicios a terceros que lo utilizaron con posterioridad a la publicacion
de la misma en la Gaceta (art. 24).

2. Mecanismos para otorgar licencias

La tecnologia, asociados a los secretos industriales, las patentes y las demas figuras de la
propiedad intelectual, como se dijo anteriormente, son bienes que pueden ser comprados,
vendidos, arrendados o compartidos; las licencias, las franquicias y las co-inversiones son
los mecanismos que sirven para la compra, venta y arrendamiento de tecnologia, secretos
industriales y todas las demas figuras de propiedad intelectual®.

2.1 Franquicias

Fundamentalmente las franquicias, es la licencia en un sistema de comercio o un formato
con ciertos requisitos de control e identificacién del producto.

De esta manera, una franquicia se puede comparar con un contrato de licencia de marca, ya
que de hecho puede existir similitudes con respecto al comtrol de calidad y la identificacion
del producto. El articulo 142 de la LPI establece que las franquicias existiran cuando con la
licencia de uso de una marca se transmitan conocimicntos técnicos o se proporcione
asistencia técnica, para que las personas a quien se le concedidé pueda reproducirlas o
vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los medios operativos,
comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener
1a calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue

Es decir. una franquicia, ademas de otorgar el uso a la marca, también incluye el
otorgamiento de los conocimientos técnicos necesarios para preservar la calidad e imagen
de fa misma




2.2 “Joint - Venture”

El “Joint - Venture”, sociedad en participacion o co - inversion, implica tecnologia,
transferencia de tecnologia y licencia de tecnologia.

Asi, esta figura puede definirse como una combinacion de dos o mas intereses comerciales
que unen sus esfuerzos con el fin de obtener resultados comunes compartiendo riesgos y
ganancias. Quizi la ventaja mas importante de las co - inversiones consiste en que se puede
hacer de diferentes formas legales. Asi, un ejemplo, es que con el “joint - venture™ se puede
crear una personalidad juridica nueva, es decir, una sociedad con capital y objeto social
propios o por el contrario, cumplir obligaciones y obtener derechos sélo bajo un contrato de
€O -~ inversion.

De esta manera, la transmision del uso temporal de una marca, patente, o cualquier otra
figura, puede ser por medio de su aportacion como activo al constituirse una sociedad
nueva, o por el contrario, dicha transmision sdlo puede consistir en el objeto primordial de
un contrato.

3. Justificacion de los contratos de licencia

Al celebrarse un contrato de licencia, las partes integrantes adquieren un flujo muy
importante de informacién que, 2l mismo tiempo, entra al mercado. Esta situacion lleva a
mejorar el jo, ¥ la técnica correspondi Asi, una compaiiia, a través de contratos de
licencia, puede convertirse en lider de 1a tecnologia de su industria llevandola al progreso y

a la eficiencia.

Siguiendo lo anterior, las patentes, son utilizadas para obtener y mantencr monopolios y las
licencias que versan en ellas toman lugar y se justifican en los siguientes casos:

a) cuando se subsidian compaiiias

b) cuando se crean filiales

c) cuando se celebran co - inversiones (“Joint - Venture™)

d) Cuando se celebran contratos de intercambio de patentes

¢) a cambio de otros productos

t) por necesidad de efectivo

Algunos ejemplos de estas justificaciones se pueden apreciar en las industrias de mayor

desarrollo tecnolégico como son las industrias farmacéuticas, industrias quimicas, de
plasticos, de instrumentos cientificos e industrias electrénicas.

1ug



Desde el punto de vista del posible licenciatario, la razén para celebrar un contrato de
licencia puede tener su origen en una transferencia de tecnologia. Esto es, el interés por
adquirir la licencia sera correspondiente con la existencia de una demanda por el producto
patentado en el mercado. Sin embargo, hay casos en que aunque exista una gran demanda,
los titulares de la patente pueden negarse a celebrar contrato alguno.

A continuacion se da un ejemplo ilustrativo de lo que seria un contrato de transferencia de
Tecnologia:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, “ALTAVISTA™, S. A. DE C. V., QUE EN EL FUTURO SE LE DENOMINARA
LA EMPRESA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M. en E. VICTOR
MACIAS MEDRANO,; POR UNA SEGUNDA PARTE "EPSON", S.A. DE C. V. QUE
EN EL FUTURO SE LE DENOMINARA “EL SOC1O”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR LA INGENIERA GEORGINA VALDESPINO* Al. TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

*PUEDE EXISTIR ALGUN TIPO DE FIDEICOMISO, TAMBIEN PUEDE EXISTIR
UNA TERCERA PERSONA O SOCIO EN EL PRESENTE CONTRATO, SEGUN EL
CASO, AL QUE SE LE DENOMINARA EN EL FUTURO EL “FIDEICOMISO™ O “LA
PERSONA O ASOCLIADO™

DECLARACIONES

1. DE LA EMPRESA

1.1 La empresa declara ser una empresa privada, de Sociedad Anoénima de Capital Variable,
segun escritura publica numero 0001, pasada ante la fe del Licenciado Fernando Trejo
Chaparro, notario publico numero 002, de la ciudad de México, Distrito Federal, de
fecha de 1980

1.2 La EMPRESA cuenta con la capacidad economica, social y comercial, que le permite
suscribir el presente convenio.

LI DE EL SOCIO

2.1 Es una empresa privada, de Sociedad Andénima de Capital Vanable, legalmente
constituida, segin escritura nimero 22, pasada ante la fe del Licenciado Eduardo Yailez
Medina, notario publico namero 500, de {a Ciudad de Meéxico, Distrito Federal, de fecha
de de 1998,

2.2 Que ha desarrollado tecnologias relativas a la del “Equipo para tratamiento de aguas
residuales a base de encrgia solar”, a traveés de provectos concretos, de construccion,
disefios y toda lo relacionado a la contaminacion de aguas, proyectos v ¢jecucion,



1I1. DE EL FIDEICOMISO O ASOCIADO (O CUALQUIER TERCERO QUE FORME
PARTE DEL CONVENIO SEGUN EL CASO)

Es un fideicomiso constituido para la administracion de fondos destinados al apoyo
financiero de proyectos especificos de investigacion aplicada y desarrollo tecnologico que se
realiza dentro de la EMPRESA, para impulsar el desarrollo de la investigacion aplicada en
la industria nacional v la utilizacion de estas investigaciones en empresas industriaies.

3.1 Las partes declaran que es de interes en comun, completar el proceso de innovacion
tecnologica relativo al “Equipo de tratamiento de agua residuales a base de energia
solar™, a través de la instalacion y difusion comercial de dicho equipo

3.2 Que fue constituida por acuerdo entre la EMPRESA Y EL BANCO DE CREDITO
(SOMEX. BANAMEX, BANCOMER. SERFIN,etc.) el de de 1980.

3 3 Que cuenta con el comité técnico formado por cinco representantes de la EMPRESA y
cinco representantes del BANCO DE CREDITO. de acuerdo a lo estipulado en la
fraccion IV det articulo 43 de la Ley General de Instituciones de Crédito y
Organizaciones Auxiliares, para la decision sobre el apoyo a proyectos concretos de
investigacion aplicados por organizaciones

3.4 Que tiene conocimiento de los objetos v alcances de la tecnologia relativa a Sistemas
Modulares de Biodiscos para tratamiento de aguas de desecho desarrollados por el
SOCIO. con apoyo financiero del Fideicomiso

CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO

Las partes convienen, que el objeto del presente convenio es la transferencia de tecnologia
del “Equipo para tratamicnto de aguas residuales provenientes de lavado automotriza base
de energia solar™ que ha sido desarrollade por el socio.

SEGUNDA: ALCANCES

El alcance del paguete tecnoldgico a transferir segun el presente convenio consiste en:

- Disefio mecanico v estructural det equipo

- Disefio basico y de detalle de los filtros

- Disefto de sedimentados

- Planos completos del equipo



- Manual de instalacién del equipo

- Manual de operacidon del equipo

- Manual de diseiio del sistema

- Manual de mantenimiento

- Asistencia técnica

El disefio de los equipos sera adaptado por la EMPRESA cc ite con el iado.

de acuerdo con los requerimientos técnicos de los equipos a instalarse y a la disponibilidad
en el mercado de los equipos y materiales asociados a su construccion

TERCERA: OBLIGACIONES DE EL SOCIO.
El asociado se obliga conla EMPRESA a:

3.1 Emptlear las infraestructuras vy las instalaciones v personal de la EMPRESA, para lograr
el objetivo del presente convenio

3.2 transferir a la EMPRESA el paquete tecnologico definido en la clausula SEGUNDA de
este convenio

3.3 Prestar asistencia técnica a la EMPRESA para la instalacion v puesta en marcha de un
miaximo de tres equipos en un tiempo de un afio { para cada proyecto, se debera de
evaluar el tiempo que se Hevara el montaje de cada equipo)

Este apoyo técnico tendra como objetivo el capacitar al personal designado por la
EMPRESA. para la etapa de la asimilacion de 1a tecnologia.

3.4 Disefio de un modelo de propaganda del equipo de tratamiento de agua, conjuntamente
con et SOCIO

3.5 Entregar a la EMPRESA los recibos correspondientes a sus aportaciones. a través del
SOCIO

CUARTA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.

4.1 La EMPRESA, sc¢ obliza a pagar tnmestralmente a el SOCIO por la tecnologia
transferida mencionada en la clausula PRIMERA con el alcance definido en {a clausula
SEGUNDA, una regaiia del 8% sobre las ventas netas facturadas y en base a los cobros
efectuados de los equipos de tratamiento de aguas objeto del presente convenio, durante
fa vigencia del mismo descrita en la clausula DECIMA TERCERA. las regalias se
pagaran considerando exclusivamente la parte proporcional correspondiente al niumero



de modulos instalados por la EMPRESA en equipos de tratamiemto de agua, e

instalacion del sistema solar, excluyenda los conceptos de obra civil asociados a dicha
instalacion.

4.2 Canalizar en favor del Fideicomiso, la proporcion correspondiente a las regalias, de
acuerdo a lo expresado en el punto 1 de la clausula QUINTA

4.3 En caso de que surgieran en ef mercado compradores que fabriquen e instalen equipos
de tratamiento de agua similares al del objeto del presente convenio, las partes acordaran
un ajuste en ¢t pago de las regalias expresado en el punto anterior, a fin de mantener
competitivos los sistemas fabricados por la EMPRESA.

4.4 En caso de que el SOCIO lo solicite, la EMPRESA pondra a su disposicion la

documentaciéon contable correspondiente a las ventas de los equipos materia del presente
convenio.

QUINTA. DE LA TECNOLOGIA.

EN RELACION CON LA TECNOLOGIA OBJETO DE ESTE CONVENIO, LAS

PARTES empresa. asociada v fideicomiso (en caso de que existiera una tercera persona en
el convenio).

5.1 Los secretos industriales, patentes, marcas, derechos de autor (si existieran), asociados
a la tecnologia objeto del presente convenio, seran propiedad nominal de el SOCIO v del
fideicomiso (Si existiera un fideicomiso o una tercera persona en el), ajustandose a los
lineamientos operativos de este altimo siendo tramitados dichos titujos por la
EMPRESA, en el Territorio Nacional y en el Extranjero, con la obligacion de otorgar a
los inventores en derecho de aparecer en la solicitud o solicitudes que se generen. La
proporcion de dicha propiedad sera de un B3% a la EMPRESA y un 17%% del
FIDEICOMISO, segin acordado por el Comité Técnico de ambas partes (si existiera una
tercera persona que forme parte dei convenio).

52 La EMPRESA tendra el principal derecho para explotar la tecnologia derivada det
objeto del presente convenio

5 3 La EMPRESA se obliga a mantener vigentes los derechos de autor, las patentes y las

marcas, mencionadas en el apartado 1 de la preseate clausula, obtenidos en el pais o en el
extranjero.

54 Asimismo. la EMPRESA absorberid los costos de los litigios derivados del posible
infrigimiento de las leyes relativas a derechos de propiedad tanto de patentes. marcas asi

como de derechos de autor. relacionados con la tecnologia, objeto uci presente
convenio




SEXTA: DE LAS MEJORAS.

6.1 En caso de que el SOCIO desarrolle mejoras a la tecnologia objeto del presente
convenio. o bien otros equipos para el tratamiento de agua , se considerara a la
EMPRESA como primera opcion para su licenciamiento

6.2 Cuando ambas partes mcjoren la tecnologia objeto del presente convenio, tendran un
porcentaje en participacion segun acuerdo explicito, ademas de que tendran derecho de
aparecer como inventores

6.3 En caso de que alguna de las partes, realice con sus propios medios mejoras al equipo,
sin que involucren principios técnicos ya observables por ambas partes. sera el duefio
absoluto de la propiedad intelectual y de los ingresos que se generen.

SEPTIMA: EXCLUSIVIDAD

El SOCIO y ei FIDEICOMISO otorgaran a la EMPRESA en primer lugar el derecho de
explotar la tecnologia de su propiedad relacionada con el objeto del presente convenio
durante la vigencia del mismo. En caso de que la EMPRESA no llegare a explotar la
tecnologia derivada del objeto del presente convenio en un lapso maximo de 2 aiflos
contados a partir de la firma del presente, el asociado tendra el derecho de transferir la
tecnologia materia de este instrumento a terceros interesados.

OCTAVA: DEL REGISTRO

Tanto el SOCIO como la EMPRESA se someten expresamente a lo dispuesto en la Ley de
Propiedad Industrial asi como a la Ley Federal de Derechos de Autor, en cuanto al registro
del convenio de Transferencia de Tecnologia, por lo que este convenio sera registrado por
el SOCIO dentro de los siguientes treinta dias a la fecha de su firma, siendo la EMPRESA
quien sutragara los gastos

NOVENA: DEL SUBLICENCIAMIENTO Y TRANSFERENCIA A TERCEROS.

Las partes acuerdan, que LA EMPRESA y ¢l SOCIO, podran sublicenciar la tecnologia
derivada del objeto de este convenio solo bajo las siguientes condiciones:

9.1 Por el consentimiento expreso y por escrito de las partes, otorgando primera opcion a
los FIDEICOMISARIOS del FIDEICOMISO mencionados en la declaracion I,
apartado 1 (segun el caso, sino, este punto ¢s innecesario)

9 2 Las partes acordaran previamente los términos de negociacién con terceros.

9.3 Las partes convienen cn que los beneficios derivados de la transferencia de tecnologia a
terceros seran distribuidos al 50%%6 entre la EMPRESA y el SOCIO



9.4 En los contratos con terceros, se acordara que los pagos correspondan a cada una de las
partes se realicen directamente, de acuerdo a los porcentajes pactados en el apartado

anterior.

9.5 E1 SOCIO paruc:pa.ra de la proporcién correspondiente de sus beneficios percibidos por
el subli o con el Fidei liso (si este existiera).

DECIMA: DE LA CONFIDENCIALIDAD

10.1 Ambas partes mantendran estricta confidencialidad con relacion a la informacion
técnica y financiera derivada de los trabajos del presente convenio durante la vigencia

del mismo,

10.2 El personal de ambas partes que este directamente involucrado en los trabajos objeto
de este instrumento, firmaran un acuerdo de confidencialidad, en el cual no podran

revelar nada de los que se este realizando.

10.3 El personal de ambas partes, con objeto de divulgar los resultados obtenidos, podra
realizarlo s6lo con el consentimiento expreso y por escrito de las partes, una vez que ia
tecnologia haya sido debida y legalmente protegida.

UNDECIMA: DE LA RESPONSABILIDAD.

11.1 Queda expresamente pactado que el SOCIO, ni su personal tendrin responsabilidad
civil por dafios y perjuicios que se pudiera causar l]a EMPRESA, con motivo del
presente convenio, por paro de labores. en virtud de lo cual estas partes se encuentran y
impedidas para concluir ininterr ¢ los trabajos materia de este convenio.

2 En caso de asi requeririo, la EMPRESA podra solicitarlo al SOCIO, asesoria para
recomendar soluciones a cualquier problema técnico que resulte de la instalacién y
operacion de los equipos construidos a partir de la tecnologia objeto de! presente
convenio, debiéndose acordar para cada caso, el monto de los pagos a et SOCIO por
concepto de dicha asesoria.

DUODECIMA: DE LOS RESPONSABLES

12.1 E1 SOCIO, nombra como responsable de la ejecucion del presente convenio a el M. ea
E. Victor Macias Medrano

12.2 La EMPRESA nombra como responsable de la ejecucion del presente convenio a la
Ing. Georgina Valdespino.

12.3 Asimi dichos respc bles seran los contactos oficiales para las cc i ione:

entre ambas partes.




DECIMA TERCERA: VIGENCIA,

El presente convenio se mantendra vigente durante un periodo de 10 afios contados a partir
de la firma de! mismo, siempre y cuando no ocurra lo contrario con la clausula 7.1 del
presente.

DECIMA CUARTA: PENALIDAD

La EMPRESA, tendra una penalidad de un veinte por ciento (20 %), cuando no cumpla con
el nimero de equipos vendidos en un determinado tiempo conforme lo estipula la
CLAUSULAS33

DECIMA QUINTA: JURISDICCION.

La EMPRESA, el SOCIO y et FIDEICOMISO (o cualquier tercer persona, que existiese),
se someten a las leyes aplicables a el primer partido judicial del Distrito Federal, para la
interpretacion y cumplimiento del pr e convenio, renunciando al fuero de su presente o
futuro domicilio o la ubicacion de ia cosa.

DECIMA SEXTA. RELACION LABORAL

Las partes convienen en que la designacion del personal que cada una aporte para la
ejecucion del objeto del presente convenio o de los contratos que de el se deriven, se
entendera exclusivamente con la parte que lo emplea. En ninguin caso podran considerarse
mutuamente “Patrén sustituto’.

DECIMA SEPTIMA: RESCISION

Los compromisos adquiridos mediante el presente convenio, seran rescindidos por
incumplimiento de cualquiera de las obli iones consignados a cargo de las partes,
debiendo ser comunicada tal decisidon por escrito a las otras partes con una anticipacion de
sesenta (60) dias. En cualquier caso se mantendran los compromisos segun su naturaleza,
los cuales seran acordados conjuntamente por las partes.

DECIMA OCTAVA: DEL DOMICILIO

Las partes declaran como su domicilio presente o futuro los siguientes:
a) Del *SOCIO™

b) De la EMPRESA

c) Del “FIDEICOMISO™
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DECIMA NOVENA: DOLO.

Ambas partes declaran que en el presente convenio no existe dolo, mala fe, vicios de la
voluntad, ni enriquesimiento ilegitimo en detrimento de la contraria, por lo que firman por
triplicado ante dos testigos a los dias del mes de 2000.

LA EMPRESA EL SOC1O

M. en E. VICTOR MACIAS MEDRANO ING. GEORGINA VALDESPINO
DIRECTOR GENERAL DIRECTORA GENERAL

FIDEICOMISO (TERCERA PERSONA)
JORGE PEREZ GONZALEZ
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Por ultimo. se hara referencia de algunos de los aspectos que se obtienen como resultado
de tas conclusiones, razones v recomendaciones en base a los objetivos, tomando el valor
cconomico de las marcas, patentes v figuras juridicas: porque tiene suma  importancia la
propiedad industrial,

E: el Programa Nacional de Modermizacion Industnat, tomando todo el conjunto de
disposictones de la politica industrial del gobiemo actual, tiene un proposito comun,
propiciar el proceso de modernizacion tecnologica del sector industrial, como medio para
lograr el mejoramiento de la productividad v de la calidad en las distintas industrias del
pais. Se trata en primera instancia, de recuperar de manera gradual el crecimiento de
nuestra industria, sobre bases de productividad y calidad, para mejorar las condiciones
materiales de vida de la poblacion, de manera sostenida.

En este contexto emerge a nivel mundial, que las empresas compitan cada vez mds con
fundamentos en las ventajas que ellas mismas desarrollen trente a sus competidores en
cuanto al megjoramiento de sus productos o al perfeccionamiento de sus procesos, las
cmpresas mais exitosas obtienen, gracias a la introduccion de nuevas ideas ¢n el desarroilo
Jde sus mercados v de sus tecnologias, mayores beneficios econdmicos; formandose una
nueva v osana competencia tundada en la revolucion det conocimiento cientifico v
tecnolagico ¥ en la integracion comerciat del mundo.

La competitividad implica una sene de nuevas acutudes v destrezas en materia de gestion
empresatial. el éxito de la permanencia v el desenvolvimiento de un negocio depende
fundamentalmente de la habilidad de las personas que trabajan en ¢l en cuanto a la
introduccion oportuna v continua de las nuevas ideas que permitan ¢l mejoramiento v la
innovacion de los bienes ¥ servicios que ofrecen ¢l negocio a un mercado cada vez mas
competitivo.

Desde ¢l inicio de la postguerra, ¢l sistema de produccion en masa dio comeo resultado
grandes cconomias de escala, que permuten a las emipresas lograr costos unitarios de
produccion suficicntemente bajos. con lo cual podrian ser competitivas dentro de su
¢cconomia nacional como a nivel mundial. Sin embargo, estos grandes volumenes de
produccion o tirajes en masa, ticnden hoy en dia a desaparecer gradualmente, eontorme 2
las clientelas en los diferentes paises v alrededor del mundo, variando sus gustos a través
del tiempo de un mundo acclerado. inducido en buena medida por la creciente innovacion
de productos rigidos y masivos, enfrentan la dificultad de adaptarse a mercados mas
especiticos ¥ cambiantes, por ¢sto vemos que los sistemas de produccion mas flexibles
como ¢l de Japén o en Alemania v en algunos otros que ticnden a superar en términos de
¢éxito comercial v productivo a los sistemas muis rigidos ¥ de produccion en masa, que
caracterizan la produccion en los Estados Umidos de América




Asimismo, las ventajas de las empresas, ¢n otros paises, basadas ¢n la abundancia relauva
de recursos naturales y de fuerza de trabajo. también van desvaneciéndose a la luz de la
revolucion del conocimiento cientitico y la unificacion comercial del mundo.

Todo lo anterior explica por que a nivel intemnacional la propiedad intelectual en la
industria ticne un papel renovado v mas importante ¢n la época actual que el que habia
tenido en el pasado. sirve para encauzar estimular ¥ defender las ventajas competitivas que
desarrollan las empresas con base en nuevas ideas © creaciones, respecto a procesos o
productos.

En seguida se sefialan algunos instrumentos o figuras de la propiedad industrial que son
realmente herramientas activas para la modemizacion del comercio v de 1a industria dando
sugerencias v recomendaciones.

En ¢l casp del secreto indusinial, os la competencia leal, la que garantiza que se
verifique uno de los condicionantes que hace posible que la economia de mercado
tienda a la eficiencia. en segundo término, protege la contianza que le brinda la empresa
a los trabajadores que tienen acceso a un conocimiento técnico confidencial e
indirectamente protege al productor v a los consumidores, que se veran beneficiados de
un comportamiento leal det mercado. si bien, en términos genemles que agregan poco al

tema en cuestion, se puede coincidir en que ¢l bien protegido ¢s el secreto industrial de
la empresa.

[E]

El secreto industrial carece de proteccion juridica, debido a que en ¢t IMPI no se
realizan registros de secretos industriales, porque si los hubiera perderian la
caracteristica de secreto. Se recomienda, que el que tenga un secreto industrial lo
maneje con mucha secrecia. ¥ que siempre <l producto, el proceso, los equipos, o
cualguier servicio que sc  ofrezea bajo  secreto  industrial  tenga  las  mismas
caracteristicas: la informacion que tenga el duefio del secreto industrial, deberd estar
contenida en cualquier soporte tisico., ¢s decir. en documentos, cintas magnéticas,
disckettes, o en cualquier medio.

(%]

En ¢l caso de las patentes, quiza encontramos una situacion mas compieja, porque son
mis numerosos los ¢lementos en juego. una patente contiene una  descripeion
suficientemente detatlada de fa invencion que se protege, de modo que constituye un
documento publico en ¢l que consta la informacion refevante cn materia tecnologica
para producir industrialmente esa invencidén. Las colecciones de documentos dc
patentes son bibliotecas tecnolégicas importantisimas, porque describen las tecnologias
actuales ¢n términos que mejor entiende ¢l industrial, son mas utiles en la practica: que
los acervos de los libros especializados. cn materia técnica. que no son necesariamente
los mas actualizados, lvs mas modernos o {os que estdn expresados en el lenguaje mas
propio para ¢l industrial. Existen, entonces, en las patentes la disponibilidad de
informacion tecnologica reles ante para las empresas, los wentros de
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4. investigacion v desarrollo o los inventores independientes, 1o que hace un instrumento
dptimo o atil para inducir un ritmo de cambio tecnologico vy de ideas para desarrollar
ventajas competitivas cada vez mas agil en la economia.

Las patentes son herramientas para consolidar ventajas competitivas, es quizd lo mas
importante de ellas; la patente da a su titular el derecho de ser él, ¥ solo él, quién decida
sobre como se va a utilizar la invencion, claro esta, es propiamente la expresion de la

idea, porque a la presentacion de un producto exitoso en ¢l mercado. hay un gran
trecho

En el caso de las patentes se tienen: primer término, que desarrollar una buena idea
hasta convertirla en un gran producto. no ¢s un fenomeno natural ni gratuito ¥y mucho
menos accidental, ademas esta tiene una infinmidad de desgos: quién ha desarrollado una
nueva idea con un potencial industrial importante v lo ha retlejado en una solicitud de
patenie, necesita empezar ¢n ose momento a transformar esa idea. a través de un
desarrollo tecnologico ¢n una aplicacion industrial concreta con las caracteristicas que
necesita el mercado. Hay una fase inicial indispensable en la que debe perfeccionarse el
procedimiento indusirial para ta c¢laboracion de una invencion, de tal suerte que se
abaraten los costos para producirla, porque la invencion hecha producto se ofrecera en
¢l mercado a un precto estratégicamente conveniente, entonces es muy probable que esa
buena idea documentada en una patente no trascienda al mercado como producto
exitoso. En etecto, son numerosas las invenciones patentadas que quedan realmente en
¢l olvido, porque no pudicron traducirse en productos con precio gque puedan ser
competitivos frente a otros productos, patentados o no. que ya estaban antes en el
mercado, quien tiene una buena idea tecnologica v la patenta, necesita tener clementos
de control sobre la fabricacion de ese producto para asegurarse de que los costos de
produccion se perfeccionen a tal grado en la etapa introductoria, de tal manera que el
producto se haga exitoso, esto ¢s ventajoso no solo para el industrial, sino para la
sociedad: para que las buenas ideas no se queden archivadas en colecciones de
documentos, sino que realmente brinden a los consumidores un flujo de productos
innovadores, mejorados v de costos competitivos.

El segundo término. ticne que ver con el desarrolio de una buena idea para concretar un
buen producto. aquelios elementos mercadotogicos de dircccion de productos hacia la
clientela especifica que mejor puede valorario, requicren de un estuerzo de pilancacion y
de control por parte del empresanio: ¢s decir, si alguien tiene una idea patentada se la
puede licenciar a cualquier persona 0 empresa que este interesada en ¢lla, para que la
desarrolle, corre el riesgo de que esa persona o empresa no posicione ¢l producto ¢n el
momeunto adecuado ¥ con la clientela que mejor o va a valorar: también, se corre et
peligro de que la buena 1dea no llegue a convertirse en un buen producto. si no esta

mangjando en un ambiente controlado mercadoldogicamente para que la idea se
conviena ¢n un buen producto.

8. La marca constituye un signo distintivo que permite a los consumidores identiticar
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a un producto en ¢l mercado y diterenciario de otros contra los que compite. Por csta
razon, la marca es asociada por la clientela con las bondades det producto, valorandola
con la experiencia que se adquiere de las compras repetidas de diversas variedades o
marcas del producto. Asi. ¢l desarrollo de una marca por parte de un industrial, es un

mecanismo para que las compras de los consumidores s¢ orienten a favorecer aquellas
variedades que mgjor satisfacen sus necesidades.

De esta manera, las marcas facilitan que la demanda selectiva del mercado se traduzea
en mayores ingresos para las empresas que ofrecen los productos que mejor responden a
la calidad que demanda ¢l mercado. Son ¢sos mayores ingresos para las empresas que
hacen un estuerzo especial por captar las compras de los consumidores, lo que les
permite a las empresas el reinvertir utilidades para mejorar continuamente la calidad de
sus productos, por medio de procesos, usos, mejoras v cualquier forma que puedan
innovar, a fin de desarroliarse comunidades de produccion plenamente competitivas.

El sistema moderno de marcas representa, que ¢stas, se vean notoriamente favorecidas,
si los consumidores son racionales, al cncomtrar variedades indistinguibles de
determinado producto e¢n un mostrador, orientandose por lo mas barato, el sistema de
marcas que en la experiencia repetida de consumirlo permita a los clicnies identificar
cual es la variedad de productos que les de buenos resultados, la demanda en el
mercado no sc orienta hacia favorecer las variedades de mejor calidad; entonces las
empresas tienen incentivo para reinventir en la mejora de sus productos v en la
modernizacion de sus procesos para abaratar costos y precios, este es un ¢jemplo de
como un sistema de marcas modemo como la de nuestro pais ¢s un instrumento activo
para la modemizacion del comercio y de la industria en general.

10. La propiedad industrial nos da clementos para enfrentar con @xito una situacion
internacionalmenie mas variada y competitiva, en la que tenemos que entregar
mejores productos. con las caracteristicas que necesita ¢l mercado en cuanto a
tecnologia v calidad, aprovechando y protegiendo las ventajas competitivas efimeras
que las empresas v los individuos van generando gracias a sus esfuerzos por introducir
nuevas y mejores ideas en la produccion y en la distribucion de bienes y servicios.

Los productos de la propiedad industrial, han dado como resuitado ia busqueda de

mercados en otros paises para poder producir mas riapidamente v generar los empleos
al ritmo que demanda ¢} crecimiento de la tuerza del trabajo.

Hemos abierto desde entonces nuestra economia, para poder importar las cosas que a veces
necesitamos para reelaborarlas v explotarfas: sin embargo, en este contexto es impornante
tener venlajas para competir, en el contexto de la nueva comperencia a la cual hemos
referido anteriormente, no puedce limitarse anteriormente a la abundancia de recursos
naturales o de mano de obra por ponerlo de manera facil. Hoy, para poder competir dentro
¥ fuera del pais, las emipresas mexicanas tienen la necesidad de mejorar su produccion v la
calidad de sus productos y para lograr osto  ¢s necesano introducir nuevas ¥y mejores
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tecnologias tundadas en una potitica industrial en matena de propiedad industrial de las
empresas. Las circunstancias actuales pl nuevas exi ias. por los cambios intemos
que han ocurrido en nuestro pais ¥ por los cambios externos que estamos observando en la

economia mundial, la propiedad industrial tiene hoy un nuevo significado en México v a
nivel internacional.

En la Organizacion Mundial de la Propicdad Industrial, que ¢s un foro de las Naciones
Unidas, con caracter fundamentalmente juridico y no econémico, ha estado tratando de
unificar, en os ¢lementos principales v no e¢n los detalles, las legisla es de las p

de muy diferentes paises, porque ante la globalizacion no basta proteger una invencion
sdlo en un pais donde se opera. sino que hay que hacerlo también en todos los paises donde

posibles competidores pudieran apropiarse deslealmente de tecnologias v danar la
competitividad de quienes la han generado.
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