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INTRODUCCION

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su
articulo 28 senala que guedan prohibidos los monopolios, las praclicas
monopdlicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y
condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dard a las
prohibiciones a titulo de proteccion a fa industria, sin embarge en su décimo
parrafo admite que se otorguen privilegios especiales que no constituyen
monopolios, a los autores y artistas para la produccion de sus obras y los que
para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y

perfeccionadores de alguna mejora.

De esta manera emerge el marco juridico que regula este privilegio, el
cual si bien concede una cierta exclusividad para la explotacién de las
patentes y marcas, también exige un conjunto de requisitos, tanto para su
licenciamiento o traspasc como para fa conservacion de los derechos

otorgados por el Estado.

En este crden de ideas, la autora de ta presente tesis, se propuso
efectuar un trabajo de investigacion que contemplara por un lado la forma en
que historicamente evoluciona el Derecho en materia de propiedad industrial
e intelectual y por otro lado la particular manera en que se establecen los

derechos y obligaciones para el disfrute y traspaso de las patentes y marcas.

Asi en el capitulo primero se realiza una exposicidn de los conceptos

fundamentales de la propiedad intelectual, destacandose las dos vertientes



en que se bifurca el ordenamiento legal: la propiedad industrial y la propiedad
creativa bajo los derechos de autor, asimismo se enfatiza en los acuerdos y
convenciones infernacionales en los que la nacién ha sido parte y que una
vez aprobados por el Senado de la Republica en los téerminos establecidos

por el articulo 133 constitucional, constituyen la Ley Suprema de toda la

Unign.

Considerando el acervo historico documental del Archivo Genera de la
Nacién, ubicado en el edificio de fan nefastos recuerdos para la sociedad
mexicana: el Palacio de Lecumberri, antigua Penitenciaria de la Nacion, se
realizaron consultas a la legislacién en materia de propiedad intefectual,
teniéndose la posibilidad de reestructurar la histornia juridica de ia materia a
partir de 1820, los resultados de esta investigacion se incluyen en el segundo

capitulo de este frabajo.

En el tercer capituio se efectudé un analisis sobre los medios de
conservacion de los derechos y el traspaso de los mismos en el ambito de

las creaciones industriales, en sus diferentes vertientes.

Finalmente, en el capitulo cuarto, se estructuré un estudio sobre los
instrumentos juridicos para fa conservacion y traspaso de derechos en el
campo de los signos distintivos. Bebe hacerse notar que auln quedan vacios
para la proteccion de los creadores, sin embargo, con la evolucion de la
tecnologia para la transmisién y reproducciéon de las creaciones, da fa
impresion que el jurista se enfrenta a una camrera infinita para la creacién de
un marco juridico acabado, o cual hace destacar la importancia que para lo

anterior tienen, tanto los organismos intemacionales, como a nivel nacional el



instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, v de manera destacada la
Facultad de Derecho de la UNAM, asi como <! Instituto de Investigaciones

Juridicas de ia UNAM.

Ciudad Universitaria, D.F., 2001.



CAPITULO PRIMERO

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

E! concepto de propiedad intelectual e industrial comprende aquellas
manifestaciones de la inteligencia materializada en la obra de arte, o en el
invento que viene a resolver problemas fundamentales para el bienestar de la
supervivencia humana, frutos Oitimos de investigaciones y experiencias
realizadas en cualquiera de los campos que abarca la ciencia del hombre o
tas de la naturaleza.

Todo ello encuadra en la legislacion del derecho de autor, todos estos
conocimientos organizados para fines de produccidn dan lugar a ia
tecnologia regulada por las disposiciones sobre patentes, marcas, registros y
las demas relativas a la transferencia de tecnologia.

De lo anterior, se reitera la importancia de la propiedad intelectual,
para que pueda hacerse efectiva la proteccion que otorga a sus creadores

Los autores, y en muchos casos los inventores, tienen sobre sus cbras
e inventos derechos de diversa indole y aungue ¢l de reproduccién no revela
todo el derecho autoral, es innegable que los progresos cientificos vy
tecnolégicos, sobre todo en los medios de comunicacién, oforgan a las
creaciones intelectuales aplicaciones modemas que a su vez permiten
formas mas perfectas de difusion y utilizacién econdmica.

Los avances a que se ha hecho referencia, hacen también que la
difusién de las obras e inventos sea rdpida y universal, lo cual incide en la



proyeccién internacional de los derechos de autor y de Jla propiedad
industrial.

La tendencia moderna en esta rama de derecho, se orienta hacia una
proteccidn intemacional de la propiedad intelectual, de tal forma que el
amparo otorgado a una obra sea similar, tanto en el orden nacional como en
el intermnacional: ya en {a Declaracién Universal de Derechos Humanos,
adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
10 de diciembre de 1948, se consigna el derecho de foda persona a la
produccidn de los intereses que le comesponden en razdén de sus
producciones cientificas, literarias y artisticas, y existen multiples esfuerzos
por hacer congruente el derecho autoral de cada pais con el derecho
intermacional; prueba de elio es el texto de la Convencion de Bema revisade
en Paris, y de la Convencion Interamericana sobre Derechos de Autor. Las
normas que se han quetido integrar son principalmente las que fijan los
requisitos para la proteccién y reproduccion de las obras, asi como las
referentes a sus caracteristicas.

También se ha discutido en diversos foros la introduccion sobre
derechos de autor, de los llamados derechos conexos y afines que amparan
a ios artistas, intérpretes o ejecutantes; los productores de fonogramas, de
programas de coOmputo, los organismos de radiodifusion, que si bien tienen
conexion con fa misma materia, representan otros intereses y se basan en
otros conceptos juridicos.

A manera de introduccion, se ha considerado conventente, antes de
entrar de lleno en la materia de tesis, de estructurar una sencilla de algunos
términos, o como lo denominan algunos autores una somera definicidén
conceptual, lo cual quizads pueda contribuir a hacer mas sencilla la
comprension del trabajo de tesis.



1.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL

Los términos "propiedad intelectual” y "propiedad industrial” pueden
ser sinbnimos, cuando ambos términos se refieren al conjunto de figuras que
incluyen a las marcas, patentes, secretos indusiriales y "know-how" v,
"copyright™ o "derecho a copiar”. Asi, en Estados Unidos de América, ambos
términos son utilizados como sindnimos.’

Por otra parte, en Europa y en América Latina, incluyendo a, México,
se hace una distincién muy clara entre ambos términos. Asi "propiedad
industrial” se refiere al privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las
creaciones v los signos distintivos de productos, estabiecimientos y servicios,
comprendiendo a las figuras de las marcas, patentes y secretos industriales y
"know-how". Por otra parie "propiedad intelectual" se refiere a las
prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de
los autores y de sus causahabientes por la creacion de obras aristicas,
cientificas, industriales y comerciales, apuntando sclamente a los derechos
de autor; también conocido como propiedad literaria, artistica y cientifica.

Las marcas, patentes, secretos industriales y "know-how" y derechos
de autor difieren entre si por su contenido. Sin embargo, también se
correlacionan unas con otras en la medida en que proporcionan un derecho
de propiedad sobre bienes intangibles.

Actuaimente se puede afirmar que en casi todos, si no es que en
todos ios paises, en mayor o menor grado se han reconacido derechos sobre
propiedad intelectual, la cual como se dijo anteriormente incluye pero no se
limita a:

! Rodriguez Gonzalez, Cecilia; “Estudio comparativo entre [as legislaciones de México y
Estados Unidos de América en materia de propiedad industrial e intelectual”; ITAM,
México, 15995, p. 4. (Tesis de Licenciatura en Derecho)



a) Maicas
b) Patentes
¢) secretos industriales y "know-how™ y

d) derechos de aytor 0 "copyright”.

Victor Carlos Garcia Moreno considera que la flamada propiedad
industrial incluye: la proteccion a las patentes de Invencidn y de mejoras,
certificados de invencion, modelos y dibujos industriales, marcas,

denominaciones de origen, asi como avisos y nombres comerciales.?

Aclara, el mismo Garcia Morenoc que el derecho de autor protege las
creaciones del intelecto de caracter literario, cientifico, técnico, juridico,
pedagdgico, didactico, musical, con letra o sin ella, de danza, coreografico o
pantomimico, pictorico, de dibujo, grabado o litografico, escuitdrico, pidstico,
arquitectdnico, fotografico, cinematogréfico, de radio, television, programas y
juegos Informaticos y todas las demas que por analogia pudieran quedar
comprendidas en las categorias anteriores.

Abraham Alegria Martinez destaca que las diversas figuras juridicas
que se engloban con la expresidn propiedad industrial forman basicamente
dos grupos o ramas distintas de la misma discipiina: la primera comprende
las creaciones nuevas, susceptibles de aplicacion industrial donde se
encuentran las patentes, los certificados de invencion, (ya desaparecidos de
la legislacion mexicana) y los dibujos y modelos industriales. El segundo

grupo esia constituido por los signos distintivos que comprenden las marcas,

* Garcia Moreno, Victor C.; “ La Propledad intelectual y el quehacer universitario”;
Primer Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad Intelectual y Transferencia de
Tecnologia; UNAM, México, 1985, p. 55.



los nombres comerciales, los avisos comerciales y las denominaciones de
origen.®

Asi, por derecho intelectual se entiende el conjunto de normas gue
regulan [as prerrogativas v beneficios que las leyes reconocen y establecen
en favor de los autores y de sus causahabientes por la creacién de obras
artisticas, cientificas, industriales y comerciales.

En la medida que las obras apuntan a Ia satisfaccion de sentimientos
estéticos o tienen gue ver con el campo del conocimiento y de la cultura en
general, las reglas que las protegen integran la propiedad intelectual en un
sentido estricto 0 derechos de autor. Atafien al campo de los derechos de
autor las cuestiones, reglas, conceplos y principios implicados con los
problemas de los creadores intelectuales en su acepcion mas amplia.

£n cambio, si la actividad del intelecto humano se aplica a la
bisqueda de soluciones concretas de problemas especificos en ef campo de
la industria y del comercio, o a la seleccion de medios diferenciadores de
establecimientos, mercancias y servicios, entonces {os actos son objeto de la
propiedad industrial.*

De la vertiente que corresponde al derecho autoral conviene decir que
la creacién de la obra intelectual protegida legalmente, confiere al autor dos
grupos de prerrogativas, dos aspectos de un mismo beneficio: el que se
conoce como derecho moral o derecho personalisimo del autor y el derecho
£Conomico o pecuniario. En realidad no se trata de dos derechos, sino de
dos aspectos o fases del mismo derecho:

® Alegria Martinez, Abraham; “La situacién de la propiedad industrial en México"; Primer
Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnologia;
UNAM, México, 1985, p. 75.

* Range! Medina, David; “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual”; UNAM,
MEXICO, 1991, p, 2



a) El derecho moral esta representado basicamente por la facultad
exclusiva de crear, dé continuar y concluir la obra, de modificarta o
destruirla; por la facultad de manteneria inédita o publicarla, con su
nombre, con un pseuddnimo O en forma andnima; por la
prerrogativa de elegir intérpretes de la obra, de darle cierto y
determinado destinc y de ponerla en el comercio o retirarla del
mismo, asi como por la facultad de exigir que se mantenga la
integridad de la obra ¥y de su titule, & impedir su reproduccion en
forma imperfecta o desfigurada.

b) El derecho pecuniario, econdmico o patrimonial, por su parte,
implica la faculiad de obtener una justa retribucion por la
explotacion lucrativa de la obra, y tiene como contenido sustancial
el derecho de su publicacion, el derecho de reproduccion, de
traduccidon y adaptacion; el derecho de ejecucion y el de
transmision.

Considerado como el privilegio de usar en farma exclusiva y temporal
las creaciones y los signos distintivos de productos, establecimientos vy
servicios, comprende tres grupos de instituciones.

Un primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo
constituyen las creaciones industriales, que se protegen por instrumentos
que varian de un pais a otro en formalidades y en sus respeclivas
denominaciones, pero que por lo comun son las patentes de invencion, los
certificados de invencion, los registros de modelos de utilidad, los registros
de modelos industriales, los registros de dibujos industriales; los secretos
industriales, las variedades vegetales vy los esquemas de trazado de circuitos
integrados.



Un segundo grupo de elementos de la propiedad industrial consiste en
los signos distintivos que, con variantes no radicales de una a otfra
fegislacion, son los siguientes: las marcas, ios nombres comerciales, las

denominaciones de origen ¥ los anuncios o avisos comerciales.

En tercer término se incluye como vinculada con la propiedad
industrial la represion de la competencia desleal.

Sin embargo, el adelanto economico y el progreso de la técnica han
motivado que en los {ltimos afios se amplie el ambifo de la propiedad
industrial a ofras esferas como la de los conocimientos técnicos o know-how
y la de las distintas fases que conforman fa tecnologia y su fransmision. Del
avance legislativo ya realizado en este grupo de institutos relacionados con la
propiedad industrial dan cuenta las disposiciones que sobre el regimen de
traspasoc de tecnologia han estado vigentes en Argentina, Brasil, los paises
del Pacto Andino, Espafia y México.

De acuerdo con la OMPI (Organizacién Mundial de la Propiedad
intelectual WIPO por sus siglas en inglés) La propiedad industral trata
principalmente de la proteccién de las invenciones, las marcas (marcas de
fabrica o de comercio y marcas de servicic), vy los dibujos y modelos
industriales, asi como de |a represion de la competencia desleal ®

Los tres temas mencionados en primer lugar tienen rasgos comunes,
ya que las invenciones, las marcas y los dibujos y modelos industriales estan
protegidos por derechos exclusivos de explotacion. En |a represién de la
competencia desleal no se trata de derechos exclusivos, sino que se atacan

directamente i0s actos de competencia contrarics a los usos honrados en

* www wipo.org/propiedad intelectual



materia industrial o comercial, por ejemplo, en relacién con fa informacién no
divulgada (secretos comerciales).

La propiedad industrial trata fambién de la proteccion de las

indicaciones geograficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de
origen).®

1.2 INSTRUMENTOS E INSTITUCIONES JURIDICAS DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

El marco juridico de la propiedad intelectual, en el ambito intemo tiene
su origen en &l articuio 28 constitucional, segun et cual:

En los Estados Unidos Mexicanos no habra monopolios ni
estancos de ninguna clase; ni exencién de impuestos; ni
prohibiciones a titulo de proteccion a la industria;
exceptuandose (inicamente los relativos a [...] los privilegios
que por determinade tiempo se concedan a los autores y
artistas para la reproduccion de sus obras, y a los que, para el
uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y

perfeccionadores de alguna mejora.

Por su pare, la fraccion XV del articulo 89 de la misma Constitucion
faculta y obliga al presidente de la Replblica a "conceder privilegios
exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los
descubridores, inventores o perfeccionadores de algin ramo de la industria™.

® EI Acuerdo sobre los ADPIC también menciona los *esquemas de trazado (topograffas) de

los circuites integrados” y la “informacién no divulgada™ entre los objetos de derechos de
propiedad intelectual.



La fraccion XXIX-F del articulp 73 del mismo ordenamiento faculta al
Congreso "para expedir leyes tendientes a la promocion [..]Jde ia
transferencia de tecnologia y la generacitén, difusion y aplicaciéon de los

conocimientos cientificos y tecnoldgicos que requiere el desarrollo nacional”.

Dichas disposiciones son las gue sirven de apoyo a la legistacion
sobre derechos de autor y propiedad industrial. Tanto la ley que regula los
primeros como la que norma la segunda, tienen el caracter de reglamentarias
del articulo 28 constitucionat.”

De esta manera a partir de lo dispuesto por la Constitucion se abre €l

abanico de la legislacion secundaria en los siguientes instrumentos juridicos:

Los ordenamientos nacionales sobre la propiedad industrial
actualmente en vigor en México, son los siguientes:
a) Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial de 25 de junio
de 1991 (DOF de 27 de junic de 1991), reformada en 1994 (DOF de 2
de agosto de 1994}, DOF de 26 de diciembre de 1997 y DOF del 17
de mayo de 1998. El nuevo texto entrd en vigor a partir del 1 de
octubre de 1994, con el nombre de Ley de la Propiedad Industrial. En
lo sucesivo se designara esta obra con las siglas LPI.
b) Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial de 18 de noviembre
de 1984 (DOF de 23 de noviembre de 1994).
c) Acuerdo de 1° de octubre de 1993, por el que se crea la Comision
Intersecretarial para la Proteccién, Vigilancia y Salvaguarda de los

Derechos de Propiedad Intelectual (DOF de 4 de octubre de 1993).

? Rangel Medina, David;* Los derechos de autor. Su naturaleza juridica y comentarios

acerca de su proteccidn legal”; UNAM, México, 1944, pp. 3342, (Tesis de licenciatura en
Derecho}



d)

e)

a)

n)

)

Decreto de 22 de noviembre de 1993, por el que se crea el Instituto
Mexicano de ia Propiedad Industrial (DOF de 10 de diciembre de
1993).

Reglamento del instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. {DOF de
14 de diciembre de 1999),

Estatuto Organico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(DOF de 27 de diciembre de 1999).

Acuerdo por el gue se delegan facultades en los directores generales
adjuntos, coordinador, directores divisionales titulares de las oficinas
regionales, subdirectores divisionales, coordinadores departamentales
y ofros subaltemos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(DOF de 15 de diciembre de 1999; Aclaracién DOF 4 de febrero de
2000).

Declaracion General de Proteccidon a la Denominacion de Origen
Tequila para aplicarse a la bebida alcohdlica del mismo nombre (DOF
de 13 de octubre de 1977; Modificacion: DOF 3 de noviembre de
1999).

Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCFI- 1994, que establece las
caracteristicas y especificaciones que deben cumplir los usuarios
autorizados para producir, envasar y/o comercializar la Denominacion
de Origen Tequila, aprobada por el Comité Consultivo Nacional de
Normalizacion de Seguridad al Usuario, Informacion Comercial vy
Practicas de Comercio el 13 de agosto de 1997 (DOF del 3 de
septiembre de 1997). Cancela [a NOM-006-SCFI1-1993.

Resolucion de 11 de noviembre de 1994, mediante |a cual se otorga la

proteccién a la denominacién de origen Mezcal para que sea aplicada

10



k)

a la bebida alcohdlica del mismo nombre (DOF de 28 de noviembre de
1094).

Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFi-1994 de 4 de junio de 1997,
sobre las especificaciones que deben de cumplir los productores,
envasadores y comercializadores de la bebida alcohdlica Mezcal,
respecto de cuya denominacion de origen el Estado mexicano es
propietario (DOF del 12 de junio de 1997).

Resolucién del 11 de noviembre de 1994, mediante la cual se oforga
la proteccion a la denominacién de origen Olinald, para ser aplicada a

la artesania de madera (DOF del 28 de noviembre de 1994).

m) Resolucion del 9 de marzo de 1995, por la que se otorga la proteccion

n)

0)

p)

q)

a la denominacién de origen Talavera de Puebla, a ser aplicada a la
artesania de Talavera (DOF del 17 de marzo de 1995),

Acuerdo de 24 de noviembre de 1994, que establece las reglas para la
presentacion de solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
tndustrial (DOF del 14 de diciembre de 1994, Reforma 22 de marzo de
1999).

Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que
presta el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DOF de 23 de
agosto de 1985).

Acuerdo por el que se da a conocer la lista de instituciones
reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el
deposito de material biolégico (DOF del 30 de mayo de 1997).

Ley Federal del Derecho de Autor publicada en el DOF de 24 de
diciembre de 1996, en la parte que da competencia al IMPI; articulos
2°,232, 235 y 238.

11



r)

Acuerdo por el que se modifica la tarifa de derechos publicada en el
Diario Oiicial de la Federacion del 23 de agosto de 1995, a fin de
determinar ios conceplos correspondientes por la proteccién de los
derechos de autor en materia de comercio que presta e IMPI (DOF
del 2 de mayo de 1997).

Ley Federal de Variedades Vegetales de 3 de octubre de 1996. Segin
el articulo segundo transitorio, en tanto se expide el reglamentc de
esta ley, se aplicaran, de manera supletoria y en lo que no la
contravenga, las disposiciones administrativas y reglamentarias
relativas de la Ley de la Propiedad Industrial (DOF del 25 de octubre
de 1996).

) Acuerdo por el que se determinan la organizacion, funciones y

circunscripcion de las oficinas regionales del IMPL (DOF 7 de abril de
2000).

La regulacion nacional de los derechos de autor vigente en México

esta contenida en los siguientes ordenamientos legales:

a)

b)

Ley Federa! del Derecho de Autor de 5 de diciembre de 1996 (DOF
del 24 de diciembre de 1996, Reformada 19 de mayo de 1997), que
conforme a su articulo segundo transitorio abrogd la Ley Federal sobre
el Derecho de Autor de 29 de diciembre de 1956, sus reformas y
adiciones,

Decreto de 5 de diciembre de 1896 (DOF de 24 de diciembre de
1996), por el que se adiciona un titulo vigésimo sexto al Libro Segundo

del Cadigo Penal para el Distrito Federal en materia de fuero comin y
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c)

para toda la Reptblica en materia de fuero federal, denominado *De
los delifos en materia de derechos de autor”. Articulos 424 a 429 de
dicho Cddigo.

BDecreto de 28 de abril de 1997 por €l que se reforman la fraccién !
del articulo 231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, asi comoe la
fraccion |1l del articulo 424 del Codigo Penal para el Distrito Federal en
materia del fuero comin y para toda la Republica en materia de fuero

federal (DOF del 19 de mayo de 1997).

d) Tarifas vigentes de julio a diciembre de 1997, por concepto de los

)

servicios que presta el Institutc Nacional del Derecho de Autor por
conducto de la Direccidén de Registro.

Acuerdo por el que se determinan los conceptos correspondientes a la
proteccion de los derechos de autor en materia de comercio que
presta el IMPI (DOF del 2 de mayo de 1897).

Reglamento para el reconocimiento de derechos exclusivos de autor,
traductor o editor (DOF de 17 de octubre de 1939). Aun cuando las
disposiciocnes de este reglamento corresponden al capitulo
relacionado con el derecho de autor del Codigo Civil de 1928, a la
fecha contintia vigente para "reglamentar” las disposiciones tanto de [a
ley de 1947 como de la vigente ley de 1956.

Reglamento sobre publicaciones y revistas ilustradas de 10 de julio de
1681 (DOF de 13 de julio de 1981), reformado por Decreto de 23 de
noviembre de 1982 (DOF de 26 de noviembre de 19882) que modifica
el nombre del reglamento por el de "Reglamento de publicaciones y de
objetos obscenos”, asi como el de la comisién por el de "Comision
calificadora de publicaciones y de objetos obscenos”. Este decreto fue

derogado y quedaron sin efecto las adiciones y reformas que contiene

13



h)

)

k)

sy texto (Decreto de 10 de diciembre de 1982, publicado en el DOF de

13 de diciembre de 1982).

Circular No. 2 de 20 de octubre de 1960 por medio de la cual se hace
del conocimiento de quienes produzcan, editen o reproduzean dentro
de la Republica Mexicana obras cientificas, literarias, etcétera, que las
mismas deben ostentar la expresion "Derechos reservados” o su
abreviatura "D. R." (DOF de 11 de noviembre de 1960).

Decreto de 11 de enero de 1965 que dispone que los edifores de
libros deberan remitir dos ejemplares a la Biblioteca Nacional y a la del
Congreso de la Unidn, de cada una de las ediciones de los libros,
periddicos y revistas que publiguen con fines comerciales (DOF de 9
de febrero de 1965).

Circular 2-69 de 24 de junio de 1969, por medic de la cual se hace del
conocimiento de las personas fisicas o morales, dedicadas a las
actividades editoriales o de impresion, {a obligaciéon de registrar su
nombre, domicilio y emblema en la Direccion General del Derecho de
Autor (DOF de 30 de junio de 1969).

Circular 1-76 de 3 de agosto de 1976, girada a los editores del pais a
efecto de que cumplan con las disposiciones del Decreto de 11 de
enero de 1965, antes mencionado (DOF de 17 de agosto de 1976).
Acuerdo nimero 95 de 26 de noviembre de 1982, por el que se
establecen criterios para la aplicacion de diversas disposiciones
contenidas en 1a Ley Federal de Derechos de Autor (DOF de 3 de
diciembre de 1982). Se trata de criterios para la aplicacion de la ley
autoral sobre la titularidad de los derechos sobre obras intelectuales o
artisticas producidas por la Secretaria de Educacién, con la

colaboracién especial y remunerada de una 0 varias personas.
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m) Acuerdo nimero 114 de 28 de septiembre de 1984, por el que se

n}

0)

P)

q}

0y

u)

dispone que fos programas de computacién podran inscribirse en el
Registro Plblico del Derecho de Autor (DOF de 8 de octubre de 1984).
Acuerdoe de 8 de mayo de 1985, relativo a la creacion de una seccion
en el Registro Publico Cinematografico, encargada del registro de las
obras contenidas en videcgramas o cualquier objeto de contenido y
utilizacién similar (DOF de 13 de mayo de 1985).

Reglamenio interior de la Secretaria de Educacién Publica de 25 de
marzo de 1994, en cuyo articulo 23 se establecen las atribuciones que
corresponden a la Direccién General del Derecho de Autor (DOF de
26 de marzo de 1994).

Tarifa de 29 de julio de 1957, para el cobro del derecho por la
ejecucién, representacion, exhibicién y explotacion de obras
protegidas por la Ley Federal sobre Derecho de Autor (DOF de 8 de
agosto de 1957).

Tarifa de 17 de julio de 1962 para el pago de derechos de ejecucicn
plblica de musica en aparatos fonoelectromecénicos (DOF de 19 de
julio de 1962).

Tarifa de 5 de octubre de 1964 para el pago de derechos de
representaciones teatrales por ¢l uso de obras protegidas por la ley
(DOF de 9 de octubre de 1964).

Tarifa de 5 de octubre de 1964 para e} pago de derechos por el uso en
hoteles de obras protegidas por la ley (DOF de 9 de octubre de 1964).
Tarifa de 6 de octubre de 1964 para el pago de derechos para
ejecucion de masica mediante transmisiones especiales {DOF de 9 de
octubre de 1964).

Tarifa de 26 de octubre de 1965 para el pago de los derechos de autor
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para quienes explotan peliculas cinematograficas (DOF de 9 de
noviembre de 1965).

v) Tarifa de 15 de agosto de 1966 para regular &l pago de derechos de
autor por el uso de la muisica de las interpretaciones en las
transmisiones de Ias estaciones radiodifusoras comerciales de la
Repulblica Mexicana {DOF de 25 de agosto de 1966).

w) Tarifa de 1 de junio de 1976, que adiciona la tarifa de los derechos por
explotacidon de peliculas cinematograficas (DOF del 3 de julio de
1976). Esta adicidn se dictd en cumplimiento de la ejecutoria
pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, en ¢l Toca RA-229-68 de 14 de
agosto de 1969, a fin de que se incluya el pago de los derechos de
autor en favor de los aristas ejecutantes, por sus ejecuciones
contenidas en el material cinematografico.

x) Tarifa de 24 de septiembre de 1980 para el pago de derechos a los
ejecutantes por |z utilizacidén en ejecucidn piblica con fines de lucro de
fonogramas o discos {(DOF de 8 de ectubre de 198G).

v) Disposiciones fiscales relacionadas con los autores. El régimen
impositivo se encuentra reglamentado en la Ley del Impuesto sobre la
Renta en las siguientes materias; sociedades de autores (Art. 70-XIV);
derechos de autor que se consideran honorarios (Art. 84); crédito de
ocho salarios minimos mensuales contra el ISR (Art. 87); derechos de
autor considerados salarios (Art. 135); no aplicacién del subsidio o
crédito de ocho salarios minimos del drea geografica del Distrito

Federal (Art. 141-B).2

® Herrera Meza, Javier; Prontuario de la Loy Federal de Derechos de Autor de los
Estados Unidos Mexicanos; Tuki, México, 1991, pp 123-128
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z) Decrefo de 25 de octubre de 1994, que otorga facilidades para el pago
de los impuestos sobre la renta y al valor agregado y condona
parciaimente al primero de ellos, que causen las personas dedicadas
a las artes plasticas, con obras de su produccion, y que facilita el pago
de los impuestos por la enajenacion de obras artisticas v antigiiedades
propiedad de particulares (DOF de 31 de octubre de 1994).

aa)Decreto de 31 de octubre de 1995, que dispone la obligacion de los
editores y productores de materiales bibliograficos, documentales,
magnéticos v digitales, de entregar un ejemplar de sus obras a ia
Comisidbn de Ciencia, Tecnologia e Informatica y al Comité de
Bibliotecas, de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal

{DOF de 13 de noviembre de 1995).

No obstante que los derechos de autor son materia del fuero federal,
la justificacion de este decreto radica en que dichos materiales forman parte
del patrimonio cultural de la Ciudad de México y que su integracion, custodia,
preservacion y disposicidn para su consulta son de orden plblico e interés
general.

En esta disposicion de ta Asamblea de Representantes del Distrito
Federal se reglamenta con detalle cuales son los materiales y documentales,
mencionandose de modo expreso entre éstos: audiocasetes, videocasetes,
disquetes, discos compactos, discos Opticos, micropeliculas, diapositivas,
discos y en general otros matetiales magnéticos y digitales de contenido
social, cultural, cientifico y tecnoldgico (Art. cuarto),

El incumplimiento de la obligacion de los editores y productores a que
se refiere el decreto sera sancionado con una muita de dos a diez veces el

precio de venta al publico de los materiales no entregados (Art. noveno). El
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monto de las multas hechas efectivas por fales conceptos sera transferido
por la autoridad fiscal al comité de la Asamblea de Representantes, con el fin
de que se destineg a la adgquisicion de materiales de ¢dmputo, bibliografico,

documentales, magnéticos o digitales que enriquezcan su acervo.

Pocas disciplinas de la ciencia juridica tienen un matiz tan

marcadamente internacional como el derecho intelectual.

En materia de derechos de autor, las obras intelectuales cruzan con
facilidad las fronteras debido a que los nuevos medios de comunicacion,
como el cinematografo, la radio, la televisién, los fonogramas, las
videocintas, el télex, el fax, la red de redes o internet, entre otros, facilitan su
circulacion de un pais a otro, lo cual hace necesaria una reglamentacion para
salvaguardar los infereses de los aufores en todo el mundo, a fin de que
reciban los ingresos resultantes de la explotacion de sus obras en el
extranjero y con el propdsito, asimismo, de que las obras de origen extranjerc
no sean utilizadas libremente en un pais determinado y hagan competencia a
las cbras nacionales desalentando la creatividad de los autores locales.

Por lo que respecta a la propiedad industrial, debe decirse que el
crecimiento de la industria y del comercic ha borrado las fronteras
geograficas, razon por la cual en relacion con los elementos inmateriales de
la empresa mercantil, ha surgido también la necesidad de crear instituciones
de caracter internacional, en las que individuos y Estados se han agrupado
para hacer efectivo el respeto, el reconocimiento, fa divulgacion y el fomento
del derecho de la propiedad industrial.

Son numerosos los tratados multilaterales, regionales y bilaterales
celebrados tanto sobre propiedad industrial como sobre derechos de autor.?

8 Rangel Medina, David; "Los derechos intelectuales y la tecnologia®, Cuademos del
Instituto de Investigaciones Juridicas:; afio 3, No. 9, México, septiembre de 1988, p. 577 y
55.
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Se mencionan a continuacion solamente los que conforme al articulo 133

constitucional tienen vigencia en México y son ya Ley Suprema de toda la

Unidn.

aj

b)

c)

d)

g)

A continuacidn se citan los de mayor relevancia:

Convenio de Paris para la Proteccion de 1a Propiedad Industrial, del 20
de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (DOF
del 27 de julio de 1976. Acta de Estocolmo).

Arreglo de Lisboa relativo a la proteccidn de las denominaciones de
origen y su registro intemacional (Acta o Ameglo de Lisboa) 31 de
octubre de 1958, asi como el Reglamento para la ejecucién de dicho
Arreglo (DOF 11 de julio de 1985).

Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1867 (DOF del 8 de
julio de 1975).

Tratado de Nairobi sobre la Proteccion del Simbole Olimpico de 26 de
septiembre de 1881 (DOF del 2 de agosto de 1985).

Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes y su Regiamento,
adoptados en Washington el 9 de junio de 1970, modificados el 3 de
febrero de 1984 y el 29 de septiembre de 1992. DOF de 14 de julio vy
31 de diciembre de 1994. (Tratado PCT)

Convencién Intemacional sobre la Proteccibn de Variedades
Vegetales {UPOV), acta de 1978.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual
Relacionados con el Comercio (ADPIC) Anexo 1 C del Acuerdo de
Marrakech por el que se establece la Organizacion Mundial de

Comercio.
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h)

b}

c)

d)

Acuerdo hecho en Bruselas el 27 de mayo de 1997, entre los Estados
Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea sobre el reconocimiento
mutuc y la proteccion de las denominaciones en el sector de fas
bebidas espirituosas (DOF del 21 de julio de 1997). El anexo i
menciona las bebidas espirituosas de Agave Tequila y Mezcal,
protegidas, elaboradas y clasificadas de acuerdo con la legisiacion y

reglamentacion de los Estados Unidos Mexicanos.

Instrumentos multilaterales:

Convenio de Berna para la proteccion de las obras literarias y
artisticas, de 9 de septiembre de 1886 (DOF de 20 de diciembre de
1968).

Convenio de Berna para la proteccion de las obras literarias y
attisticas, de 9 de septiembre de 1886, revisado en Paris el 24 de julio
de 1971 (DOF de 24 de enero de 1975).

Convencion sobre propiedad literara y artistica de 11 de agosto de
1910, firmada por la Cuarta Conferencia Internacional Americana
celebrada en Buenos Aires (DOF del 23 de abril de 1963).

Convencion interamericana sobre el derechoe de autor en obras
literarias, cientificas y artisticas de 22 de juiio de 1946, firmada en la
Conferencia interamericana de expertos para fa proteccion de los
derechos de autor, Unién Panamericana, celebrada en Washington
(DOF de 24 de octubre de 1947).

Convencidn universal sobre derecho de autor, firmada en Ginebra el 6

de septiembre de 1852 (DOF de 6 de junio de 1957).
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a)

h)

)

c)

Convencion universal sobre derecho de autor revisada en Paris el 24
de julio de 1971 (DOF de 9 de marzo de 1976).

Convencion intemacional sobre la proteccion de los artistas intérpretes
0 ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de
radiodifusion, firmada en Roma el 26 de octubre de 1961 (DOF de 27
de mayo de 1964).

Convenio para la proteccion de fos productores de fonogramas contra
la reproduccion no autorizada de sus fonogramas, hecho en Ginebra
el 28 de octubre de 1971 (DOF de & de febrero de 1974).

Convenio sobre la distribucion de sefales portadoras de programas
transmitidos por satélite, fimado en Bruselas en 1974. Se conoce
como Convenio Satélites.

Tratado de 20 de abril de 1989 sobre el Registro internacional de
Obras Audiovisuales, adoptado en la ciudad de Ginebra el 20 de abril
de 1989 (DOF de 9 de agosto de 1991). Se conoce como Tratado

sobre el Registro de Peliculas,

Instrumentos bilaterales:

Convenio con Espafia sobre propiedad literaria, artistica v cientifica
{DOF de 4 de mayo de 1925).

Convenio entre México y Francia para la proteccion de los derechos
de autor de las obras musicales, del 17 de octubre de 1951 (DOF de
30 de noviembre de 1951).

Convenio entre México y Alemania Federal de 4 de noviembre de

1954 (DOF de 30 de abril de 1956).
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dyConvenio enfre México y Dinamarca para la proteccion mutua de las

obras de sus autores, compositores y artistas, de 1 de julio de 1955

{DOF de 26 de agosto de 1955).

Aun cuando el propdsito esencial de su adopcidén es fijar normas

reguladoras del comercio internacional, existen instrumentos en los que sus

autores han incursionado en el campo de los derechos intelectuales.

México participa en los siguientes tratados intermnacionales de libre

comercio que contienen normas sobre la propiedad intelectual, tomada ésta

en su amplia acepcion que comprende la propiedad industrial y los derechos

de autor, ¥ no en su connotacién restringida de derecho de autor ¢ propiedad

literaria y artistica:

a)

b}

Tratado de Libre Comercio de Ameérica del Norte, ceiebrado entre
Mexico, Estados Unidos y Canadé (DOF de 20 de diciembre de 1993).
El capitulo XVl se dencmina "Propiedad intelectuai* y comprende en
sus articulos que van del 1701 al 1721, disposiciones de caracter
sustantivo y procedimental relacionadas con los derechos de autory la
propiedad industrial. También se conoce este instrumento como
NAFTA, siglas de su nombre en inglés North America Free Trade
Agreement.

Fratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la
Republica de Colombia y la Republica de Venezuela (DOF de 9 de
enero de 1995). Las normas sobre propiedad industrial, derechos de
autor y traspaso tecnoldgico estan contenidas en el capituio XVIII

"Propiedad intelectual”, del articulo 18-01 al articulo 18-34.
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c)

d)

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y fa
Republica de Costa Rica, firmado en la Ciudad de México el 5 de abril
de 1994 (DOF de 10 de enero de 1995). La séptima parte: propiedad
intelectual abarca el capitulo XiV "Propiedad intelectual” que se
desarrofia del articulo 14-01 al articulo 14-31. Incluye disposiciones
sobre marcas, secretos indusiriales y derechos de autor.

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos v la
Repubiica de Bolivia, firmado en Rio de Janeiro el 10 de septiembre
de 1994 (DOF de 11 de enero de 1995). De las diez partes en que se
divide, la séptima parte.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancias
Falsificadas, adoptado en diciembre de 1893 en las negociaciones de
la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT), firmado el 12 de abril de 1994 en Marrakech,
Marruecos (DOF de 30 de diciembre de 1994). La parte | contiene
disposiciones generales y principios basices. La parte |l trata de
normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de
propiedad intelectual (derecho de autor y propiedad indusirial). La
parte Hl] se refiere a la observancia de los derechos de propiedad
intelectual: procedimientos civiles, administrativos y penales y medidas
provisionales. La parte IV versa sobre la adquisicion y mantenimiento
de los derechos intelectuales y procedimientos contenciosos. (El
nombre oficial del GATT fue cambiado por el de Organizacion Mundial
del Comercio: OMC.) Para fines 'de manejo practico este acuerdo se
conoce como TRIPS, que corresponde a sus siglas en inglés Trade

related aspects of inteflectual property rights. Indistintamente, también
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se designa como ADPIC, siglas de su titulo en espanol Acuerdo sobre
fas Disposiciones de Propiedad Infeleciual relacionadas con el
Comercio.

fy Tratado de Libre Comercio entre el Gobiemo de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de la Reptblica de Nicaragua (Sé€ptima
parte) Decreto promulgatorio publicado en el DOF el 1 de julio de
1998. Firmado el 18 de diciembre de 1997 en la ciudad de Managua.
Aprobado por la Camara de Senadores el 30 de abril de 1998 (Decreto
publicado DOF 26 de mayo de 1998). Entrada en vigor 2 de julio de
1998.

g) Tratado de Libre Comercio entre la Republica de Chile y los Estados
Unidos Mexicanos firmado en la ciudad de Santiago de Chile {Quinta
parte) Decrefo promulgatorio publicado en el DOF el 28 de julio de
1999. Firmado ef 17 de abril de 1998. Aprobado por la Camara de
Senadores el 24 de noviembre de 1998 (Decreto publicado DOF 30 de
diciembre de 1998).

Finalmente, debe sehalarse que la aplicacidon administrativa de las
leyes vigentes en México sobre propiedad industrial esta a cargo del Instituto
Mexicano de ia Propiedad Industrial (en lo sucesivo IMPI o el Instituto),

En cuanto a fos textos legislativos sobre derechos de autor, su

aplicacién administrativa corresponde al Instituto Nacional del Derecho de
Autor {en lo sucesivo INDA o el Instituto).
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1.3 LAS CREACIONES INDUSTRIALES

El campo juridico de las creaciones o invenciones industriales se

bifurca en dos ramas: las nuevas v las innovaciones.

Una invencion es una idea nueva que permite en la practica la
solucién de un problema determinado en la esfera de la técnica. En la
mayoria de las legislaciones relativas a las invenciones, la idea, para ser
susceptible de proteccion legal (ser "patentable”), tiene que ser nueva en el
sentido de que no ha sido publicada o utilizada publicamente; no debe ser
evidente, o sea, que no se le ocurra a cualquier especialista del campo
indusirial correspondiente al que se le pida que resuelva ese problema
determinado; y tiene que ser aplicable en la industria, 0 sea, que se pueda
fabricar o utilizar industrialmente.

La pafente es un documento expedido por una Oficina del Estado, en
el que se describe la invencion y por el que se crea una situacion juridica por
la que la invencion patentada, normalmente, sélo puede ser explofada
(fabricada, utilizada, vendida, importada) por e} titular de la patente o con su
autorizacion. La proteccion de la invencion esta limitada en cuanto al tiempo
(por lo general, 20 afios desde la fecha de presentacion de fa solicitud de
concesion de una patente).

Se calcula que el nimero de patentes concedidas en todo el mundo
durante 1895 fue de 710.000 aproximadamente. Ademas, se estima que a
finales de 1995, habia unos 3,7 millones de patentes en vigor en el mundo.™®

" Gémez, Henry, LA JORNADA; 19 de marzo de 1996, 2°. pag.
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Enrique Correa explica que {a patente es ef documenio expedido por
el Estado para hacer constar el derecho exciusivo temporal que una persona
fisica o juridica tiene para explotar un invento que reGina las exigencias
legatas, ‘agrega que en México se ha considerado a fa patente como un
monopotio de explotacion de la industria o arte a que el invento se refiere. El
monopolio consiste en el especial privilegio concedido por el Estado al autor

de una invencién que retina ciertas exigencias legales. '’

Es un privilegio de exclusividad, que otorga el estado a un inventoro a
su causahabiente (fitular secundario), para que por un periodo determinado,
explote su invento en su provecho, por si, o por ofros con su consentimiento.
{ Art. 9, LPI)

En otras palabras, la patente es el acto de concesion del Estado, en
virtud del cual se otorga a su titular el derecho temporal de explotar industrial
y comercialmente, en forma exclusiva, una invencién, por si o por otros con
su consentimiento.

Vigencia

En Mexico la vigencia de una patente es de 20 afios improrrogables
contados a pariir de la fecha de presentacién de la solicitud de patente
correspondiente. {Art. 23, LPI). Siempre y cuando el titular cumpla con el
pago de las tasas de mantenimiento anuales.

El titular de la patente

El titular de una patente puede ser una o varias personas nacionafes
o extranjeras, fisicas 0 morales, combinadas de la manera que se

" Correa M., Enrique; “Ensefianza y practica del derecho de la propiedad industrial™;
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial; Afio X, No. 19, México, enero-junio de 1972,
pp. 48,
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especifique en la solicitud, en el porcentaje ahi mencionado vy sus derechos
se pueden transferir por actos entre vivos o por via sucesoria, pudiendo

pues: rentarse o licenciarse, vendersé, permutarse, heredarse, etc. {(Art. 11,
LPD)

Es obligacion del titular de una patente explotar la innovacidn descrita
en la misma, ya sea por si mismo ¢ por ofros con su consentimiento, dentro
del término de tres anos contados a partir de su concesién o de 4 afios
contados a parlir de la presentacion de la solicitud de patente
correspondiente. (Art. 70, LPI)

La unica consecuencia de no explotar la patente dentro del {érmino
mencionado, es que la misma quedara sujeta al otorgamiento de ficencias
obligatorias a cualquier tercero que 1as solicite, previa comprobacién de su

capacidad técnica y econdmica para llevar a cabo la explotacion.

Sin embargo, no procedera la concesion de una licencia obligatoria si
los productos patentados u obtenidos por el proceso patentado estan siendo
importados a México a escala comercial o si existieran razones técnicas o
econdmicas que justifiquen la falta de explotacion.

Es también obligacién del titular de una patente el mantener su
vigencia mediante el pago de un derecho anual de mantenimiento, durante el
tiempo total de la vigencia de la patente.

Una vez que se haya concedido una licencia obligatoria, es tambien
obligacion del titular de la paiente vigilar que el titular de dicha licencia
explote la misma en el término de 2 anos a partir de {a concesidn de dicha
licencia, ya que la patente podria hacerse caducar si la falta de explotacion
fuese imputable al mencionado titular de la patente.
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Derechos del titular de una patente

Es derecho del titular de una patente el de perseguir a los infractores
de la misma, es decir, a aquellos que imiten o invadan la invencién protegida

por la patente sin la autorizacion del titular o sin haber adquirido una licencia
obligatoria.

Es también derecho del titular de una patente explotar en exclusiva la
invencién protegida por la misma, ya sea por si mismo o por ofros con su
consentimiento.

Territorialidad

La patente otorga proteccidn a la invencion especificada en las
reivindicaciones de la patente, (nica y exclusivamente dentro del territorio del
pais que concede la patente. Es decir solo podran hacerse valer en los
Paises en los que se haya presentado y concedido.

Alcance de proteccion

El alcance de la proteccibn de una patente estd definido
exclusivamente por el capitulo de reivindicaciones, en el cual deberd quedar
descrito con exactitud todo aquello por lo que se pretenda adquirir el derecho
exclusivo de explotacion. Todo aquello que esté descrito en la descripcion
perc no se haya reivindicado, caerd en el dominic ptblico. (Art. 21, LP1)

Publicacién de fa invencion:

« La invencién se publica por primera vez tan pronto como sea

posible después de cumplido un plazo de 18 meses a partir de la
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fecha de presentacidn de la solicitud de patente o de la fecha de

prioridad reivindicada {Art. 52, LPI).

Posteriormente la invencidn serd publicada cuando se haya

concedido 1a patente respectiva.

Tomando en cuenta que ahora sera publicada la invencidn a los
18 meses de la presentacion de la solicitud, es muy conveniente
resaltar que todo aquello que se encuentre descrito ¢ ilustrado en
cualquiera de los apartados del texto de la patente, quedara
considerado dentro del estado de la técnica para propositos de
determinacidon de la novedad de una solicitud presentada
posteriormente. Pero lo que no haya quedado incluido en el
capitulo de reivindicaciones, caera automéaticamente en el dominio

pablico al publicarse la solicitud de patente respectiva.

Requisitos que debe cumplir una jnvencién para ser objeto de
patente:

Que sea patentable

Que la ley lo considere patentable, esto es, que el invento sea
nuevo, resultado de una actividad inventiva y susceptible de

aplicacion industrial (Art. 16, LPI).
Novedad

Una invencidén tendrd novedad sélo si no se encuentra contenida
en el estado de la técnica, entendiéndose por tal el conjunto de
conocimientos técnicos que se han hecho publicos mediante una

descripcidn oral o escrita, por la explotacion o por cualquier otro

29



medio de difusidn o informacidn en el pais o en &l exfranjero, es
decir, para ser objeto de una patente, se exige que una invencion

tenga novedad absoluta (Art. 12, Frace. |y H).
+ Actividad inventiva (No obviedad)

Que a la fecha de presentacién de la solicitud o de la prioridad
validamente reivindicada, el invento no resulte obvio para un

técnico en la materia (Art. 12, Fracc HlI. LPI1).
e Aplicacion industrial

Debe tener aplicacién industral, entendiéndose por tal ia
posibilidad de que cualguier invencion sea producida o utilizada,
seqgun el caso, en cualquier rama de la actividad econdmica. Es
decir, que sea Utit y se pueda fabricar y utilizar por la industria (Art.

12, Fracc IV, LPI).

Criterios de novedad en México

No se considera novedosa la invencion que se haya hecho ptblica
mediante descripcion oral o escrita, por la explotacién o por cualquier otro
medio de difusion o informacion en e} pais o en el extranjero.

No se perdera la novedad de la invencion si la solicitud de patente se
presenta dentro de los doce meses de la fecha en que ésta se haya
publicado o exhibido,

No son patentables

Por no.ser invenciones:
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Los principios tedricos o cientificos;

Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar aigo
que ya exista en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese

desconocido para el hombre;

fos esquernas, planes, reglas y métodos para realizar actos

mentales, juegos o negocios y los metodos matematicos;
Los programas de computacion;

Las formas de presentacion de informacion;

Las creaciones estélicas y 1as obras artisticas o literarias;

Los métodos de tratamiento quirGrgico, terapéutico © de

diagnéstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales;

La Yuxtaposicion de invenciones conocidas © mezclas de
productos conocidos, su variacion de forma, de dimensiones o de
materiales, salvo gue en realidad se trate de su combinaciéon o
fusidn de tal manera que no puedan funcionar separadamente o
que las cualidades o funciones caracteristicas de las mismas sean
madificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio

para un técnico en la materia;

No son patentables por excepcidn los procesos esencialimente
biclégicos para la obtencién o reproduccion de plantas, animales, o
sus variedades, incluyendo los procesos genéticos o relativos a
material capaz de conducir su propia duplicacién, por si mismo o

por cualquier otra manera indirecta, cuando consistan simplemente
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en seleccionar o aislar material bioldgico disponible y dejario que

actué en condiciones naturales.

Las especies vegetales y las especies y razas animales;

El material biologico tal como se encuentra en la naturaleza;
Et material genético, y

Las invenciones referentes a la materia viva que compone el

cuerpo humano.

Son patentables (Art. 16, LP])

Quedan incluidas come patentables, ademas de todo aquello que no

se encuentre entre los conceptos no patentables anteriormente descritos, las

invenciones siguientes:

Las variedades vegetales;

Las invenciones relacionadas con microorganismos, como las que
se realicen usandolos, las que se apliqguen a ellos o las que

resulten en los mismos, y

Los procesos biotecnoldgicos de obtencidén de farmoquimicos,
medicamentos, bebidas y alimentos para consumo animal o
humano, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o

productos con actividad biologica.
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Lainvencion de los trabajadores (Art. 14, LP{)

El articulo 163 de |a ley federal del trabajo regula las invenciones de

tos trabajadores y estipula que:

La titularidad de las invenciones de los trabajadores le corresponde a
las empresas que los contrataron para realizar frabajos relacionados con las
invenciones. Es decir, las invenciones de investigadores corresponderian al
centro de investigaciones que los contratd. No obstante, en caso de que el
sueldo que percibe el trabajador no sea remunerativo, el trabajador podria

pedir una compensacion, la cual en su caso seria reclamable en la junta de
conciliacidn y arbiiraje.

Si la invencién no esta relacionada con los trabajos para los que fue
contratade el empleado, la patente le corresponderia al trabajador, quien
podria otorgar a la empresa que lo contraté el derecho det tanto o de

preferencia en igualdad de circunstancias, para la adquisicioén de su invento.

No obstante que por ley las invenciones de los trabajadores
pertenecen a las empresas que los contrataron, lo que normalmente hacen
las empresas es agregar en el contrato laboral, una clausuia en la que se
establece que los derechos intelectuales que se deriven de lo que el
trabajador realice en la empresa sean concedidos a la misma.

Derechos de prioridad (Art. 40, LPI)

L.a "prioridad” significa que una solicitud equivalente fue presentada
en ofro pais miembro de la Convencidn Internacional de Paris, con una fecha
anterior a la de México, que no exceda a un afo. La fecha de la primera

solicitud presentada en el extranjero, solo puede reclamarse come "prioridad,
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si no le confiere un alcance mayor a la selicitud en México. En otro caso, ia
soficitud en México tendra dos fechas: la de la prioridad reclamada, en
aquella materia que le es comin con la solicitud extranjera y la de su
presentacion en México, a la materia nueva gue exceda o sea diferente de la
de la prioridad reclamada.

Concepto de prioridad:

+ La fecha legal, de presentacion, de una solicitud de patente en un
pais de origen, podrd reclamarse como prioridad en otrog paises
si las solicitudes respectivas se presentan dentro del afio de

presentada en dicho pais de origen (Art. 4 Convenio de Paris),

= Si se perdiera [a fecha de prioridad, aln procedera la patente, en
cualquier tiempo, siempre y cuando no se haya dado a conocer la
invencion, en forma oral o escrita, por su explotacion o por

publicacién de la patente original.

= En Estados Unidos, por virtud del sistema de concesién al "Primero
que inventa" (First to invent), cuando dos o mas personas
reclaman el mismo invento, es necesaric demostrar, en un

“proceso de interferencia” (interference proceeding):
a} La fecha de "concepcion” del invento
b) Diligencia” durante su desarroilo

¢} Reduccién a la practica.
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Certificado de invencion

El certificado de invencion cubre una etapa de la proteccion de la
propiedad industrial, en la que el bien de la sociedad esta por encima del
individual, aunque sdlo tiene vigencia durante un breve lapso.

En la exposicion de motivos de la Ley de Invenciones y Marcas de 30
de diciembre de 1975, publicada en el DOF de 10 de febrero de 19786, se dijo
que la reglamentacion tenia por objeto responder a las aspiraciones de los
paises del tercer mundo para liberarse de estructuras juridicas de los
Estados industriales, ya que en el ambito mundial, lo mismo que en el
doméstico, la mayoria de las patentes concedidas en los paises en desarrollo
se han otorgado a empresas extranjeras, y que al no ser explotadas en
dichos paises, las patentes se convierten en un obstaculs para satisfacer las
necesidades locales y para realizar exportaciones,

Para poner fin a esa situacion y para alcanzar las metas sefialadas de
emancipacién, se propuso que fuesen excluidas como objeto de ias patentes
las invenciones relacionadas con la salud y el alimento de la poblacidn; con
ta produccién agriceola; con la defensa del medio ambiente y ¢con la energia
nuclear.

Para fomentar |z actividad inventiva en dichas areas, se incorpord al
proyecto de ley [a figura del certificado de invencidn.

La Ley Mexicana de Invenciones y Marcas de 1975 consideraba que
no son patentables algunas creaciones que, a pesar de ser verdaderos
inventos, correspondian a un campo de la industria, del arte o de la ciencia al
que por razones de interés general escapaba la proteccion por medio de la
patente.
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Sin embargo, a estos invenios no palentables 1a ley no los
desamparaba, sino que les otorgd su proteccion con el instrumento lamado
"certificado de invencion”, que era el titulo expedido por fa Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial en favor del autor de un invento gue siendo
materialmente patentable, no lo era por disposicién expresa de la ley. Este
titulo o cerlificado implicaba que la invencién a que se referia habia sido
registrada, y acreditaba el derecho de obtener el pago de regalias,

temporalmente, por la expiotacién del invento.

El certificado de inventor era un instrumento de proteccion para:

a) los procedimientos para la cbiencion de bebidas y alimentos para
consumo humano;

b) los procedimientos  biotecnolégicos de  obtencion  de
farmoquimicos;

¢} medicamentos en general;

d) alimentos y bebidas para consumo animal;

e) fertilizantes;

f) plaguicidas;

@) herbicidas;

h) fungicidas:

i) productos con actividad bioldgica.

La Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975
publicada en el DOF el 10 de febrero de 1976, fue abrogada por la Ley de
Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991,
publicada en el DOF el 27 de junio de 1991. Con sus reformas de 1994
publicadas en el DOF del 2 de agosto de 1994 actuaimente rige la materia en
México.
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En la nueva ley no sobrevivio el certificado de invencion y, por lo
mismo, a partir de su vigencia ya no fusron solicitados ni expedidos registros
de dichos ceriificados de invenciéon. Pero como el plazo para el que fueron
otorgados era de catorce afos (Art. 67, LIM} continttan siéndoles aplicables
las disposiciones de la ley abrogada hasta su vencimiento (Art. noveno
transitorio, LPI).

Ello significa, por tanto, que los Uitimos certificados, los expedidos en
1991, caducaran hasta el afio 2005.

En resumen, con la nueva ley desaparece el certificado de invencion
pero se prorroga su regiamentacion hasta el vencimiento de la vigencia de
los que hayan sido otorgados.

Los certificados de invencion, guedan derogados por la Ley de
Propiedad Industrial, de manera que todas las solicitudes pendientes

relativas a esta figura se han convertido automaticamente en solicitudes de
patente.

Los cerificados de invencion ya concedidos conforme a la Ley de
Invenciones y Marcas que se deroga, continuarén siendo regulados por dicha
ley hasta el término de su vigencia de 10 afios a parir de la concesion, que
se conserva sin cambio alguno.

Modelo de utilidad

El modelo de utilidad es una nueva figura de proteccion de la Ley de
Propiedad Industrial y hacen referencia a las innovaciones, transformaciones
o redisefio. Son considerados Modelos de Utilidad los objetos, utensilios,
aparatos 0 herramientas que, como resultade de una modificacidn en su

disposicion, configuracidén, estructura o forma presenten una funcidn
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diferente respecto a las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su
utiidad. (Art. 28, LPI)

Vigencia

La vigencia de un modelo de utilidad es de 10 afios improrrogables
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud comrespondiente,
siempre y cuando el titular cumpla con el pago de los derechos que marque
la tarifa respectiva durante el término de su vigencia.

Obligaciones del titular de un modelo de utilidad

La dnica obligacién del titular de un modelo de utilidad es mantener fa
vigencia de! mismo mediante el pago de una tasa anual de mantenimiento
durante el tiempo total de su vigencia.

Derechos del titular de un modelo de utilidad

Es derecho del titular de un modelo de utilidad el de perseguir a los
infractores del mismo, es decir, a aquellos que imiten o invadan la innovacion
protegida por el modelo de utilidad sin la autorizacién del titular,

Es también derecho del titular de un modelo de utilidad explotar en
exclusiva la invencién protegida por el mismo, ya sea por si mismo o por
otros con su consentimiento.

Territorialidad

El modelo de utilidad ctorga proteccién a ta innovacion especificada
en las reivindicaciones del modelo de utilidad, anica y exclusivamente dentro
del territotio del pais.
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Contenido y alcance de fa proteccién:

1. Un documento de modelo de utilidad comprende tres partes

esenciales a saber:

» Un extracto o resumen que define en términos muy escuetos

pero connotativos la naturaleza del invento,
» Una descripcion del invento o innovacion.
* Un capitulo de reivindicaciones.

2. El alcance de un modelo de utilidad esté definido por el capitulo de
reivindicaciones, en el cual deber quedar descrito con exactitud

todo aquello por lo que se pretenda adquirir el derecho exclusivo

de explotacion.

Requisitos que debe cumplir una invencién para ser objeto de

Modelo de Utilidad:

1. Novedad (Arl. 27, LPI]}

Una innovacién tendra novedad sélo si no se encuentra contenida
en el estado de la técnica, entendiéendose por tal, el conjunto de
conocimientos técnicos que se han hecho publicos mediante una
descripcion oral o escrita, por la explotacion o por cualguier otro

medio de difusién o informacién en el pais, o en el extranjero.

En modelos de utilidad también se aplica la misma disposicion que
en patentes sobre la preservacion de la novedad, la cual no sera

afectada por cualquier divulgacién hecha por el inventor o su
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-causahabiente, siempre y cuando se presenie la soliciiud de
modelo de utilidad dentro del plazo de un afio a contar desde la

primera divulgacion
. Aplicacién Industrial

Para que una innovacién sea objeto de modelo de utilidad, debe
tener aplicacién industrial, de la misma manera que en materia de

patentes.

Infracciones administrativas y delitos en materia de modelos de

utilidad

Infracciones Administrativas:

Fabricar o elaborar productos amparados por un Modelo de

Utilidad, sin consentimiento de su fitular,

Ofrecer en venta o poner en circulacion productos amparados por
un Modelo de Utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o

elaborados sin consentimiento de su fitular.

Deljtos:

Reincidir en las infracciones administrativas, una vez que haya

quedado firme la primera sancion administrativa.
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Diseflos industriales

Definicién

Los registros de disefios industriales son documentos gue describen
un dibujo o una forma bidimensional o iridimensional que sea original y
susceptible de aplicacidn industrial. Abarcan tanto los dibujos como el
estampado deg una tela o el dibujo de Ia cara de una llanta que se consideran
bidimensionales o planos; como las formas tridimensicnales como la
carroceria de un carro ¢ la forma exterior de un teléfono, le son aplicables en
su mayoria los requisitos de las patentes. La diferencia principal es que
aquellas se refieren principalmente a aspectos de utilidad (resuelven un
problema de cardcter técnico), en tanto que éstos protegen exclusivamente
aspectos de forma o apariencia visual extema que puede ser meramente
amamental.

Tipos de disefios industriales

Modelos industriales

Constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patron
para la fabricacion de un producto industrial, que le de una apariencia
especial en cuanto no implique efectos técnicos. (Art. 32, LPI)

Dijbujos industriales
Son toda combinacion de figuras, lineas, o colores que se incorparen

a un producte industrial con fines de ormamentacion y que le den un aspecto
peculiar y propio son bidimencional. (Art. 32, LPI)
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Vigencia

La vigencia de un disenc industrial es de 15 afios improrrogables
contados a partir de Ia fecha de presentacion de la solicitud correspondiente,
siempre y cuando el titular cumpla con el pago de las tasas anuales de
derechos durante el término de su vigencia. (Art. 36, LPY)

Obligaciones

La Gnica obligacidn del titular de un disgho industrial es mantener la
vigencia del mismo mediante el pago de una tasa anual de mantenimiento
durante st vigencia.

Derechos

« Es derecho del titular de un disefo el de perseguir a los infractores
del mismo, es decir, a aquellos que imiten o invadan la invencién

protegida por el disefio industrial sin la autorizacion del titular.

+ [Es también derecho del titular de un disefio industrial explotar en
exclusiva la invencion protegida por el mismo, ya sea por si mismo

© por otros con su consentimiento,
Territorialidad
El disefio industrial otorga proteccidn a la invencion especificada en

las reivindicaciones del disefio industrial tnica y exclusivamente dentro del
territoric del pais.
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Alcance de Ia proteccion

El alcance de la proteccidon de un disefic industrial esta definido por
las figuras contenidas en las reproducciones gréficas o fotograficas que se

acompafien al documento descriptivo.

Requisitos que debe cumplir una invencién para ser objeto de
diseno industrial

Novedad

El Gnico requerimiento de novedad para un disefio industrial es el de
que sea original, es decir, que no sea igual o semejante en grado de
confusion a otro que ya esté en el conocimiento pdblico a nivel mundial. Por
lo tanto, para los disefios industriales también se requiere novedad absoluta.

Se aplica a los disefios industriales la misma disposicidn que en
materia de patentes sobre la preservacion de la novedad, ia cual no se
perdera por divulgacion hecha por el inventor o su causahabiente, siempre y
cuando se presente la solicitud de disefio industrial dentro del plazo de un
afio contado desde la primera divulgacion.

Aplicacion industrial

Para que una invencion sea objeto de modelo de utilidad, deber tener
aplicacién industrial, de la misma manera gue en materia de patentes y de
modelos de utitidad.
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Registrabilidad

Nc son registrables los disefios cuyas caracleristicas estuviesen
dictadas U(nicamente por consideraciones de orden fécnico o por la
realizacion de una funcidn teécnica, ni aquellos que estéan disefiados
meramente para interconectar partes mecanicas, a menos que impliguen una

conexién muitiple o formen parte de un sistema modular.

Criterios de novedad de los disefios industriales
Se consideran nuevos los disefios industriales: (Art. 31, LPI):

« Que sean de creacién independiente.

« Que difieran en grado significativo de los disefios conocidos o de

combinaciones de caracteristicas conocidas de los disefios.

Disefos que no se consideran registrables

No seran registrables los disefios:

» Que comprendan elementos o caracteristicas que estuviesen
dictados dnicamente por consideraciones técnicas ¢ por la

realizacidén de una funcion técnica.

« Los que no incorporen aporte arbitrario alguno del disefiador.

« Cuando los elementos o caracteristicas cuya reproduccion exacta
fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el
disefio sea montado o conectado con otro producto del cual
constituye una parte integrante, excepto cuando se trate de

productos en los que el disefio radica en la forma destinada a
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permitir el montaje o la conexién multiple de productos o su

conexion en un sistema modular.

Infracciones administrativas y delitos en materia de diseiios
industriales

. Infraccio‘nes Administrativas:

1. Fabricar o elaborar productos amparados por un Disefic industrial,

sin consentimiento de su titular.

2. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos amparados por
un Disefio Industrial, a sabiendas de que fueron fabricados ©

elaborados sin consentimiento de su titular.

3. Reproducir o imitar Disefios Industriales protegidos por un registro,

sin el consentimiento del titular.

Delitos:

Reincidir en las infracciones administrativas, una vez que haya

quedado firme la primera sancion administrativa.

Esquema de trazado de circuitos integrados

Los esguemas de trazado de circuitos integrados son creaciones del
ingenio humano. Suelen ser el resultado de grandes inversiones e involucran
el trabajo de expertos altamente calificados. La necesidad de crear nuevos
esquemas de trazado que reduzcan la dimensién de los circuitos integrados
existentes y que tengan funciones adicionales a las existentes, es constante.
Cuanto mas pequefio es un circuito integrado, menor es la cantidad de

material necesaria para su fabricacién y menor el espacio necesario para
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colocario.*? Mientras que la creacion de un nuevo esquema de trazado para
un circuito integrado implica una inversion considerable, la copia de tal
esquema de frazado solo cuesta una fraccion de esa inversion. El elevado
costo de la creacidn de esquemas de trazado y la relativa facilidad para
copiarlos constituyen fas principales causas de la necesidad de proteccion de
los esgquemas de trazado.

Un circuito es una conexién electronica de dos o mas elementos
electrénicos. Un circuito integrado es un componente electrdnico que forma
una de las partes de un aparato electrénico; es un componente que cumple
una funcion electronica. Se utilizan los circuitos integrados en una gran
variedad de productos, incluyendo articulos de uso diario como relojes,
televisores, lavadoras, automodviles, entre otros, asi como en equipos
sofisticados de tratamiento de datos.

En esta materia es pertinente distinguir entre dos objetos que estan
intimamente vinculados. Por una parte, el disefio, esquema de trazado,
esquema de configuracidn o topografia, y por otra, el circuito integrado,
producto semiconductor o microplagueta. Lo que generalmente se considera
como objeto de proteccion es lo que los instrumentos legales denominan el
esquema de trazado, esquema de configuracién o topografia del circuito
integrado.’® El esquema de trazado o topografia es el disefio o plan de los
elementos que componen un circuito integrado. E! disefio o concepcion de un
esquema de trazado implica definir las funciones electronicas que se desea
realizar, elaborar las formulas logicas de esas funcicnes, y plasmarias en un
circuito electronico que se incorpora en un circuito integrade o producto
semiconductor, Es en el esquema de trazado o topografia donde se

concentra la creacion o prestacion intelectual que se desea proteger.

2 OMPI; Nociones Bésicas de la Propledad Industrial: Principales Tratados sobre la
lt\gateria: OMPIPIITICESATI, Paraguay, 1997, p. 9.
ibidem.
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En resumen, las expresiones disefio de circuitos integrados, esquema
de trazado de circuitos integrados, esquema de configuracion de circuitos
integrados, fopografia de circuitos integrados o configuracién de circuitos

integrados, se utilizan alternativamente para designar el mismo objeto.

El 1° de enero _de 1998 entré en vigor la primera legislacion que ha
regido el tema de la proieccion de los esquemas de trazado de circuitos
integrados en Meéxico. Dicha legislacién se compone de diez articulos
contenidos en un Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de la
Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994 (ahora también en 1997). El
Decreto fue aprobado por el Congreso el 12 de diciembre de 1997 y fimado
por el presidente Emesto Zedillo el 24 de diciembre de 1997, mismo que fue
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 26 de diciembre de 1997. La
mayor parte de las nuevas disposiciones aparece en el nuevo titulo de la Ley
de la Propiedad Industrial: "Titulo Quinto Bis. De los esquemas de trazado de
circuitos integrados®, compuesto por los articulos 178 bis a 178 bis 9. El tema
también aparece en el articulo 213, fracciones XXl y XXV de la ley.

El articulo 178 bis 1, fraccion 1 de la LPI inciuye una definicion de
circuito integrado, Circuito integrado: un producto, en su forma final o en una
forma intermedia, en el que los elementos de los cuales uno por lo menos
sea un elemento activo, vy alguna o todas las interconexiones, formen parte
integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de materal
semiconductor, y que esté destinado a realizar una funcidn electrénica.

La definicién de esquema de trazado o topografia aparece en el
articulo 178 bis, |, Il, de la ley:

Esquema de trazado o topografia: la disposicion tridimensional,
expresada en cualquier forma, de los elementos de los cuales uno por lo

menos sea un elemento active y alguna o todas las interconexiones de un
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circuito integrado, o dicha disposicion tridimensional preparada para un
circuito integrado destinado a ser fabricado.

En el derecho mexicano los esquemas de irazado de circuitos
integrados se protegen mediante el registro de la topografia correspondiente
ante el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Las nuevas
disposiciones facultan de modo expreso al IMPI para ocuparse del tema, esto
es, para intervenir a nivel administrativo en asunios concemienties a la
adquisicion, ejercicio, terminacion y respeto del derecho exclusivo derivado
del registro del esquema de trazado (articulo 178, bis, fracciones 1, II, y Ill,
LPH)

Ei hecho que el regisiro sea constitutivo del derecho es evidente a
partir de la redaccion de las disposiciones que tratan el tema de los ilicitos o
acios prohibidos, en fas que se condiciona la exclusividad y la posibilidad de
perseguir los ilicitos previstos en el ordenamiento al hecho que el esquema
de trazado esté registrado ante el IMPI (articulo 213, XXill y XXIV, de |a LP1).

Variedades vegetales

Concepto de variedad vegetal

En el lenguaje ordinario de la botanica se alude a las plantas por el
nombre de su género o especie. Pero quienes siembran el campo no se
limitan a plantas, trigo o sandias, sino que eligen una subdivision de la
especie, una variedad determinada que prometa mejorar [a calidad o mayor
cantidad, u otras ventajas inherentes a las plantas que se cultivan.

* Rangel Medina, David: “Panorama de! Dereche Mexicano: Derecho Inteloctual™;
McGraw-Hill, UNAM, México, 1998, p.55.

48



Aungue del término variedad no se tiene un concepto preciso, se
acepta que la expresion guarda una estrecha relacion con el destino que se
desea dar a la planta y que las caracteristicas que revistan importancia para
ese destino o utilizacion, son decisivas para determinar si un grupo de
plantas forma o no una variedad.

La actividad humana consistente en desarrollar tipos de plantas mejor
adaptados a las necesidades o deseos del hombre, se conoce con el nombre
de "obtencion de variedades vegetales”.

A la persona que haya creado ¢ descubierto y desarrollado una
variedad se le identifica como obtentor (Art. [, IV del Convenio Internacional
para la Proteccion de las Obtenciones Vegetales).

La variedad que trata de conseguir el obtentor debe ser nueva, en el
sentido de que debe poseer una 0 mas caracteristicas, o una combinacién de

éstas, que no se encueniren en las variedades existentes de esa especie
vegetal.*®

Pero ademas de que sea nueva, para que se conceda el derecho de
obtentor se exigen como condiciones para la proteccién que la variedad sea
distinta, homogénea y estable (Art. 5° del citade Convenio).

Las principales formuias utilizadas para la proteccion de los derechos
del obtentor son: por medio de patentes; por medio de modelos de utilidad;
por medio de marcas y por medio de un titulp especial denominado Titulo de
Obtencién Vegetal.

" Publicacion de fa UPOV No. 408 (5), p.7
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Al contrario de lo que sucedia en e! campo de las invenciones
industriales y de las obras literarias y artisticas, las variedades vegetales no
gozaban de proteccion aiguna. Ello dio lugar a que los obtenfores se
empefiaran en tener una justa recompensa por sus actividades y después de
medio siglo de esfuerzos, lograron que el 2 de diciembre de 1961 se firmara
en Paris el Convenio Intemacional para la Proteccion de las Obtenciones
Vegetales (CUPOV),

El objetivo principal de este convenio, que entrd en vigor el 10 de
agosto de 1968, consiste en fomentar la proteccion de las nuevas variedades
de plantas por medio de unas mismas normas basicas. No sélo exige a los
Estados miembros que otorguen proteccion a las nuevas variedades
vegetales, sino que contiene ademas normas claras y precisas referentes a
las condiciones para oforgar la proteccion, el alcance de la misma, sus
posibles limitaciones y su caducidad.

El texto original de 1961 ha sido modificado con motivo de las
revisiones de que fue objeto en las conferencias diplomaticas celebradas en
Ginebra en 1972 y 1978. Una posterior modificacion e fue hecha, pero el
Acta de revision de Ginebra de 1991 aun no ha entrado en vigor.'®

Los Estados parte en el convenio constituyen la Unidn Intemacional
para la Proteccidn de las Obtenciones Vegetales. Se alude a ella con las
siglas UPQOV formada con las iniciales de su nombre en idioma francés:
Union pour la Protection des Obtentions Végétales.

Es una organizacion intergubemamental independiente con
personalidad juridica. De conformidad con un acuerdo concluido entre la
OMPI v la UPQV, el director general de la OMPI es el secretario general de |la
UPQOV y la OMPI provee servicios administrativos y financieros a la UPQV.

A Propied'éd Industrial y Derechos de Autor; Revista bimestral de la Organizacion
Mundial de Ia Propiedad Intelectual, Suiza, Aiio 1, No. 1, enero-febrero de 1995, p. 25.
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Al comenzar 1997 la UPQOV estaba formada por 31 Estados miembros,
entre eflos Canada, Estados Unidos de América, Argentina, Chile, Colombia
y Uruguay.

En su esfera legislativa doméstica, México no ha dictado normas

uniformes sobre {a proteccion de las variedades vegetales.

Primero, de modo expreso se consideré en la Ley de Invenciones y
Marcas de 1975 que "no son patentables: las especies vegetales [...] sus
variedades, ni los procesos esencialmente biolégicos para su obtencion™ (Art.
10, frac. I, LIM); "IX. LLos procesos genéticos para obtener especies vegetales
f...] o sus variedades" (Art.10, frac. IX, LIM).

Posteriormente, en el primitivo texto de la Ley de Fomento y -
Proteccidon de la Propiedad Industrial de 25 de junio de 1991, de manera
categdrica se proclamé que las variedades vegetales seran patentables (Art.
20, frac. 1, a), LFPPI).

Pero a la vez, la misma ley, en la segunda parte del mismo precepto,
reprodujo la regla de no patentabilidad que consignaba la Ley de Invenciones
y Marcas abrogada, conforme a la cual no seran patentables "los procesos
esencialmente biologicos para la obtencion o reproduccion de plantas” ni "las
especies vegetales” (Art. 20, frac. Il, a) y b), LFPPI).

Con [as reformas de 1994, se cambia de criterio y de acuerdo con el
texto legal vigente no serédn patentables las variedades vegetales (Art. 16,
frac. V, LPI).

En el Decreto de reformas de 1994 a la Ley de Propiedad Industrial de
1991, se excluyeron del patentamiento las variedades vegetales (Art. 16,
frac. V, LP!) pero el mismo decreto autorizé al IMP! para recibir as solicitudes
de los obtentores de vegetales para variedades en todos los géneros y
especies vegetales que le fueran presentadas, hasta en tanto fuese expedida
la ley sobre dicha materia (Art. quinto 1 transitorio, LPI).
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Segln informacidn no oficial, durante el periodo comprendido entre
1991 y 1994 fueron presentadas aproximadamente setenta solicitudes de
patente para proteger variedades vegetales, sin que hubiese sido oforgada
ninguna. En cambio, conforme a la misma fuente informativa fueron
presentadas cerca de cincuenta solicitudes de obtentor de variedades
vegetales hasta antes de octubre de 1996."

En cumpliimiento a fos compromisos adquiridos en fos mencionados
tratados internacicnales, asi como del Convenio Intemacional para [a
Proteccion de las Obtenciones Vegetales de 2 de diciembre de 1961,
revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978,
aprobado por el Senado mexicano el 12 de diciembre de 1985 (DOF del 27
de diciembre de 1995), por Decreto de 3 de octubre de 1996 se promulgé la
Ley Federal de Variedades Vegetales (DOF del 25 de octubre de 1996), que
en lo sucesivo se hara referencia a ella como LVV.

La ley tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para la
proteccion de los derechos de los obtentores de variedades vegetales (Art.
1°, LVV).

Reiterando lo que estipula el Convenio Internacional, la ley considera
como obtentor a la persona fisica o moral que mediante un proceso de
mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier
género ¢ especie (Arl. 20., frac. IV, LVV).

Se llama procesc de mejoramiento al conjunto de técnicas vy
procedimientos que permiten desarrollar una variedad vegetal {Art. 22, frac.
IV, L\,

7 &fr. Ibidem, p.59
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Titulo de obtentor

Ef documento en el que se reconoce y acredita el derecho del obtentor
de una variedad vegetal es el tifulo de obtentor, que es expedido por la

Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrofio Rural, a través del Registro

Nacional de Variedades Vegetales,

Requisitos de Ia variedad para ser protegida

Para que una variedad vegetal sea protegida por el titulo debera
reunir estas condiciones:

a) ser nueva, lo que se logra cuando existen estas dos circunstancias:

b)

c)

d)

que no se haya enajenado en el territorio nacional, 0 bien se haya
enajenado dentro del afio anterior a la fecha de presentacion de la
solicitud del titulo, y que no se haya engjenado en el extranjero, o
bien que la enajenacion se haya realizado dentro de los seis afios
anteriores a la presentacion de la solicitud, para el casc de
perennes (que scn las vides, forestales, frutales y omamentales);
que sea distinfa, lo que significa que la variedad vegetal se debe
distinguir técnica y claramente de cualquier ofra variedad conocida
en el momento de la solicitud;

que sea estable, en el sentido que conserve inalterados sus
caracteres pertinentes después de reproducciones o
propagaciones sucesivas, y

que sea homogénea, o sea suficienternente uniforme en sus

caracteres pertinentes, a reserva de la variacion previsible por su
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reproduccién sexuada o multiplicacion vegetativa (Art. 7°, , fraccs.

LL 1y IV, LVW).

Se reconoce el derecho de pricridad a quien hubiese formulado 1a
misma solicitud en otros paises con los que México tenga celebrados
convenios sobre la materia, siempre que la solicitud mexicana se presente
antes de haber transcurrido doce meses de la fecha de presentacién en el
pais de origen (Art. 10, LVV).

Derechos del obtentor

Cumplidos todos los requisitos, la Secretaria expedird el titulo de
obtentor que reconoce y ampara los derechos que consisten en una
prerrogativa de caracter moral por ser inalienable e imprescriptible,
consistente en que el titular sea reconocido como obtentor de una variedad
asi como en otre derecho, pero de caracter patrimonial, de aprovechar y
explotar, en forma exclusiva y de manera temporal, por si 0 por terceros con
su consentimiento, una variedad vegetal y su material de propagacion, para
su produccion, reproduccion, distribucion, o venta, asi como para la
produccién de otras variedades vegetales e hibridos con fines comerciales.

Estos derechos econdmicos tendran una diferente duracién: dieciocho
aflos para especies perennes y sus portainjertes, y quince afios para las
especies que no estén incluidas en las que se acaba de mencionar. Los
plazos se contaran a partir de la fecha de expedicidn del titulo de obtentor y
una vez transcurridos, la variedad vegetal lo mismo que su aprovechamiento
y explotacién caeran en el dominio publico (Art. 40, LVV).

Para mantener la vigencia del titulo de obtentor, el obtentor o su
causahabiente deberdn pagar los derechos que sefiale la Ley Federal de
Derechos.
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Secretos industriales
Definicion

Se considera secreto industrial, toda informacion de aplicacidn
industrial 0 comercial que guarde una persona fisica 0 moral con caracter
confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o
econémica frente a terceros en la realizacién de actividades econdmicas y
respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas suficientes para
preservar su confidencialidad y el acceso restringide a la misma. (Arl. 82,
LPI)

Un secreto industrial puede consistir en cualquier formula, modelo o
patrén, dispositivo o compilacién de informacion que sea utilizada en el
negocic de una persona y que le provea de una oportunidad para obtener

vertajas sobre sus competidores que no conocen ni usan dicha informacion

La informacion debera estar referida a la naturaleza, caracteristicas ©
finalidades de los productos; a los métodos o procesos de produccion; o a los

medios o formas de distribucién o comercializacién de productos o servicios.

No se considera un secreto industrial la informacion que sea del
dominio piblico, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con
base en informacién previamente disponible.

Puede consistir en informacién sobre:

« Un proceso:
« Un dispositivo, aparato o maquina;

« Una formutacién, y
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» Medios o formas de distribucidén o comercializacion de productos o

prestacion de servicios {Tecnologia Administrativa).

Contenido del secreto industrial

La informacion que constituye un secreto industrial deberd estar
referida necesariamente a la naturaleza, caracteristicas ¢ finalidades de los
productos; a los métodos o procesos de produccion; o a los medios o formas

de distribucion o comercializacion de productos o prestacién de servicios.
Requisitos del secreto industrial

Debe referirse a:

« La naturaleza, caracteristicas o finalidades de los producios;
» A los métodes o procesos de produccidn;

« A los medios o formas de produccidon o comercializacion de

productos o prestacion de servicios.

Derechos del poseedor de un secreto industrial

» El poseedor de un secreto industrial podra perseguir a toda
aqueijla persona que, con motive de su frabajo, empieo, cargo,
puesto, desempeio de su profesion o relacién de negocios, tenga

acceso a un secreto industrial del cual se le haya prevenido sobre
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su confidencialidad y lo revele sin causa justificada y

consentimiento del poseedor o usuario auterizado.

» Tambien podra perseguir a loda persona fisica o moral que
contrate a un trabajador que esté laborando ¢ haya laborado o a
un profesionista, asesor o consulfor que preste o haya prestado
sus servicios para otra persona, con el fin de obtener secretos

industriales de ésta.

« Asi mismo, tendra el poseedor de un secreto industrial el derecho
de perseguir a toda persona fisica o moral que por cuaiquier medio

licito obtenga informacion que contemple un secreto industrial.

No se considera secreto industrial

Aquella informacidn que sea del dominio pablico, la que resulte
evidente para un téc¢nico en la materia, con base en informacion previamente
disponible o la que deba ser divulgada por disposicion legal o por orden
judicial.

No se considera que entra al dominio publico o que es divulgada por
disposicion legal aquella informaciéon que sea proporcionada a cualquier
autoridad por una persona que la posea como secreto industrial, cuando la
proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones,
registros o cualesquiera otros aspectos de autoridad.
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Soporte del secreto industrial

la informacion debera constar en documentos, medios electrénicos o

magnéticos, discos dpticos, microfimes, peliculas u otros instrumentos

similares.

Factores esenciales para tomar la decisién entre secreto
industrial y patente

Secrefo Industrial:

1.

No tiene una limitacién en cuanto a su duracidén, pues podra
mantenerse protegido por todo el tiempo que se mantenga su

confidencialidad.

Puede ser descubierto por oiros legalmente de manera
independiente o por medio del uso del procedimiento de ingenieria

inversa.

Puede aplicarse para proteger conocimientos nuevos pero que no

son patentables.

El costo puede mantenerse a un nivel conocido segin la
proteccidon requerida, pero variara segun las circunstancias, y

requerira un costo continuo para mantener la confidencialidad.

El propietaric cuenta con derechos internacionalmente
reconocidos, que dependen de las leyes de los paises

involucrados.
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El licenciamiento puede fener mucha flexibilidad en las
resiricciones que legalmente puede imponer el licenciatario,

siempre que no viole las leyes antimonopolics.

. Algunos expertos lo consideran de menor valor, ya que el derecho

de exclusividad esta ausente.

Patentes

1.

La duracion de una patente es normalmente de 20 ahos contados

a partir de la presentacion de la sclicitud comrespondiente.

Da a su duefio un derecho de propiedad y uso exclusive durante

toda la vida de la patente.

. La patente debe satisfacer ciertos requisitos de novedad, actividad

inventiva, etc.

. Costo relativamente predecible, pero que puede ser mas alto, en

particular cuando se obtiene la patente en varios paises.

El titular cuenta con derechos (nicamente en los paises donde 1a

patente existe.

El licenciante tiene menores posibilidades de imponer ciertas
restricciones al licenciatario, ya que solo esté licenciado el derecho

al uso de la patente.

El derecho exclusivo otorgado la hace de mayor valor segln los

expertos.
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1.4 LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Marcas

La marca es un signo que sirve para distinguir los productos o los
servicios de una empresa de los de otras empresas. El signo puede estar
formado en particular por una o varias palabras distintivas, letras, numeros,
dibujos o imagenes, emblemas, colores o combinaciones de colores
pudiendo ser tridimensional, como la forma del envase o embalaje del
producto (siempre que no sea mera consecuencia de su funcién). &! signo
puede estar formado también por combinaciones de lo anterior.

Aungue en algunos paises y en determinadas condiciones se puede
proteger una marca sin haberla registrado, por lo general, para que su
proteccidn sea efectiva, es necesario que la marca sea registrada en una
Oficina del Estado (que suele ser la misma que concede también las
patentes). El registro se efectla respecio de productos o servicios
especificos. Cuando una marca estd registrada, ninguna persona ni empresa,
salvo su propietario, podra utilizarla para productos o servicios idénticos o
similares a aquellos para los que esta registrada la marca. Todo uso no
autorizado de un signo similar a la marca protegida también esta prohibido, st
tal uso puede inducir a error al pablico. Por lo general, fa proteccion de una
marca no suele tener limitacion de tiempo, siempre que su registro se
renueve periddicamente (cada 10 afos, por lo general) y que continde
uflizéndose la marca.

Se calcula que el ndmero de registros y renovaciones de marcas
realizados en todo el mundo durante 1995 fue aproximadamente 1.0
millones; esta cifra no incluye los 22.600 registros internacionales y
renovaciones en el marco del Arreglo de Madrid, que corresponden a unos
226.000 registros nacionales y renovaciones. Al final de ese afo, se
enconiraban en vigor mas de 8 millones de registros de marcas; esta cifra no
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incluye unos 300.000 registros internacionales en el marco del Arregio de
Madrid que corresponden a unos 3 millones de registros nacionales."

La forma en que los disefadores de las marcas pretenden flamar la
atencion del poblico consumidor, es a través del contenido y caracleres
esenciales de los signos constitutivos de la misma. Por esta razon, las

marcas se encuentran agrupadas en [a siguiente forma:

a) Marcas Nominafivas. Conocidas también como verbales,
denominativas, hominales, nominadas, fonéticas, auditivas o de palabra.

Estas marcas estan constituidas por términos que tienen o no
significado, sin embargo, atraen la atencion del consumidor por el impacto
visual ¥ auditivo que en el mismo ejercen.

Pueden conformarse por nombres propios, geograficos ¢ comerciales
expresados bajo forma distintiva; denominaciones de fantasia y evocativas;
titulos de periddicos; iniciales, letras o siglas y ndmeros.

Lo que se protege mediante el registro de la marca nominativa
especificamente es el sonido y la imagen.

En este grupo cabe mencionar como ejemplo |a publicidad de Coca-
Cola; la cual conduce al consumidor a la adquisicion del preducto, en razén
de fa influencia que la misma ejerce a traves de los sentidos visual vy auditivo.

b) Marcas Figurativas. También denominadas como: innominadas,
visuales, gréficas o emblematicas y basicamente consisten en dibujos o

'® Estadisticas del Instituto de Investigaciones Eléctricas, México, 2000. (www jie.org.mx)
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figuras que independientemente del nombre o denominacidn, sirven para
designar los productos a que se aplican.

En este caso se puede ejemplificar con el detergente lava frastos

"Axion” cuyo envase plastico muestra la imagen de platos, vasos, cubiertos,
etc...

"A esta clase corresponden vihetas, disefios, figuras
geométricas, emblemas, franjas de colores, retratos, imagenes,
fimas, escudos, monogramas, estampillas, letras y guarismos
bajo forma especial y otros signos graficos.™®

Pero si dicha forma es tridimensional o tiene volumen, entonces se
trata de una marca plastica, como ocurre en las gue consisten de envases,
frascos, etc., como el caso de la leche "LALA". La marca figurativa impacta
visualmente al publico,

¢} Marcas Mixtas. Estas, son el resultado de la combinacién de las
caracteristicas de las marcas nominativas v figurativas; al resultado de esto
también se le llama marca compuesta.

Resultan de la combinacion de vocablos y figuras; palabras y colores;
nombre, figura y colores; las cuales, atraen la atencién del consumidor por la
fuerza sugestiva de la idea de Ja combinacion.

Considerando el destino de las marcas, estan divididas en marcas de
productos y marcas de servicios, las primeras estdn destinadas a diferenciar
ios productos y mercancias y las segundas, a diferenciar unos servicios de
otros.

Range! Medina, David; “Derecho de Propiedad industrial e Intelectual”; Instituto de
Investigaciones juridicas de UNAM, México, 1991, p. 216,
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Esta clasificacion se encuentra contenida en el Articulo 88 de la LP,
esiableciendo que: "se entiende por marca todo signo visible que distinga

productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.”
Considerando al sujeto titular de la marca se divide en:

a) Marcas Industriales. Son las que ostentan el signo distintivo del
productor de la mercancia.

b} Marcas de Comercio. Son las asignadas a los distribuidores o

mercancias y su proposito es la identificacion del mismo.

c) Marcas de Agricultura. Ostentadas por los productos agricolas
directamente o en sus envases, latas, bolsas de piastico, etc.,
cuando se presentan semitransformadas para su consumo.

Ya se ha dicho que segln el sistema mexicano de la proteccidn
marcana, el derecho de uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su
registro, razén por la cual el industrial, el comerciante o el prestador de
servicios que quiera gozar del derecho exclusivo de uso de su signo
distintivo, debera contar ¢on el comespondiente registro.

Marcas registrables

Siguiendo los principios universalmente pregonados por la doctrina y
por la mayoria de las leyes extranjeras, la ley mexicana presenta en primer
término la regla general que permite saber qué signos pueden constituir
marcas, se trata de los que dan satisfaccion a las condiciones o funciones,

caracteres esenciales y secundario de la marca. En efecto, pueden constituir
una marca;

63



a) Las denominacicnes y figuras visibles, suficientemente distintivas,
suscepiibles de identificar los productos o servicios a que se
apliquen o fraten de aplicarse frenie a los de su misma especie o
clase;

b) Las formas tridimensionales;

¢) Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, y

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

La condicién de que el signo sea visible excluye del sistema mexicano
la registrabilidad de las marcas de sonido, asi como las odoriferas, que se
reconocen en ofros paises.

Marcas no registrables

En segundo lugar, la ley establece un catdlogo formado por
denominaciones, figuras, formas, letras, objetos, titulos, etcétera, que
expresamente se consideran como no registrables en calidad de marcas,
como los siguientes que sefiala el articulo 90 de la LPI en sus diferentes
apartados:

a} Las dencminaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o
cambiantes (frac. I},

b) Los nombres propios, técnicos o de uso comin de los objetos que
pretendan ampararse, lo mismo que las palabras que se hayan
convertido en la designacion genérica de los productos o servicios
(frac. Il);
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<)

L)

h)

1

k)

Las formas tridimensionales que sean del dominio pdblico o que se
hayan hecho de uso comin vy fas que carezcan de originalidad, asi
como la forma usual de los productos o fa impuesta por su
naturaleza o funcidn (frac. lil);

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean
descriptivas de fos productos o servicios, asi como las palabras
descriptivas o0 indicativas de la especie, calidad, cantidad,
composicion, destino, valor, lugar de origen de los productos o la
época de su produccion {frac. IV);

Las letras, los nimeros digitos y los colores aislados (frac. V),

La traduccion a otros idiomas de las palabras no registrables, lo
mismo que el cambio caprichoso de su ortografia o la formacion
artificial de palabras no registrables (frac. V1);

Las que sean reproduccion o imitacion de escudos, banderas o
emblemas de paises, estados, municipios ¢ divisiones politicas, asi
como fas denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de
organizaciones intermnacionales, gubernamentales ©¢ no o de
cualquier organizacion reconocida oficialmente, incluyéndose su
designacién verbal (frac. Vi),

Los signos oficiales de control y garantia o sus imitaciones, asi
como |a reproduccion o imitacion de monedas, billetes de banco,
monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago
nacional o extranjero (frac. Vill};

La reproduccion o imitacion de condecoraciones, medallas u otros
premios reconocidos oficiaimente (frac. IX);

Las denominaciones geogréficas y los gentilicios que indiquen la
procedencia de los productos o servicios, asi como nombres y
adjetivos que puedan originar confusion scbre la procedencia de
los productos o servicios (frac. X);

Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen
por la fabricacién de productos, para amparar éstos (frac. Xi);
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) Los nombres, pseuddnimos, firmas y retratos de personas, sin el
consentimiento de las mismas o de sus parientes préximos (frac,
Xy

m) Los titulos de obras intelectuales protegidos por la legislacion
autoral (Frace. Xlli);

n) Las denominaciones, figuras o formas tridimensicnales engafiosas
acerca de su naturaleza, componentes o cualidades de los
productos o servicios (frac. XIV);

o) Las marcas que sean iguales o semejantes a una marca que se
estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a
cualquier producto 0 servicio (frac. XV);

p) La marca que sea idéntica o semejante a otra ya registrada y
vigente, o cuyo registro esté en tramite, para distinguir iguales o
similares productos o servicios (frac, XVI();

q) La marca que sea idéntica o semejante a un nombre comercial de
una negociacién cuyo giro sea similar a los productos o servicios
que se pretendan amparar con la marca (frac. XVII).

El nombre comercial corresponde al signo distintivo que se ufiliza para

identificar la empresa de una persona fisica o juridica, de las demas que
tienen la misma o similar actividad industriai o mercantil.

El rOtulo del establecimiento es la denominacion que algunas

empresas emplean para designar al signo exterior de los locales de la

negociacién, como una variante del nombre comercial.

La muestra del establecimiento es la expresion que también suele

utilizarse como otra modalidad del nombre comercial, para la designacion

material y exterior del establecimiento mercantil. En el derecho mexicano
estuvo reglamentada por el Cédigo de Comercio de 1884.
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En a ley mexicana vigente ni la muestra ni ef roétulo, gue en realidad
son sindnimos, se consideran como instituciones independientes del nombre
comercial,

Diferencias con la marca

Si la marca tiene por objeto distinguir productos vy servicios, el nombre
comercial tiene como finalidad diferenciar establecimientos, negociaciones y
empresas.

En tanto que, en términos generales, la proteccion que la ley brinda a
la marca presupone el registro de la misma, el nombre comerciat se protege
sin que sea preciso su registro, bastando para que goce de la proteccion
legal ef hecho de su uso.

Adquisicién del derecho

La fuente originadora del derecho exclusivo al nombre comercial €s el
uso del signo (Art. 105, LP), siguiendo en esto la ley mexicana el principio
establecido por el articulo 8 def Convenio de Paris, que dispone que el
nombre comercial serd protegido en todos los paises de la Unibn sin
ohligacion de deposito o de registro.

Sin embargo, podra publicarse el nombre comercial en la Gaceta de la

Propiedad industrial a fin de establecer una presuncién de buena fe por quien
adopta el signo (Art. 108, LP}).
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Denominacion de origen

Concepto

La denominacion de origen es el signo distintivo consistente en el
nombre de un lugar geografico con el que se identifican las mercancias que
tienen similares propiedades derivadas de los elementos naturales propios
de dicha region geografica, como clima, tiema y agua, asi como de la técnica,
destreza, habilidad y tradicién artesanal de quienes habitan la propia region,
para producirlas.

Fuente del derecho

El nacimiento de la denominacidon de origen occume con la declaracion
de proteccidn que debe ser hecha por el IMPL, de oficio ¢ a peticion de quien
demuesire tener inferés juridico (arts. 158,159,160, 161, 162, 163 y 164,
LPI),

Para que este signo obtenga la proteccion internacional conforme al
Arreglo de Lisboa relativo a la proteccién de las denominaciones de origen y
su registro internacional, dicho instituto, por conducto de la Secretaria de
Relaciones Exteriores tramitara el registro comrespondiente (Art. 168, LP1).

Duracion de la proteccién

La vigencia de la declaracién de proteccidon de la denominacion de
origen estard determinada por la subsistencia de las condiciones que la
motivarcn y sélo dejara de surtir efectos por otra declaracion del Instituto que
la revoque (Art. 165, LPI). Sin embargo, los términos de ia declaracion de
proteccion podran ser modificados en cualguier tiempo, de oficio o a peticion
de parle interesada, a condicidn de que sean sefialadas con detalle las
modificaciones que se piden y las causas que las motivan (Art. 166, LPI).
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Titular de Iz denominacién de origen

El fitular de la denominacidon de origen protegida conforme a la

declaracion correspondiente hecha por el IMP!, es el Estado mexicano (Arf.

167, LPI).

Competencia desleal

La represion de la competencia desleal va contra los actos o practicas,

en el ejercicio del comercio o los negocios, que son contrarios a los usos
honrados, principalmente contra:

los actos que puedan causar una confusién con los productos ©
servicios, o la actividad industrial o comercial de una empresa;

las alegaciones falsas que tiendan a desacreditar los productos o
sefrvicios, o la actividad industrial o comercial de una empresa;

las indicaciones o alegaciones susceptibies de inducir al piblico a
error, en particular sobre el proceso de fabricacion de un producto,
o sobre la calidad, cantidad u otras caracteristicas de los productos
0 sernvicios;

los actos relativos a la adquisicion ilicita, la divulgacion o fa
utilizacién de secretos comerciales;

los actos que causen una dilucidn o cualquier otro perjuicio al
poder disintivo de ofra marca o que permitan aprovecharse
indebidamente del activo intangible o de la reputacién de otra
empresa,
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Proteccién internacional

Por lo general, las leyes de un Estado relativas a la propiedad
industrial sdlo suelen ocuparse de los actos realizados o acaecidos en el
Estade mismo. Por consiguiente, la patente, el registro de una marca o el
registro de un dibujo o modelo industrial sélo surfen efectos en el Estado
donde fa Oficina del Estado hizo la concesidn o el registro, pero no en los
demds. Por lo tanto, si el propietario de una patente, de una marca de fabrica
¢ de comercio, ¢ de un dibujo o modelo industrial desea estar protegido en
varios Estados, tendra que obtener esa proteccién por separada en cada uno
de ellos.

Con el fin de asegurar a sus propios ciudadanos la posibilidad de
obtener proteccion en Estados extranjeros, en 1883, once Estados
establecieron la Union Internacional para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, firmando el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial.

Desde esa fecha, el nlimero de miembros de la Union de Paris ha ido
aumentando continuamente. El Convenio ha sido revisado varias veces.

El Convenio de Paris prevé expresamente que los Estados miembros
pueden concertar entre ellos, separadamente, acuerdos especiales sobre
determinados aspectos particulares de 12 proteccién de la propiedad
industrial. Tales acuerdos no deben contravenir las disposiciones del
Convenio "general” {es decir, del Canvenio de Paris).

Hasta ahora, se han concertado 11 acuerdos especiales, ocho de los
cuales se denominan "Ameglos" © “"Acuerdos”, dos "Tratados" y uno
"Protocolo”, bajo la égida de la Unidn de Paris, y estaban en vigor al 1° de
enero de 1997.
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Ei objetivo que persiguen la Union de Paris y la OMPI -que constituye
la Secretaria de la Union- consiste en reforzar la cooperacian de fas naciones
soberanas en materia de propiedad industrial. Se frata de que esa proteccién

sea adecuada, facll de conseguir y, una vez lograda, respetada de manera
efectiva.

La proteccidn de la propiedad industrial no constituye un fin por si
misma: es un medio de fomentar la actividad creativa, la industrializacién, las
inversiones y las aclividades comerciales honradas. Todo ¢llo, para contribuir

a aportar mas seguridad y bienestar, menos pobreza y mas beileza a la vida
de los hombres.
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CAPIiTULO SEGUNDO

LOS MEDIOS DE CONSERVACION Y TRANSMISION
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN
LOS TEXTOS LEGISLATIVOS MEXICANOS

A mediados de 1983 fueron localizados, en la biblicteca de la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), 47 legajos de
documentacion relacionada con patentes de invencion del siglo XIX. A partir
de ese momento, y hasta el presente, el Archivo General de la Nacion (AGN)
ha realizado diversas actividades orienfadas a proteger, organizar y difundir
este valioso grupo documental, cuya importancia para ia historia de la ciencia
y la tecnologia esta fuera de duda. Basta mencionar, para dar una idea de la
naturaleza y del alcance de las tareas emprendidas, que los expedientes de
la serie Patentes, concentrados hoy en dia en el AGN, integran mas de siete
mil volimenes y comprenden, en su conjunto, 130 afios del registro de la
propiedad industrial en México, entre 1840 y 1970. Sin embargo, no es sdlo
la cantidad de expedientes lo que hace que esta serie constituya una veta
particularmente rica de la documentacidn cientifico-técnica custodiada por el
AGN; destaca, sobre todo, la calidad informativa de la serie, subrayada por la
homogeneidad de los materiales, pues documenta con detalle los afanes
innovador de quienes buscaban hacer "... por primera vez una cosa que
hasta entonces no se habia hecho, o se habia hecho de otro modo. .."%°

Para el periodo 1840-1900, la mayor parte de la documentacion
procede de una de las instituciones mas notables del siglo XIX mexicano: el
Ministeric de Fomento, Colonizacién, Industria y Comercio, que relevo, desde

® Juan, Torre de la; “Legislacion de Patentes y Marcas”; Antigua Imprenta Mungufa,
México, 1903, p. 4.
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sy creacién, en abril de 1853, a la Junta Directiva de Industrias, en materia
de concesion de privilegios exclusivos. Una de las atribuciones del Ministerio
era la de realizar "las medidas conducentes al fomento de todos los ramos
industriales, en todas las lineas, considerandose como estimulo indirecto la
expedicion de patentes y privilegios y las exposiciones pablicas de ia
indusitna agricola, minera y fabril?!

A pesar de los mlitiples obstaculos que enfrentd el Ministerio de
Fomento para impulsar sus proyectos dirigidos " a conseguir {a realizacién de
bienes que se palpan y hacen la felicidad de los pueblos que quieren
adelantar, marchando con la civilizacion y aprovechando las conquistas de la
ciencia y de la industria"® el despacho del ramo Privilegios siempre fue
objeto de una especial e ininterrumpida atencion, pues se advertia que "“la
expedicién de patentes de invencién y el registro de marcas, son operaciones
que reconocen inestimables derechos y que otorgan especiales garantias
que constituyen la recompensa debida a la inteligencia, al estudio y al
trabajo, un estimulo al renovador ingenio humano, y que suelen por si solos
crear valores de mucha consideracién"?

Pese a que la documentacién correspondiente al siglo XiX -los 47
iegajos mencionados- no representa ni el 1% del total de la serie, lo que
revela, dicho sea de paso, la magnitud en el aumento de las patentes en el
siglo XX, constituye una porcion del conjunto de enorme significado en tanto
fuente importantisima para la investigacion de un siglo que experimento
profundas transformaciones tecnolégicas y un acelerado progreso cientifico,
procesos aln no suficientemente estudiados.

3 Siliclo, Manuel; “Memoria de la’ Secretaria de Estado y Despacho de Fomento,
Colonizacién, Industria y Comercio de la Republica Mexicana”; V. Garcia Torres,
g\géxico. 1857, p. 5.

Ibidem.
P Ferndndez Leal, Manuel; “Memoria Presentada al Congreso de la Union 1892-1896";
Secretaria de Fomento, México, 1897, p. 50.
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En el presente capitulo se insertan textos de las leyes sobre patentes
y marcas que tuvieron vigencia durante el siglo XIX y que se ha considerado
de interés general transcribirlos al pie de la letra, asimismo, se revisan los
textos juridicos que normaron la materia durante el siglo pasado, incluyendo
la Ley de Propiedad Industrial de 1991, reformada en 1994 y 1997, vigente
en los albores del presente siglo.

2.1 DECRETO DEL 2 DE OCTUBRE DE 1820

Esta parte inicia con los textos de las disposiciones legales mas
importantes que regularon la concesidn de privilegios exclusivos de
invencitdn, perfeccionamiento o introduccion de algln ramo de industria
durante el siglo XIX en México: el decreto expedide por las Cortes
Espafiolas, el 2 de octubre de 1820; la Ley de 7 de mayo de 1832, y su
reglamento, del 12 de julic de 1852 y, finaimente, la Ley de 7 de junio de
1890%*. Sin contar con algunas reformas menores, puede afimarse que
estas cuatro disposiciones marcan los hitos principales en materia juridica
acerca de patentes de invencién en nuestro pais en el periodo mencionado.
Al compararias, destaca en primer lugar, no tanto lo que las diferencia, sino,
sobre todo, lo que en espiritu las une: la idea de que la proteccion de este
género de propiedad no puede sino alentar la capacidad inventiva de los
hombres y que ésta solo puede derivar en beneficios para la sociedad.

En ofras palabras, que el impulso a la creatividad individual es un
asunto de interés plblico. Sin embargo, historicamente, resulta en particular
interesante el contraste entre las leyes de la primera mitad del siglo XIX, el
Decreto de 1820 v la Ley de 1832, que al compartir una misma concepcién
puede considerarse unitariamente y la Ley de 1890, primera en adquirir una

24 Torre, Juan de la; op ¢it., p. 5.
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perspectiva modema de la propiedad industrial, bajo la influencia de la Unidn
de Paris de 1883 acerca de patentes.

Para 1890 la certidumbre de que las patentes de invencidén fermaban
parte integral de la politica de fomento industrial, idea expresada desde la
creacion del Ministerio de Fomento, Colonizacién, Industria y Comercio en
abril de 1853, adquiere gran dinamismo, pues " es bueno -sefialaba el
Ministro Carlos Pacheco- facilitar cuanto tienda a consolidar los adelantos y a
robustecer el espiritu industrial, médula vigorosa de las sociedades

modemas “°

Por otra parte, resuita sumamente significativo que a lo largo de los
casi sesenta afios que median entre la expedicién de la Ley de 1832 y la
promulgacién de la Ley de 1880, haya sido constante el descontento con la
letra de la primera, resumido con claridad en el siguiente parrafo de la
Memoria de Fomenlo de 1877-1882: "...El importante ramo de privilegios,
dependiente de esta Secretaria, tropieza para su despacho con graves
cbstaculos, causados por la vigencia en que acerca de él estan adin leyes
expedidas con mucha anterioridad a nuestra Carta fundamental, en
contradiccion con ella, y ademas de esto de imposible aplicacion en la
actualidad".?®

En cambio, al expedirse {a Ley de 1890 y al aumentar el nimero de
solicitudes entre ese afio y 1896, el animo del ministerio en lo relative a este
ramo tomd un sesgo distinto: el "incremento notable de solicitudes de
privilegio y de ctorgamiento de patentes en los Ultimos seis afios, prueban la
sabiduria del legistador de 1890. Inspirada en miras progresistas, la ley dio
considerables facilidades y otorgé serias garantias a los inventores vy
perfeccionadores de alguna industria o arte, y al amparo de sus preceptos ¥
de las patentes concedidas en virtud de ellas, se han establecido negociacio-

5 pacheco, Carlos; op cit, p.427.
% Ibidem, p. 430.

75



nes de importancia, estimulando el talento de nuestros innovadores y atraido

a los extranjeros en solicitud de nuestras patentes.”

A continuacidn, se sefiala lo establecido por el Decreto expedido por
las Cortes Espafolas el 2 de Octubre de 1820, para asegurar el derecho de
propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan algiin ramo de
industria.

“Las Cortes, después de haber observado todas las formalidades
prescritas por la constitucién, han decretado lo siguiente:

Art. 1o0. Todo el que invente, perfeccione o introduzca un ramo de in-
dustria, tiene derecho a su propiedad por témino, y bajo las condiciones que
esta ley le sefiala.

Art. 20. Al Gobiemo no le toca examinar si los inventos, perfecciones o
intfroduccicnes son o no dtiles, sino solamente si son contrarios a las leyes, a
la seguridad publica, a las buenas costumbres, o a las odrdenes o
reglamentos; y no siéndolo, no puede negar su proteccidén al que se crea
inventor, petfeccionador o introductor.

Art. 30. El que invente, perfeccione, mejore o introduzca algin ramo
de industria, si quiere que el Gobiemo le asegure su propiedad, presentara
ante el ayuntamiento de su domicilio, o ante el jefe politico de la provincia, la
descripcion exacta, acompafiada de los dibujos, modelos y cuanto juzgue
necesario para la explicacién del objeto que se propone, firmado todo por él;
y estas autoridades estaran obligadas a darle un testimonio en relacién de
todo, segun el modelo nimero 1.

Ar. 4o. La autoridad local estard obligada a remitir este expediente
con todos sus documentos al jefe politico de la provincia, y éste al secretario

¥ Fernandez Leal, Manuel; op cit, p. 51
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de la gobemacion, en el término mas corto posible, bajo su responsabilidad a

los perjuicios que puedan resultar de ja detencion.

Art. 50. El inventor, perfeccionador o introductor, al tiempo de pedir la
proteccion de la autoridad, presentando los documentos de que habla el
articulo 3o., entregard mil reales en el primer ¢aso, setecientos en el
segundo, y quinientos en el tercero: estas cantidades se pasaran a las
respectivas tesorerias de provincia.

Arnt. 6o. Recogido el testimonio de que habla el art. 30., ¥y hecha la
entrega de que habla el 50., el inventor, perfeccionador o introductor
establecido en las provincias de Ultramar, podrd comenzar a usar de su
invencidn, perfeccion o introduccion, sin perjuicio de proveerse del certificado
del Gobiemo.

Art. 7o. El secretario de la gobernacion estd obligado a pedir al
inventor, perfeccionador o introductor el certificado correspondiente, segin el
modelo numero 2, dirigiéndoselo por conducto del jefe politico y
ayuntamiento local, sin preceder para ello otro examen ni reconocimiento que
el designado en el articulo 20.

Art. 8o. Este cerificado contendréd una copia exacta de los

documentos y dibujos que haya presentado el interesado, y las descripciones
de los modelos.

Art. 9o. Al tiempo de recoger del ayuntamiento o del jefe politico el in-
ventor, perfeccionador o introductor el certificado que le haya expedido el
secretario de gobernacidn, entregara otra cantidad igual a la que entregé al
tiempo de pretender dicho certificado: estas cantidades pasardn a las

respectivas tesorerias de provincia, segun se ha dicho para las del articulo
§°.
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Art. 10. Los expedientes originales de invencién, perfeccion o introduc-
cidn se pasaran después de concluidos al establecimiento de fa direccion del
fomento general del reino, v en adelante donde deban corresponder; y alii
quedaran depositados, registrandolos por orden numérico, segdn sus fechas,
en un libro que se llevara al efecto.

Art. 11, En el caso que a juicio del inventor haya razones politicas o
comerciales que exijan el secretoc de su descubrimiento, presentara
directamente su peticion con los motivas en que funda el secreto al jefe de la
direccion del fomento general del reino, o al que en adelante determine el
Gobiermo, ¢ cual hara trasladar a presencia suya y por mano de! interesado,
o de persona de su confianza, las descripciones en un regisfro particular, que
se cerrara y sellara, y permanecera asi el tiempo que haya de durar secreto,
poniendo en el scbre o cubierta el nombre del inventor, la fecha, y los objefos
que encierra el paquete, y dando af inventor una copia de esta relacion, a fin
de que en virtud de ella se le expida por el secretario de la gobemacion, el
certificado correspondiente que le asegure la propiedad.

Art. 12, El jefe de la direccion del fomento general del reino, cuidara de
gue toda invencion, perfeccion o introduccion, cuyo deposito le confie el
Goebierno, se publique inmediatamente en la Gaceta, a fin de que llegue a no-
ticia de todos, y ademas estara obligado a manifestar a todo el que lo solicite,
el catalogo o registro de todos los certificados expedidos, y las cubiertas de
las invenciones, a fin de que cualquiera pueda juzgar si debe decidirse a
pedir certificade de alguna invencion, mejora o introduccion que piense haber
hecho.

Art. 13. Los certificados de invencidn tendran fuerza y vigor durante
diez anos: los de mejora durante siete, y los de introduccion durante cinco,
contados desde ef dia de la fecha del certificado; y s6lo a propuesta del
Gobierno, aprobada por las Cortes, podrdn exceder de este término; el cual
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nunca se extenderd a mas de quince anos para los primeros, diez para los
segundos, y siete para los terceros.

Art. 14. Todo inventor tiene derecho a mejorar su invencion, baijo los

mismos tramites y formalidades prescritas para las mejoras.

Art. 15. Toda persona tiene derecho a perfeccionar la invencion de
otro; pero no a usar de la invencion principal sin concertarse para ello con el
inventor, asi come tampoco el inventor a usar de {as perfecciones y mejoras

hechas por otro sin concertarse con el perfeccionador.

Ari. 16. Por inventor se enfiende aguel que hace por primera vez una
cosa que hasta entonces no se habia heche, o se habia hecho de otro medo;
¥ por mejorar, el que afiade, guita o varia algo esencial a las invenciones,
con el objeio de hacerlas mas utiles. Por consiguiente, seré inventor el que
idee una maguina, aparato o procedimiento desconocido; lo serd también el
que haga la aplicacion de las invenciones a mecanismos o métodos ya
conocidos también,

Art. 17. En caso de contestacion, si hubiese una semejanza absoluta
entre dos descubrimientos, sera valido el que se haya presentado antes a la
autoridad local o de provincia; pero si hubiese desemejanza, el posterior se
considerara como mejora, sin pagar por ello nueva contribucién,

Art. 18.Los certificados de invencidn, mejora o introduccion, no pueden
recaer ni sobre las formas ni sobre las proporciones diferentes al objeto, ni
sobre los adomos de cualquiera género que sean.

Art. 19. El propietario de una invencion, mejora o introduccion, podra
ceder su derecho, en todo o en parte, Unirse eh sociedad, vender, permutar o
contratar en los términos establecidos por fas leyes para los contratos.
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Art. 20. E! propietario de una invencién, mejora o introduccion, tiene el
derecho de perseguir ante los tribunales civiles a cualquiera que le turbe en
el uso exclusivo de su propiedad.

Art. 21. El certificado del secretario de la gobernacion, sera el titulo de
propiedad del inventor, mejorador ¢ introductor, y por tanto obraran en su
favor o0 en contra las descripciones, planos, modelos y demas que haya pre-
sentado.

Art. 22, Las penas que el tribunal impondra a aclores o reos, se
limitaran a las costas del proceso, 0 a los peruicios cuando no haya
intervenido mala fe; y a 1as costas y al cuatro tantos del perjuicio cuando el
actor o0 €l reo hayan procedido de mala fe.

Art. 23. Los privilegios concedidos antes de esta €poca por
invenciones, perfecciones o introducciones, gozaran de la proteccidn que
concede este decreto, hasta cumplir el tiempo que en él se sehala;
comenzando a contaro desde la época de la concesion. Los agraciados
tendran que evacuar las diligencias que se prescriben, y proveerse del
comrespondiente certificado; pero sin pagar derecho alguno.

Art. 24. El inventor, mejorador o introductor, dejan de considerarse
como propietanos. primero, si ceden en beneficio plblico su derecho; se-
gundo, si dejan transcurrir seis meses sin recoger el certificado; y tercero, si
dejan pasar dos afios sin poner en gjecucion su invento, perfeccion o mejora.

Arl. 25. El que trate de llevar a efecto cualguier invencién o mejora, ¥y
tema que por haber de valerse de manos intermedias, por ser precisos en-
sayos en puablico, o por otro cualquier motivo haya quien se le anticipe a
reclamar su propiedad, podra consighar en manos del jefe politico de Ia
provincia su pensamiento, expresandolo de manera que se dé una idea clara
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del objeto; y el jefe politico, sin exigirle por esto contnbucion alguna, le dara
un testimonic o certificado de ello, v le prescribira el tiempo necesario para la
gjecucion, el cual no excedera de seis meses. Durante ellos se decidira &l
aspirante a solicitar o no la patente, y no se le podra anticipar otro a reclamar
la propiedad.”

2.2 LEY SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD DE LOS INVENTORES O
PERFECCIONADORES DE ALGUN RAMO DE LA INDUSTRIA DE 7
DE MAYO DE 1832.

Como se recordara, no obstante que la gesta insurgente se inicid en
1810, es hasta septiembre de 1821 en que se consolida la independencia de
México, por tal motivo el Decreto anterior de las cortes hispanas tiens
vigencia en el pais hasta que se promulga la Ley de 7 de mayo de 1832 que
constituye la primera normatividad en la materia, durante la épocca
independiente 2

La ley fue promulgada por el Vicepresidente de los Estados Unidos
Mexicanos y sefalaba al pie de la letra lo siguiente:

“10. Para proteger el derecho de propiedad que tienen los inventores o
perfeccionadores de algin ramo de industria, se les concede derecho
exclusivo para poder usar de ella en todos los Estados de la Federacion, por
el tiempo y bajo las condiciones que se expresan en esta ley.

20. El que invente o perfeccione alguna industria en la Republica
Mexicana, si quiere que el Gobiermno le asegure la propiedad, presentara ante
éste, 0 ante el ayuntamiento del lugar en que desee plantear su proyecto, o
ante el de su residencia, o ante el gobermnador del Estado o Termritorio a que
pertenezca ese lugar, la descripcion exacta, acompanada de los dibujos,

2 Ibidem, p. 5.
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modelos y de cuanto se juzgue necesario para la explicacion del objeto que
se propone, firmado todo por €k y estas autoridades deberan darle un

testimonic en forma, segin el modelo nimero 1.

30. La autoridad local, en caso de que el empresario no se haya
presentado directamente al gobernador del Estado, debera remitirle a éste el
expediente, con todos los documentos; y el gobermnador, tomada razon de él
lo dirigira, en caso de gue el empresaric no quiera ocurrir por si, al Ministerio
de Relaciones en el primer correo ordinario.?®

4o. Elevara al Gobiermno general una solicitud para obtener privilegio;
mandard publicarla por tres veces en los periddicos, y se concederan dos
meses de plazo, contados desde el primer dia de la publicacién, para que
puedan ocurrir los que quieran alegar algan derecho de preferencia.

50. El Gobiemno general, por medio del Secretario de Relaciones, ex-
pedira al inventor o perfeccionador una patente, segin el modelo nimero 2.

60. Para ia concesion de la patente de que habla el articulo anterior,
no deberd el Gobierno examinar si son o no Utiles los inventos o
perfecciones, sino solamente si son gontrarios a fa seguridad y salud publica,
a las buenas costumbres, a las leyes o0 a las drdenes y reglamentos; y no
siéndolo, no podran negar su proteccion al que la hubiere solicitado.

70. Las patentes de invencién tendran fuerza y vigor durante diez
afios, y las de mejora durante seis, contados desde la fecha en que se
hubiere planteado en cualquier punto de la Republica el proyecto privilegiado.

# Conforme al decreto de 22 de Abril de 1853, ef Ministerio de Fomento quedé encargado de
la expedicién de patentes y privilegios, que este ley encomendaba al de Relaciones.
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80. Se entiende planieado un proyecto de invencion © mejora desde el
dia en que se expida la patente.

90. Cuando €l inventor o perfeccionador quiera que su privilegio no
sea exclusivo, mas que respecto de un Estado, ocurrird para que se le
conceda, a las autoridades de él.

10. Cuando alguno hubiere obtenide privilegio para una invencién o
mejora, que ya estuviese planteada sin privilegio por algin particular, perdera
el privilegio aunque no se reclame por el paricular duefio de la invencidn o
perfeccion.

11. Cuando la invencién o perfeccion sean de tal naturaleza que
pueda mantenerse oculta, y el inventor o perfeccionador hubiere pedido
privilegio, cumplido el término de éste, debera hacerse plbiico.

12. Si expedida una patente a favor de una invencion se solicitare
privilegio para perfeccionarla, el privilegio del perfeccionador dejard
subsistente el del inventor, sin perjuicio del acomodamientc que ambos
puedan tener. '

13. Cuando los inventores o perfeccionadores pretendieren que se les
amplien los privilegios por mas tiempo del expresado en el art. 7o., ccurriran
al Gobiermo y éste, con su informe, dara cuenta al Congreso.

14. Los inventores o perfeccionadores no podran usar de sus respecti-
vas industrias como privilegios, hasta no haber obtenido del Gobiemo gene-

ral la patente gue debe servirles de titulo.

15. En caso de disputa sobre la propiedad de invencién o mejora, se
decidira por 1as leyes comunes.
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16. Cuando se probare que los privilegios se han obtenido de mala fe,
haciendo pasar por invenciéon o mejora lo que no es mas gue introduccion,

perdera la patente el que la hubiere solicitado.

17. El Gobierno hard publicar en la Gaceta la concesion de cada
patente tan luego como la haya expedido, y dispondra un local oportuno para
que estén a la expectacion publica los dibujos, plancs v modelos de que
habla el art. 20.

18. Cuando el invento o perfeccion deba permanecer oculto, o se
publicaran los disefios, dibujos, etc., hasta que expire el término del
privilegio.

19. Los derechos de una patente seran desde 10 hasta 300 pesos.

20. La mitad a lo menos de los individuos que los privilegiados hayan
de emplear en los trabajos mecanicos deberdn ser precisamente naturales
de los Estados Unidos Mexicanos, si los hubiere.

21. El introductor de algin ramo de industria, que a juicio del
Congreso general sea de grande importancia, podra obtener privilegio
exclusivo, ocurriendo por conducto del Gobierno al mismo Congreso.”

Como es posible observar la ley dejaba una laguna enlo que respecta
a la transmisidn de los derechos de propiedad intelectual.

® Cfr. Torre, Juan de la; Legislacién de Patentes....; op cit, p.18.

84



2.3 LEY DE PATENTES DE PRIVILEGIO DE 7 DE JUNIO DE 1890

El segundo ordenamiento en materia de propiedad intelectual fue la
Ley de 7 de junic de 1890, sobre Pafentes de Privilegic a los inventores o
Perfeccionadores de 1880, ia cual citaba lo siguiente:

CAPITULO |

Art 1o. Todo mexicano o extranjero, inventor o perfeccionader de algu-
na industria o arte, o de objetos a ellos destinados, tiene derecho, en virtud
de lo que dispone el art. 28 de la Constitucion, a la explotacion exclusive de
ellos durante un cierto ntmero de afos bajo las reglas y condiciones que se
previenen en esta ley.

Para adquirir este derecho se necesita obtener una patente de
invencion o perfeccionamiento.

Ar. 20. Es susceptible de privilegio todo descubrimiento, invencién o
perfeccionamiento que tenga por objeto un nuevo producto industrial, un nue-
vo medio de produccion o la aplicacion nueva de medios conocidos pare
obtener un resultado e un producto industrial. Son igualmente susceptibles
de privilegio los productos quimicos o farmacéuticos.

Art. 3o0. Una invencion o perfeccionamiento no deben ser considerados
nuevos cuando en el pais o en el extranjero y con anterioridad a la peticién
del privilegio hayan recibido una publicidad suficiente para ser ejecutados.
Queda exceptuado el caso de que la publicidad haya side hecha por una
autoridad extranjera encargada de expedir patentes y cuando la invencién o
perfeccionamiento hayan sido presentadas en exposiciones celebradas en el
territorio de la Replbiica o en el extranjero.
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Art. 4o. No pueden ser objeto de patente:
I. Las invenciones o perfeccionamientos cuya explotacion sea

contraria a las leyes prohibitivas o a la seguridad pablica,

. Los principios o descubrimientos cientificos mientras sean
meramente especulativos y no se traduzcan en maquina, aparato,
Instrumento, procedimiento u operacion mecanica o quimica, de
caracter practico industriai.

Art. 5° La concesion de una patente ne garantiza la novedad ni la
utilidad del objeto sobre que recae, ni prejuzga las cuestiones que sobre esto
pudieran suscitarse. En consecuencia, deben ser conocidas sin examen
previo de la novedad ni de la utilidad, de la invencion o perfeccionamiento, ni
de la suficiencia o insuficiencia de las descripciones que se acompanian a la
peticion.

Art. 6°. La concesidn de una patente ne puede recaer mas que sobre
un objeto o procedimiento industrial: cuando dos 0 mas pudieran combinarse
entre si para producir un mismo resultado industrial, se solicitara el nimero
de patentes que fuere necesario.

Art. 7°. Los derechos que conceden las patentes expedidas en la
Republica para objetos o procedimientos, que hubiesen sido o fueren en lo
sucesivo amparados con patentes extranjeras, son independientes de los
derechos que aquéllas otorguen, y de los efectos ¢ resultados que
produzcan.

Art, 8° Los efectos de la patente son:

I. Privar a toda persona sin permiso del propietario de la patente, del
derecho de producir industrialmente el objeto de la invencion, de
ponerio en el comercio y de venderlo.
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Il. Tratandose de un procedimiento, maquinas ¢ de cualquiera otro
medio de explotacion, de un instrumento u oiro medio de trabajo, el
efecto de la patente es privar a los demas del dereche de aplicar el
procedimiento o de usar del objeto de la invencion, sin el permiso
del propietario de la patente.

Art. 9°. La patente no produce efecto alguno contra el tercero que
explotaba ya secretamente o habla hecho los preparativos necesarios para la
explotacién en la Repblica, de la invencion o perfeccionamiento, antes de le
presentacion de le solicitud de la patente.

Art. 10° Los efectos de la patente no son extensivos a 1os objetos o
productos que en transitc atraviesen el ferritorioc de la Replblica, o
permanezcan en sus aguas territoriales.

Art. 11. El derecho de solicitar una patente para objetos o
procedimientos que estuvieren amparados con patentes extranjeras, sélo se

conceden a los inventores o perfeccionadores, o a sus legitimos
representantes.

Art. 12. Los inventores gozaran del plazo de un afio contado desde la
fecha de la patente, dentro del cual ellos exclusivamente tendran el derecho
de solicitar patentes de perfeccionamiento.

Art. 13. Las patentes se otorgaran por veinte afos contados desde el
dia de su expedicién; no obstante, cuando las patentes se soliciten para
objetos ¢ procedimientos ya amparados con patentes extranjeras, el término
de su duracién no podra exceder del que falte para la expiracién de la prime-
ra patente expedida a favor def solicitante.
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Art. 14. La duracion de ias patentes puede ser prorrogada por cinco
afios en casos excepcionales a juicio del Ejecutivo; la prorroga de la patente
de invencidn trae consigo la prorroga de las patentes de perfeccionamiento
que con ellas se relacionen.

Art. 15. Las patentes son expropiables por el Ejecutivo, por causa de
utitidad pUblica, previa indemnizacion cuando el libre uso de los efectos o
procedimientos que fueron objeto de la patente, sea susceptible de crear un
ramo imporante de riqueza nacional y tenga lugar una de las siguientes
circunstancias; .

l. Que el inventor o perfeccionador se nieguen a permitir la
explotacion de su patente.

il. Que la maquina, aparato, instrumento o procedimiento, sean
susceptibles de producirse o de aplicarse en el pais.

El Reglamento determinara la forma y procedimientos que deban
seguirse en la expropiacion.

CAPITULO I
Art. 16. Para obtener los privilegios que esta ley concede, se

necesitara ocurrir en debida forma a Ia Secretaria de Fomenio, a cuyo cargo
queda el otorgamiento de las patentes.

Ant. 17. El primero que solicite la patente de privilegio tiene a su favor
la presuncién de ser el primer inventor o perfeccionador y ademas goza de

los derechos de posesion.

Art. 18. Los inventores o perfeccionadores que no puedan ocurrir por
si a la Secretaria de Fomento, ya sean nacionales o extranjeros, tienen el
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derecho de constituir apoderados que 10s representen, tanto para solicitar la

patente, como para los litigios o cuestiones concernientes a ella.

Los nacionales podran hacerse representar con carta-poder. Los

extranjeros con poder juridico en forma debidamente protocolizado.

Los efectos del poder terminan con la expedicidén de la patente, salvo

cldusula expresa en contrario contenida en el poder.

Art. 19. La soficitud en que se pretenda una patente, sera publicada en
el Diario Oficial de la Federacion, durante dos meses, de diez en diez dias.

Art. 20. Durante el término que sefiala el articulo anterior, todos tienen
el derecho de oponerse ante la Secretaria de Fomento para el efecte de que
se niegue la patente sclicitada. Transcurrido dicho plazo no sera admitida
ninguna oposicion.

Art. 21. Las oposiciones s6lo podran fundarse en cualquiera de las
causas siguientes:

I. No tratarse de una invencién o perfeccionamiento que deba motivar
la expedicién de una patente de conformidad con esta ley.

ll. Haber tomado el objeto principal de la sclicitud, de descripciones,
dibujos, modelos, instrumentos, aparato u operaciones de gue un
tercero sea autor o de un procedimiento empleado por ofra
persona, y en general no ser ef peticionario el primer inventor o
perfeccionador o legitimos representante de éstos.

Art. 22. Si dos o mas personas pretendieren una misma patente,
tendra derecho a ella el primer inventor o perfeccionader del objeto o©
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procedimiento para el cual se hubiese pedido, y si esto no se pudiere probar,

el que primero lo solicitd.

Art. 23. Presentada una oposicién en los términos de los articulos 20 v
21 citara una junta en la cual procurara el avenimiento de las pares la Se-
cretaria de Fomento, y si esto no pudiere conseguirse, se suspenderd todo
tramite, y se remitiran las constancias a la autoridad judicial competente. El
opositor gozara del plazo de dos meses para mejorar su oposicion ante la
autoridad judicial, pero transcurrido éste, su oposicion se tendra por
insubsistente.

Ar. 24. Todas las sentencias ejecutorias que dicte la auteridad judicial
seran comunicadas a la Secretaria de Fomento para su debido cumplimiento.

A, 25. Las resoluciones que dicte la Secretaria de Fomento
mandando expedir una patente, sblo podran ser invalidadas por sentencia de
la autoridad judicial y ¢nicamente por causa de nulidad de dicha patente.

Art. 26. Transcurridos los dos meses de que habia el articulo 19, y
siempre que [a Secretaria de Fomento no hubiere expedido con anterioridad
una patente amparando la invencion o perfeccionamiento de que se trate, se
procedera al otorgamiento de la patente, previo el pago de la cuota corres-
pondiente en la Tesoreria Genera! de la Nacidn.

CAPITULO 1

Art. 27. Las patentes se expedirdn a nombre de la Nacidn, llevaran a
su calce la firma del Presidente de la Repdblica, refrendada por el Secretario
de Fomento, y ademas el Gran Sello, insertdandose en ellas con claridad 1a
descripcién del descubrimiento o perfeccionamiento privilegiado.
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La patente con uno de los ejemplares sellados de los dibujos,
muestras, modelos, y ademas con la copia autorizada por el Oficial Mayor, de
las constancias presentadas al solicitarlas, constituird el titulo de propiedad
del priviiegio.

Art. 28. Las patentes seran inscritas en un Registro especial de toma
de razén.

Art. 29. Las patenies que se expidan se publicaran en el Diario Oficial,
y ademas, anualmente se publicaran en un libro especial 1a descripcion clara
¥ precisa de los inventos o perfeccionamientos, asi como las copias de los di-
bujos.

Art. 30. Todos los productos que estuvieren amparados por una
patente, llevaran una marca que asi lo exprese, el nUmero y {a fecha de la
patente.

CAPITULO IV

Art. 31. Las patentes de privilegio causaran un derecho de cincuenta a
cienfo cincuenta pesos, que se pagaran en pesos mexicanos 0 én bonos de
la Deuda Nacional Consolidada.

Art. 32. En el caso de la prérroga de que habla el art. 14, se causara
de nuevo el derecho a que se refiere el articulo anterior.

CAPITULO V

Art. 33. El poseedor de una patente de invencion o perfeccionamiento,
estd obligado a acreditar ante la Secretaria de Fomento dentro del témino de
cinco afios, contados desde la fecha de la patente, que los objetos o
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procedimientos amparados por ella se fabrican o emplean en la Repdblica o

que se ha hecho cuanto era necesario para esiablecer el empleo ©

explotacion. El plazo dentro del cual han de acreditarse estos hechos es

improrrogable.

Art. 34. La Secrefaria de Fomento anofard en el Registro de

inscripcion de las patentes, el cumplimiento de lo que dispone el articulo

anterior.

CAPITULO VI

Aist. 35. Son nulas las patentes:

.

Cuando se han expedido en contravencion de lo dispusstc en los
articulos 2°, 3° y 4°. Sin embargo, cuando se ha obtenido una
patente, a consecuencia de una solicitud, en {a cual el peticionario
ha pretendido y obtenido mas de aquello a que tenia derecho como
primer descubridor o inventor, valdra su patenie en todo aguello a
que tenga derecho, con tal que no se contravenga lo dispuesto en
la fraccion siguiente y de que al hacer la solicitud no se haya
procedido con dolo. En el caso de esta disposicion, la patente
quedara reducida a lo que ella debe comprender, procediéndose
como determina el articulo 39,

. Cuando el objeto sobre el cual se ha pedido la patente sea distinto

del que se realiza por virtud de la misma.
Cuando se probare que el objeto principal de la solicitud esta en
alguno de los casos de la fraccién If del articulo 21.

La accion de nulidad en este caso prescribe en el término de un afio,

contado desde el dia en que se establezca en la Republica la explotacion de

la patente,
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Art. 36. La accidn para pedir la nulidad de una patente anie los
tribunales, puede ejercerse a instancia de parte o del Ministerio Pliblico.

También podra oponerse la nulidad por via de excepcidn por los gue
exploten o ejerzan fa misma industria.

Art. 37, Caducaran las patentes:

|. Cuando haya transcurrido el tiempo de la concesidn y no hubieren
sido prorrogada.

Il. Cuando se renuncie a ellas en todo o en parte.

Ilf. Cuando no se haya dado cumplimiento a lo que dispone el articulo
33.

Art. 38. La declaracién de caducidad en los dos primercs casos del
articulo anterior, se hara por la Secretaria de Fomento; en el caso tercero
solo podra hacerse por los tribunales a instancia del Ministerio Publico de
parte interesada, por via de accion o de excepcion.

Art. 39. Las declaraciones de nulidad y de caducidad seran publicadas
en el "Diario Oficial” de la Federacidn vy anotadas en el Registro de inscrip-
cion de la Secretaria de Fomento.

Art. 40. Los efectos de las declaraciones de nulidad y de caducidad,
son que las invenciones o perfeccionamientos que hayan sido objeto de la
patente, caigan bajo el domino p(blico.

En casc de renuncia, si ésta se hubiere hecho en parte, sdlo quedara
bajo el dominio plblico !a parte a la cual se renuncia, subsistiendo la patente
en cuanto a lo demas. La renuncia se hara constar por escrito y se anotara
en el Registro. '
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CAPITULO VII

Art. 41, La propiedad de una patente podra transmitirse por cualquiera
de los medios establecidos por la legislacion respecto a la propiedad
particular;, pero ningln acto de cesion o cualquiera otrc que envuelva
modificacidn del derecho de propiedad, podra perjudicar a tercero, si no se
ha registrado en la Secretaria de Fomenio.

CAPITULO VIli

Art. 42. Todo o concemiente al delito de falsificacion de la patente,
quedara sujeto a las prescripciones del Cédigo Penal del Distrito Federaly a
las que establezcan los de Procedimientos respectivos.

CAPITULO IX

Arn. 43. Los expedientes sobre privilegios actualmente en curso, se
tramitaran y decidiran sujetandose en toda la sustanciacian que les falte, a
las prescripciones de esta ley.

An. 44. Todos los que estén gozando de una patente actualmente en
vigor, podran acogerse a la proteccién de esta ley, en los periodos que
marca, pagando previamente los derechos gue ella se seiiala.

Art. 45. El Ejecutivo de la Unién reglamentara la presente ley, pudien-

do establecer, si lo estima conveniente, una oficina especial de patentes,
anexa a la Secretaria de Fomento.
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Art. 46. Se deroga en fodas sus partes la ley de 7 de Mayo de 1832 v

todas las demas disposiciones que se hubieren dictado sobre la materia.™’

2.4 LEY DE PATENTES DE INVENCION DE 1925

El mismo dia que se decretara la Ley de Marcas industriales y de
Comercio, el presidente Porfiric Diaz envid al Congreso la Ley de Patentes
de Invencidn, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federacitn el dia
3 de sepftembre de 1903.

La Ley se estructuraba con diecisiete capitulos:
. Delas patenies
. De la peticion y concesién de las patentes
Hl. Delos plazos y derechos fiscales
V. De la explotacion
V. Delftitulo y sello
VI.  De la publicidad oficial
Vil.  Del examen
VIIl.  De la transmisién de los derechos gue confieren las patentes
IX. De la expropiacion
X. Delacaducidad y nulidad de la patente
Xl.  De la responsabilidad penal y civil de los que infrinjan los derechos
que otorga una patente
Xll.  Procedimiento para obtener la revocacion de las resoluciones
administrativas
Xlt.  Procedimiento para los juicios civiles
XIV. Procedimiento para los juicios del orden penal
XV. De las publicaciones y museo

% Cfr. Torre, Juan de la: op cit, pp. 18 y ss.
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XVi.  De las patentes por modelos o dibujos industriales
XV Articulos transitorios

La transmision de los derechos de las patentes se consideraba en el

capitulo Vill, el cual comprendia exclusivamente un articulo, el 37 que citaba:

“ Los derechos que confiere una patente podran transferirse en todo o
en parte por cualquiera de los medios establecidos por la legistacién respecto
a cualquier otro derecho; pero ningn acto de cesion o de cualguier otro que
envuelva una modificacion de aguellos derechos, podra perjudicar a tercero
si ho se ha registrado en la Oficina de Patentes.

El reglamento establecera el impuesto que se debera pagar por este
registro.”

Los medios de conservacidn eran exactamente los mismos
establecidos desde el Decreto de las Cortes Espanolas de 1820.

2.5 LEY DE PATENTES DE INVENCION DE JUNIO DE 1928

La Ley de Patentes de Invencion de 1928, retomé lfiteralmente la
estructura de la ley de 1903 que derogaba, en materia de transmisién de
derechos, sin embargo, en su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de
la Federacidn el dia 8 de enero de 1929, el articulo 81 lnico, del Capitulo Ifl,
transmisién de los derechos, aclaraba:

“Para obtener el registro de transmisién de los derechos que confiere

una patente, se presentard al Deparfamenfo de Propiedad Industrial una
solicitud, por duplicado, conteniendo los datos que se indican a continuacién:
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Numero de patente

Invencion que ampara

Nombre del titular actual

Nombre del adquiriente © nombre del apoderado, si lo hay

Domicilio para recibir notificaciones en el D.F.

El duplicado de la solicitud serd devuelio al interesado, como

comprobante de recibo, sellado con el sello fechados del
Departamento.”

E! articulo 82 del Reglamento explicaba que a la solicitud deberia
acompaiiarse el documento en que se comprobara ei fraspaso fotal o parcial,
aceptdndose en ef articulo 83 que esta modificacidén de derechos adoptara la
modalidad que los contratantes acordaran, ya fuera en el orden mercantil o
civil.

2.8 LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL 31 DE OCTUBRE DE 1942

Durante ei Gobiemo de Manue! Avila Camacho se promulgd una
nueva ley: la de Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la
Federacion el dia 31 de diciembre de 1942. Esta ley comprendia tres titulos:

1. Disposiciones Preliminares
. Palentes de Invencion
#. Marcas

L.a vigencia de una patente, segin lo dispuesto por el articulo 40 era
de 15 afos en forma improrrogables, perdiéndose |la exclusividad si no se
explotaba industrialmente en un plazo de tres afos. El rengldn
correspondiente a fa transmisidn de las patenies se localizaba en el titulo 11,
capitulo V, el cual esencialmente sefalaba que los derechos que conferia
una patente podrian transmitirse 0 enajenarse en todc o en paries, por ios
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medios ¥ con las formalidades establecidas por la legistacion civil, pero
ningiin acto podria perjudicar a terceros si no se registraba en la Secretaria
de la Economia Nacional. (Art. 72)

La ley de 1942 establecia la facultad del Ejecutive Federal para
expropiar las patentes por causa de utilidad pablica, haciendo que el invento
respectivo cayera bajo dominio piblico. De la misma forma, recuérdese que
estaba en su apogeo la Segunda Guerra Mundial, cuando se tratara de un
arma, instrumento de guerra, explosivo, o en lo general cualquier mejora en
artefactos bélicos, susceptibles de ser aplicados a la defensa nacional, se
podia proceder no sélo a la expropiacion de |a patente sino a ia del invento
mismo. (Arts. 73y 74)

2.7 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 1975

La Ley de Invenciones y Marcas de 1995, publicada en el Diario Oficial
de la Federacidn el dia 10 de febrero de 1976, establecia en su articule
tercero queé la persona que realizara una invencidn o su causahabiente,
tenian el derecho exclusivo de explotarla en su provecho, por si o por otros
con su permiso, de acuerdo ¢on las disposiciones de la ley. Este derecho se
adquiria mediante el privilegio de patente que otorgaba el Estado y su
ejercicio quedaba sujeto a las modalidades que dictara el interés pablico.

El articulo 14 establecia como requisito para obtener el priviegio de
patente, la presentacién de solicitud ante la Secretaria de Industria v
Comercio, en los términos establecidos por la misma ley de Invenciones y
Marcas.

Respecto a su explotacion la ley disponia en su capitulo cuarto del
titulo primero que existia la obligacién de explotarla en territorio nacional,

98



debiendo iniciarse la explotacion en un plazo de tras ahos contados a partir

de la fecha de expedicion de ia patente.

El articulo 40 sehalaba como plazo de vigencia de las patentes el de
diez afos, improrrogables.

En cuanto a su transmision el articulo 46 aclaraba que los derechos
que conferia una patente podian cederse o transmitirse en todo o en pare
por actos entre vivos o por via sucesotia, con las formalidades establecidas
por la legistacion comtn, pero para que suriiera efectos contra terceros, la
cesidn o transmision deberia registrarse en la Direccion General de
Invenciones y Marcas de ia Secretaria de Industria y Comercio, adarandose
que cuando las cesiones o transmisiones fueran entre vivos sclamente
surtirian efecto si fueren aprobadas e inscritas en el Registro Nacional de
Transferencia de tecnologia.

En esta ley se incluy6 el Certificado de Invencién que ha sido materia
de discusidén enire los especialistas del derecho de la propiedad industrial
que permitia la explotacion de una invencidn a cualquier interesado, previo
acuerdo con el titular del mismo e incluso sin éste pero mediante el pago de
regalias, establecidas mediante procedimiento arbitral ante la Secretaria de
Industna y Comercio, su vigencia era de 10 afios.

2.8 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1991 REFORMADA EN
MAYO DE 1999

La Ley de la Propiedad Industrial de 1991, publicada en el Diario
Oficial de la Federacién el dia 27 de junio de 1991, entre otras cuestiones,
desaparece la figura del certificado de invencion en detrimento del interés
social, marcando el inicio de fa etapa neoliberal en materia de propiedad
industrial e intelectuzal, sittando ia creatividad humana en niveles semejantes
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a la mercancia y sujeta a las leyes del mercado, defendiendo mas los
intereses empresariales que los de los aufénticos creadores, usufructuarios

de la inventiva y creatividad de la sociedad.

La estructura de la ley comprende siete titulos divididos en 229
articulos, mas 14 transitorios, fos nombres de los titulos son los siguientes:

= Titulo Primero. Disposiciones generales

= Titulo Segundo. De las invenciones, modelos de utilidad y disefios
industriales

» Titulo Tercero. De los secretos industriales

* Titulo Cuarto. De las marcas y de los avisos y nombres
comerciales

* Titulo Quinto. De la denominacién de origen

* Titulo Sexto. De los procedimientos administrativos

= Titulo Séptimo. De la inspeccién, de las infracciones y sanciones
administrativas y de los delitos

Dado que la ley se encuenira vigente, los aspectos relacionados can

fa conservacidn y transmision de los derachos de propiedad industrial seran
analizados en forma particular en los proximos capitulos.
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CAPITULO TERCERO

MEDIOS DE CONSERVACION Y TRANSMISION DE
1.LAS CREACIONES INDUSTRIALES

En el presente capitulo a la luz de la legislacién nacional se hace una
revision sobre la forma en que se oforgan, se protegen, se pierden y se
traspasan los derechos en materia de propiedad industrial.

3.1 ELINSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Institulo Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo
publico descentralizado con personalidad juridica y patrimonio propio y con la
autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro
pais, creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la
Federacién el dia 10 de diciembre de 1993.

Constituye un organismo descentralizado del Gobiemo Federal que
protege juridicamente a la propiedad industrial mediante e! otorgamiento de
patentes, registro de marcas, ofras figuras juridicas y la atencién a las
infracciones en materia de comercio, asi como la promocidén y difusion del
sistema, brindando orentacion y asesoria a los particulares, para fomentar el
desarrollo tecnolégico, comercial e industrial del pais.®

La evolucion del Sistema de Propiedad Industrial en México se ha
venido desarrollando paulatinamente y sus antecedentes datan desde las
Cortes Espafiolas en 1820, en las que se protegieron los derechos de los
inventores, pero es hasta 1942 que se publica la primera ley que contiene en

# nttplwww imph.gob.mx/
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un solo ordenamiento disposiciones de patentes y marcas, ya mas
recienfemente, en 1987 se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y
Marcas y en 1991 se publica la Ley de Fomento vy Proteccién de la Propiedad
Industrial y se establecié en su articulo 7° la creacién de una Institucion
especializada que brindara apoyo técnico a la Secretaria de Comercio ¥
Fomento Industrial en la administracion del sistema de propiedad industrial,

La Direccién General de Desarrolle Tecnoldgico (DGDT), dependiente
de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, es el aniecedente
inmediato del IMPL La DGDT tenia encomendada una serie de aclividades
encaminadas a promover el desarrollio tecnolégico, especialmente a través
de la proteccidn a la propiedad industrial y la regulacion de la transferencia
de tecnologia. No obstante, la instrumentacién de una profunda politica de
desregulacion por parte del Goblemo Federal trajo ¢omo consecuencia
importantes cambios en la estructura institucional de propiedad industrial.

El 10 de diciembre de 1993 se publicd en el Diario Oficial de la
Federaciéon el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial. De conformidad con este Decreto de creacion, el IMPI
continuaria teniendo como objeto brindar apoyo técnico y profesional a la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.

A partir de ese decreto y durante los casi cuatro afos y medio
siguientes de operacion del Instituto, se regisiraron importantes avances asi
como diversas modificaciones en su operacién, ya que a partir del mes de
agosto de 1994, en virtud de las reformas a la Ley de Fomento y Proteccidn
de la Propiedad Industrial el Instituto es autoridad administrativa en la
materia, por lo que se le confieren en la Ley de la Propiedad Industrial las
siguientes atribuciones;

Otorgar proteccion a través de patentes, registros de modelos de
utilidad y disefos industriales; registros de marcas y avisos comerciales y
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publicacién de nombres comerciales; autorizar ef uso de denominaciones de

origen v proteger los secrefos industriales;

Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad
industrial y constituyan competencia desleal, asi como aplicar las sanciones
correspondientes;

Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion industrial, las
mejoras técnicas y la difusién de los conocimientos tecnoldgicos dentro de
los sectores productivos, fomentando la transferencia de tecnologia para
coadyuvar a la actualizacion tecnoldgica de las empresas, mediante la
divulgacion de acervos documentales de informacion tecnoldgica contenidos
en medios electronicos, microfilmes y papel, asi como de la situacién que
guardan los derechos de propiedad industrial en el exiranjero; y

Promover la cooperacidn internacional mediante el intercambio de
experiencias administrativas y juridicas con instituciones encargadas del
registro y proteccion legal de la propiedad industrial en otros paises.

Por otro lado, se ha modificado su estructura organica en tres
ocasiones, la dltima en 1899, buscando contar siempre con una estructura
administrativa suficiente y capaz para dar respuesta oportuna a los usuarios.

Adicionalmente, en la Ley Federal det Derecho de Autor, publicada en
¢l Diario Oficial de 1a Federacion el 24 de diciembre de 19986, se contempla
un Capitulo denominado "de las infracciones administrativas en materia de
comercio" sefialdndose que la autoridad administrativa en la materia sera el
IMPIL.

Con base en ias nuevas atribuciones del [nstitute y en la demanda de
nuevos servicios, asi como la necesidad de agilizar los ya existentes, era
necesario replantear la estructura de! mismo, orientada a cumplir con los
compromisos hacia el ano 2000.
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De esta manera, en iaé" imera sesién de la Junta de Gobierno en
1998 se presenid el Proyecio de Reestructuracion Institucional "El BPI hacia
el aho 2000, siendo aprobado el mismo en su fercera sesidn mediante
acuerdo 34/08/3°%. Después de intensas negociaciones se logrd que la
Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico v la Secretaria de Contraloria v

Desarrollo Administrativo autorizaran su nueva estructura a partir de 1299,

Actualmente, esta formada por las siguientes dependencias:

s Direccidn General con cuatro organos de control directo, sin mando
funcional:
a) Coordinacién de Planeacion Estratégica
b) Direccién Divisional de Asuntos Juridicos
¢) Direccidn Divisional de Oficinas Regionales
d) Direccién Divisional de Administracion

« Dos Direcciones Adjuntas con mande y funciones operativas:
a) Direccidn General Adjunta de Propiedad Industrial
b) Direccién General Adjunta de Servicios de Apoyo

Por su parte la Direccion General Adjunta de Propiedad [ndustnial se
divide en las siguientes areas:

Direccion Divisional de Patentes
Direccién Divisional de Marcas
Direccion Divisional de Proteccion a [a Propiedad Intelectual

La Direccion General Adjunta de los Servicios se divide a su vez en:

Direccidn Divisional de Sistemas y Tecnologia de la Informacion
Direccién Divisional de Promocién y Servicios de Informacion
Tecnologica
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Direccion Divisional de Relaciones internacionales

Adicionalmente se cuenta con un érgano de supervisién interma: 1a
Contraloria Interna del IMPl con funciones relacionadas con las

responsabilidades de los servidores pablicos.

El Gobiemo Mexicano le ha dado gran imporiancia a la propiedad
industrial, ya que es uno de Jos principales nstrumentos para fomentar {a
competitividad de los sectores preductivos. Por esto se han establecido
politicas gubernamentales de fornento a las actividades productivas, entre las
que destacan las planteadas en el Plan Nacional de Desarrolio (PND) 1995-
2000 ¥ en el Programa de Politica Industrial y Comercio Exterior (PROPICE)
que definen una estrategia encaminada a mejorar la infraestructura
tecnoldgica para el desarrollo de la industria, a través de cuatro lineas de
accion: a} dar a conocer los mecanismos para fa difusién de innovaciones
tecnologicas; b) fortalecer la lucha contra la competencia desleal; c)
incrementar la formacion de recursos humanos especializados en propiedad
industrial; y d) promover los acervos de informacion tecnoldgica contenida en
los documentos de patente.

De estas dependencias dos de ellas se ocupan de los asuntos
relacionados con el otorgamiento de derechos sobre patentes y marcas: la
Direccién Divisional de Asuntos Juridicos y la Direccién General Adjunta de
Propiedad [ndustrial.

Cormresponde a la Direccion Divisional de Asuntos Juridicos:

1. Realizar los trdmites administrativos necesarios para el
cumplimiento de las facultades del Instituto ante las dependencias
y entidades de fa Administracion Pulblica Federal y de los
Gobiemos de las Entidades Federativas;

2. Representar al Instituto en los actos juridicos en los que
intervenga;
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. Denunciar ante el Ministerio Plblico los hechos que pudieran ser
constitutivos de delito y coniestar los requerimientos de informes
solicitados por dicha representacion social, por las autoridades
judiciales, administrativas y laborales;

. Formular y revisar en el aspecto juridico, los convenios y contratos
que deba suscribir el Instituto y ilevar a cabo el control de los
mismos;

. Expedir constancias de inscripcion en el Registro General de
Poderes del [nstituto;

. Formular los informes previo y justificado e interponer los recursos
que procedan en los juicios de amparo, en los que se sefnale al
instituto como autoridad responsable;

. Remitir al area administrativa emisora del acto reclamado, las
ejecutorias pronunciadas por el Poder Judicial de [a Federacién y
registrar el cumplimiento de [as mismas;

. Intervenir como asesor juridico, actuar como area de consulta y
realizar fos estudios e investigaciones juridicos que requiera el
desarrollo de las atribuciones del Instituto;

. Formular, revisar vy someter a la consideracion del Director
General, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y
demds disposiciones administrativas competencia del Instituto;

10.Informar oportunamente a las areas administrativas, de aquellas

disposiciones juridicas que sean publicadas en el Diario Oficial de
la Federacién y que estén relacionadas con las funciones del
Instituto;

11.Compilar y promover la difusion de las nomas juridicas

relacionadas con las funciones propias del Instituto;

12.Establecer, sistematizar, unificar y difundir los crterios de

interpretacion y de aplicacidon de las leyes u otras disposiciones
juridicas que regulen el ejercicic de las facultades y funcionamiento
del Instituto, v
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13.Expedir copias certificadas de las constancias que obren en ios
archivos del Instifuio, cuando deban ser exhibidas ante las
autoridades  judiciales, aaministrativas, laborales © Ministerio
Pdblico.

La ubicacién de esta dependencia, es: Periférico Sur No. 3106-1, Col.
Jardines del Pedregal, Delegacion Alvaro Obregon, C.P. 011900, México,
D.F. e-mail: arendon@impi.gob.mx; Teléfono directo: 56-24-04-38; 56-24-04-
39; Extensiones: 4737, 4738, 4751. Fax: 56-24-04-05.

Corresponde a ia Direccion General Adjunta de Propiedad Industrial el
cumplimiento de las siguientes funciones:

1. Establecer las politicas y lneamientos institucionales para los
tramites relativos al oforgamiento y conservacién de los derechos
de propiedad industiial y de las declaraciones administrativas
substanciados conforme a la Ley y, en su caso, a la Ley Federal
del Derecho de Autor;

2. Otorgar o negar las patentes, los registros de modelos de utilidad,
disefios industriales y esquemas de trazado de circuitos
integrados, los registros de marcas y avisos comerciales, la
publicacion de nombres comerciales y las autorizaciones de uso de
denominaciones de origen; que se tramiten de acuerdo con lo
previsto en las disposiciones aplicables en la materia, asi como
substanciar y resolver cualquier procedimiento establecido vy
previsto en la Ley respecte al otorgamiento de patentes;

3. Proporcionar asesoria sobre los tramites relativos al otorgamiento y
conservacion de los derechos de propiedad industrial y de las
declaraciones administrativas substanciados conforme a la Ley v,
en su caso, a la Ley Federal del Derecho de Autor;
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4. Organizar, coordinar y evaluar la atencion, orientacion y supervision
respecto de los servicios que se prestan al pablico en el ambito de
su competencia;

5. Emitir las resoluciones relacionadas con los procedimientos para el
oforgamiento y conservacidon de los derechos de propiedad
industrial y de las deciaraciones administrativas substanciados
conforme a la Ley y, en su caso, a la Ley Federal del Derecho de
Autor;

6. Actuar como conciliador de los intereses de ias partes involucradas
en los procedimientos de declaracion administrativa, cuando el
caso lo amerite o las partes asi lo soliciten, y

7. Fungir como arbitro en la resolucién de controversias relacionadas
con el pago de los dafios vy perjuicios derivados de la violacién a
los derechos de propiedad industrial que futela la Ley, cuando los
involucrados lo designen expresamente como tal, v curnpliende
con las formalidades que para el caso exige el Codigo de
Comercio.

Su ubicacién es: Periférico Sur No. 3106-7, Col. Jardines del Pedregal,
Delegacién Alvaro Obregén, C.P. 01900, Meéxico, D.F. e-mail:
gcavazos@impi.gob.mx; Teléfono directo: 56-24-04-23 y 24; Conmutador:
5624 04 00, Extension: 4645, 4646 y 4782. Fax: 56-24-04-18

A las tres dependencias de la Direccién General Adjunta de Propiedad
Industrial compete lo siguiente:

1. Direccién Divisional de Patentes:
1. Emitir y aplicar las politicas y lineamientos institucionales para el
tramite y concesion de patentes, registros de modelos de utilidad,

disefios industriales y esquemas de frazado de circuitos
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integrados, asi como los relativos a las licencias, transmisiones y
conservacion de los derechos derivados de las patentes y registros
mencionados;

Aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con
los procedimientos para la obtencion de patentes, registros de
modelos de utilidad, disefios industriales y esquemas de trazado
de circuitos integrados, asi como las relativas a las licencias,
transmisiones y conservacion de los derechos derivados de las
patentes y registros mencionados;

Otorgar o negar las patentes y registros de modelos de utilidad,
disefios industriales y esquemas de trazado de circuitos
integrados, que se tramiten de acuerdo con lo previsto en las
disposiciones aplicables en la materia, vy substanciar y resolver
cualguier procedimiento previsto en la Ley respectoc al
otorgamiento de patentes y registros;

Informar y asesocrar sobre el tramite y la concesidon de patentes,
registros de modelos de utilidad, disefios industriales y esquemas
de trazado de circuitos integrados, asi como lo relativo a la
explotacion y conservacion de los derechos derivados de las
patentes y registros mencionados;

. Substanciar y resolver el recurso de reconsideracién de negativas a

las solicitudes de patentes y registros, previsto en la Ley;

Emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o
desechamiento y las que tengan por objete dejarlas sin efectos,
respecto de {as solicitudes o promociones relativas a patentes,
registros de modelos de utilidad, disefios industriales y esquernas
de trazado de circuitos integrados, asi como respecto de los actos
derivados por la aplicacidn de las disposiciones legales y
administrativas en la materia;

. Emitir 1as resoluciones sobre las solicitudes ¢ promociones que se

presenten para la inscripcién de licencias y transmisién de
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derechos conferidos por una patente o registro o de una solficitud
en tramite, de patente o regisiro, asi como las relativas a la
conservacion y la rehabilitacion de los mismos, y de cualquier otro
acto derivado por la aplicacion de las disposiciones legales y
administrativas en la materia, y

8. Coadyuvar en la promocion y fomento de la actividad creativa, la
proteccion y conservacidon de los derechos derivados de fa
concesion de patentes, registros de modelos de utilidad, disefios
industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados y, en
general, sobre el sistema de propiedad industrial.

Su ubicacidn es: Arenal No. 550, Col. Tepepan, Delegacion
Xochimilco, México, D.F. e-mail: dlazard@impi.gob.mx Conmutador: 56-34-
07-00,

2. Direccién Divisional de Marcas

1. Emitir y aplicar las politicas y lineamientos institucionales para el
tramite y registro de marcas y avisos comerciales, la publicacion de
nombres comerciales, las declaraciones de proteccion de las
denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas,
asi como lo relativo a las licencias y transmisiones de los derechos
derivados de los registros, publicaciones y autorizaciones
mencionados;

2. Aplicar las disposiciones legales y administrativas relacionadas con
los procedimientos para el regisiro de marcas y avisos
comerciales, la publicacion de nombres comerciales, las
declaraciones de proteccidn de las denominaciones de origen
y'autorizaciones de uso de las mismas, asi como las relativas a las
licencias y transmisiones de los derechos derivados de los

registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;
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3.

Otorgar o negar los registros de marcas y avisos comerciales,
{a publicacion de nombres comerciales, las declaraciones de
proteccion de las denominaciones de origen y sus respectivas
autorizaciones de uso, que se tramiten de acuerdo con lo previsto

en las disposiciones aplicables en la materia;

4. Informar y asesorar sobre el framite y registro de marcas y avisos

comerciales, publicacién de nombres comerciales, emision de las
declaraciones de proteccion de las denominaciones de origen y
sus respectivas autorizaciones de uso, asi como lo relativo a la
explotacién y conservacion de los derechos derivados de los
registros, publicaciones y autorizaciones mencionados;

5. Emitir las resoluciones que declaren el abandono, desistimiento o

desechamiento y las que tengan por objeto dejarlas sin efeclos,
respecto de las solicitudes o promociones relativas al registro de
marcas y avisos comerciales, la publicacion de nombres
comerciales, las declaraciones de proteccion de las
denominaciones de origen y autorizaciones de uso de las mismas,
asi como respecto de los actos derivados por la aplicacién de las
disposiciones legales y administrativas en la materia;

Ermitir las resoluciones sobre las solicitudes o promociones que se
presenten para la inscripcién de licencias y transmision de los
derechos derivados del registro o de las solicitudes de marcas y
avisos comerciales, publicacion de nombres comerciales, y
autorizaciones de uso de denominaciones de origen, asi como
respecto de los acltos derivados por la aplicacion de fas
disposiciones legales y administrativas en la materia, y

. Coadyuvar en la promocién y fomento de la proteccién y

conservacion de los derechos derivados del registro de marcas y
avisos comerciales, la publicacion de nombres comerciales,
declaraciones de proteccion de las denominaciones de origen y las
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autorizaciones de uso de las mismas y, en general, sobre cualquier
figura de propiedad industrial prevista en la Ley.

Domnicilio: Periférico Sur No. 3106-1, Col. Jardines del Pedregal,
Delegacién Alvaro Obregén, C.P. 01900, Meéxico, D.F. e-malil

erodriguez@impi.gob.mx Conmutador: 56-24-04-00 Exiension: 4744, 4747
Fax: 56-24-04-37

3. Direccion Divisional de Proteccion a la Propiedad Intelectual

1. Sustanciar los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacion
de los derechos de propiedad industrial, conforme a lo dispuesto
en la Ley de Propiedad Industrial; formular las resoluciones y emitir
las declaraciones administrativas correspondienies v, en general,
resolver las solicitudes que se susciten con motivo de la aplicacion
de la misma ¢ cualquier otro acto administrativo tendiente a privar
de eficacia juridica a las autorizaciones, registros, convenios,
contratos © cualquier otro que implique contravencién a tales
disposiciones;

2. Realizar las investigaciones de infracciones administrativas en
materia de propiedad industrial reguladas en la Ley y de
infracciones administrativas en materia de comercio previstas en la
Ley Federal del Derecho de Autor, emplazar a los presuntos
infractores; sustanciar los procedimientos respectivos; formular las
resoluciones y emifir las declaraciones administrativas
correspondientes, conforme a la dispuesto en la Ley y la Ley
Federal del Derecho de Autor, e imponer las sanciones
administrativas que procedan conforme a dichés leyes;

3. Ordenar y practicar visitas de inspeccidn; requerir informacion y
datos; decretar medidas provisionales y de aseguramiento de
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bienes; requerir fianza a los solicitantes de dichas medidas, asi
como realizar cualguier diligencia con el propdsito de aplicar las
disposiciones legales y administrativas en las materias de
propiedad industrial y de derechos de autor, segtn cotresponda;

. Modificar los términos de los oficios en los cuales se contengan las
ordenes para practicar las visitas de inspeccion, antes o durante su
desahogo, cuando ello sea necesario para posibilitar o facilitar la
realizacion de las mismas. Cuando se haga uso de esta facultad se
hara constar en el acta circunstanciada que se levante en la
diligencia practicada;

. Emitir las resoluciones de suspension de la libre circulacion de
mercancias y bienes vinculados con las infracciones en matetia de
propiedad industrial y de infracciones en materia de comercio, de
conformidad con la Ley, la Ley Federal del Derecho de Autor y la
Ley Aduanera;

. Emitir los dictamenes técnicos que le sean solicitados por el
Ministerio Pdblico Federal, de acuerdo a lo previsto en la Ley;

. Sustanciar los procedimientos de declaracion administrativa vy, en
su caso, girar oficios de requisiios, desechamientos, abandonos,
prérrogas, desistimientos, asi como de cualquier otro acto
retacionado con dichos procedimientos;

Realizar las investigaciones que resulten pertinentes para allegarse
de todos aquellos medics de prueba gque sean necesarios para
conocer la verdad en los procedimientos de declaracion
administrativa que se formulen conforme a la Ley v, en su caso, a
la Ley Federal del Derecho de Autor;

Actuar como conciliador de los intereses de las partes involucradas
en los procedimientos de declaracién administrativa, cuando el
caso lo amerite o las partes asi lo soliciten;

10. Fungir como drbitro en la resolucion de controversias relacionadas

con el pago de los dafios y perjuicios derivados de la violacién a
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los derechos de propiedad Industrial que tutela la Ley, cuando los
involucrados lo designen expresamente como tal, y cumpliendo
con las formalidades que para el caso exige el Cddigo de
Comercio;

11. Expedir copias simples y ceriificadas, previa solicitud, de las
constancias que obren en los archivos del Instituto que sean
ofrecidas como prueba en un procedimientc de dsdaracién
administrativa, asi como efectuar el cotejo de la copia simple gue
se exhiba, v

12. Coordinar sus actividades con las unidades administrativas
correspondientes de las dependencias y entidades de la
Administracion Publica Federal, de ios Gobiernos de las Entidades
Federativas y Municipios, para el desarrollo de los asuntos de su
competencia,

Domicilio: Periférico Sur No. 3108-7, Col. Jardines dei Pedregal,
Delegacidn  Alvaro Obregén, CP. 01900, Mexico, DJF. e-mail
anamartinez@impi.gob.mx Teléfono directo; 56-24-04-21 Conmutador: 5624
04 00 Extension: 4643, 4644 y 4781 Fax: 56-24-04-18.

3.2 MEDIOS DE CONSERVACION Y TRANSMISION DE LAS
PATENTES, MODELOS DE UTILIDAD Y DISENOS INDUSTRIALES,
CERTIFICADOS DE INVENCION, ESQUEMA DE TRAZADO DE
CIRCUITOS INTEGRADOS Y VARIEDADES VEGETALES

Se indict ya que una patente otorga a su titular el derecho exclusivo
de explotacion a cambio de que introduzea la invencion patentada en la
industria 0 en el comercio nacional para que la poblacidn se beneficie de esa
4nvencidn.

La LP| establece qué el titular de una patente deberd explotarla por si
mismo o a fravés de un licenciatario, bien por la utilizacién o fabricacidn del
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invento en el pais o mediante la importacién y venta subsecuente del

producto patentado u obtenide por el proceso patentado.

Asimismo, para la conservacion de los derechos gue oforga una

patente, el titular debera cubrir los pagos por anualidades que establece s

Tarifa por concepto de aprovechamientos por los servicios que presta ei

Instituto.

Resumen de las tarifas de los servicios que presta el instituto mexicano
de la propiedad industrial (en vigor a partir del 1 de septiembre de 1995)

a)

b)

Solicitud inicial. Por solicitud de patente que incluye los conceptos
de examen de forma y de fondo. Por modelo de utilidad o disefio
industrial pagara la tarifa sefialada. En su caso, pagaré por el
reclamo de la prioridad la tarifa sefialada {este concepto no tiene
50% de descuento).

Reposicién de Documentos:

Por la revisibn de cada reposiciobn de documentacion,
complementacion de informacion faltante, aclaracion o
subsanacion de emisiones, asi como por enmiendas voluntarias
(no comprendidas en los actos enunciados en ¢l articulo 13 de la
tarifa por cada uno de los actos mencionados debera pagar la tarifa
cormmespondiente, la cual, al haber disminuido, no tiene 50% de
descuento).

Par la revision de cada reposicion de documentacion,
complementacion de informacidén faltante, aclaracibn o
subsanacién de omisiones que resulten del examen de fondo de
una solicitud de patente, modelo de utilidad ¢ disefio industrial
deberd pagar la tarifa sehalada.
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= Por el cambio de texto o dibujos de una patente concedida para
corregir errores imputables al solicitante, asi como limitar la
extension de las reivindicaciones, por cada vez que se solicite
debera pagar la tarifa sefialada.

c) Prorroga. De 1 ¢ 2 meses, Pagara la tarifa que corresponda
cuando conteste dentro del plazo inicial de 2 meses. Pagara un
mes de prorroga si contesta en el primer mes adicional pagara 2
meses de prorroga solo si contesta en el segundo mes adicional. Si
la solicitucj entrd con la Ley de Fomento..., y no promovié, deberd
solicitar la prorroga por escrifo, pagando la tarifa sefialada de la
tarifa por cada mes {no hay 50% descuento por haber disminuido
la can'tidad).

d) Expedicion de titulo de Patente o de Registro. Pagara la tarifa
sefalada. Al recibir por escrito el oficio de procedencia de
otorgamienio de derechos (CITA A PAGQ), debera cumplir en ef
plazo de 2 meses con o sefialado en dicho oficio. Las solicitudes
que ingresaron con las reformas a la Ley, es decir a partir del 1 de
octubre de 1994 o que promovieron pueden aprovechar la
prarroga. Si no cumple, se tendra por abandonada la solicitud.

e) Vigencia de los derechos. En la clausula segunda de las
disposiciones generales se establece: "l.as solicitudes de patentes,
modelos de utilidad y disefios industriales no estan sujetas al pago
de anualidades en fanto no se conceda la patente o el registro
respectiva. Con el pago que ampare la expedicion del titulo
respectivo se consideraran cubiertas las anualidades a partir de la
fecha de presentacién, e inclusive, el afo calendario inmediato
anterior a la fecha en la que se conceda la patente o el registro.

Al momento de efectuar el pago correspandiente por la expedicién de
titulo de la patente, modelo de utilidad o disefio industrial, se deberan enterar
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también las anualidades correspondientes a ese ano calendario vy las de los
cuatro siguientes.

Los pagos por concepto de anualidades se podran pagar anualmente
por quinquenios anficipades y por afo calendario completo,
independientemente de las fechas de presentacion de las solicitudes de
expedicion dei titulo respectivo, de caducidad o de la vigencia del derecho. Fi
titular de la patente o registro podra pagar dos o mas quinquenios en forma
anticipada.

TARIFAS EN AGOSTO DE 2000

PATENTES
onforme al Titulo Segundo

de la Ley

Por los servicios que presta
[ Instituto en materia de
patentes, se pagaran las

B ]

iguientes tarifas:

or la presentacion de 3,678.00 551.7014,299.70
olicitudes de patente, asi

1 a

como por los servicios a que
e refiere el articulo 38 de la

ﬁ_'ﬁ'ﬁ%

Ley:

1b Por la entrada a la fase 2.745.00 411.75)13,156.75
nacional de una solicitud de
patente conforme al Capitulo
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| del Tratado de Cooperacion
n Materia de Patentes;

1c

Por la entrada a la fase

nacional de una solicitud de

patente conforme al Capitulo

11 del Tratado de Cooperacion
n Materia de Patentes;

1,830.00

274.50

i2,104.50

1d

Por publicacion anticipada de
la solicitud de patente;

572,00

185.80

[657.80

1e

Por la expedicion del titulo de
patente, v

1,343.00

201.45

1,544.45

1f

olicitante, asi como para
limitar la extension de las
reivindicaciones, por cada

Por el cambio de texdo o
ibujos de una patente
ncedida para corregir
rrores imputables al
ez que se solicite;

245.00

36.75

281.75

Por cada anualidad de
anservacién de los derechos|
ue confiere una patente, se

pagaran las siguientes

arifas:

2 a

ada una;

lSe la primera a la quinta, por

361.00

58.65

449.65

2 b

De la sexta a la décima, por
da una, y

726.00

108.90i834.90

2 ¢

A partir de fa décimo primera,

1,092.00

163.80"1 ,255.80
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Wpor cada una.

W{Por el estudio de una
solicitud de licencia
obligatoria 0 de modificacion

de sus condiciones.

1,160.00

174.00

1,334.00

Por el estudio de Ja solicitud

ide rehabllitacidon de una

patente caduca por falta de
pago oportuno de la

nualidad correspondiente.

1,167.00

173, Oﬂ

1,342.05

Por la transformacion de una

solicitud de patente a una de

registro de modejo de utilidad
de disefio industrial, o

iceversa.

619.00

2.85

711.85

Por la reconsideracion
interpuesta en contra de una

enegacion de patente.

1,226.00

183.90

11,409.90

CERTIFICADOS DE
INVENCION

invencion, se pagaran las
iguientes tarifas:

Por cada anualidad de
nservacion de los derechos
ue confiere un certificado de||

7 a

De la cuarta a la séptima, por
ada una;

210.00

31.50

241.50

7 b

De la octava a la décimo

primera, por cada una, y

420.00

[63.00

483.00
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7 C

partir de la décimo
egunda, por cada una.

1620.00

[94.50

724.50

e invencién o de una
olicitud de modificacion de
sus condiciones, cuando esta
(ifima sea presentada por la

persona que goce de la
utorizacion de explotacion,

Por el estudio de una
olicitud de autorizacion de
explotacion de un certificado
por cada una.

1,167.00

175.0501,342.05

MODELOS DE UTILIDAD,
DISENOS INDUSTRIALES Y
ESQUEMAS DE TRAZADO

DE CIRCUITOS

INTEGRADOS

Conforme a los Titulos
egundo y Quinto Bis de la
ey

Por los servicios que presta
I Instituto en materia de

modelos de utilidad, disefios

industriales y esquemas de
razado de circuitos

integrados, se pagaran las
iguientes tarifas:

9 a

Por la presentacién de
solicitudes de registro de
modetlos de utilidad ¢ disefios|

21.00

138.15

1059.15
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industriales, ast como por los
servicios a que se refiere el

articulo 38 de la Ley;

© b

Por la entrada a la fase
nacional de una solicitud de
registro de modelo de ufilidad
nforme al Capitulo | del
ratado de Cooperacién en
Materia de Patentes;

795.00

119.25

1914 25

or la entrada a la fase
nacional de una solicitud de
gistro de modelo de utilidad
nforme al Capitulo I del
ratado de Cooperacion en
atetia de Patentes, y

530.00

39.50

69.50

9 d

Por la expedicion del titulo de
registro de modelo de utilidad
disefio industrial.

286.00

42.90

328.90

e Por la presentacion de
olicitudes de registros de
squemas de trazado de

por los servicios a que se

ircuitos integrados, asi como!

refiere el articulo 38 de la
Ley, hasta la conclusion del
ramite o0, &n su caso

xpedicidn del titulo de
registro.

1,207.00

181.0511388.05

10

nservacion de derechos de

’E})r cada anualidad de
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ircuitos integrados, se
agaran las siguientes

modelos de utilidad o de
squemas de trazado de
arifas:

0a

De la primera a la tercera,

or cada una;

292.00

43.80

335.80

10 b

De fa cuarta a la sexta, por
da una, y

461.00

169.15

530.15

10 ¢

partir de ia séptima, por
da una.

753.00

112.951865.95

11

Por cada anuaiidad de
onservacién de derechos de
isefios industnales, se

pagaran las siguientes

arifas:

De la primera a la novena,
por cada una, y

204.00

30.60

234.60

11b

da una.

’:apartir de la décima, por

362.00

54.30

416.30

12

Por el estudio de una
olicitud de rehabilitacion del
registro de modelo de

utilidad, de disefio industrial o

e esquema de trazado de

ircuitos integrados, caducos
por falta de pago oportuno de
a anualidad correspondiente;

12

o

]IPor modelo de utilidad o por

580.00

T.OOJ 67.00
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squema de trazado de
ircuitos integrados; '

12 b ‘}Dor diserio industrial,

129.001989.00

13 Por la ravisién de cada
reposicion de
documentacion,
omplementacion de
informacion faltante,
aclaracion o subsanacién de
omisiones gue resulten del

examen de fondo de una

solicitud de patente, modelo

l- uiilidad o disefio industrial,

De las Tarifas Itemacnonales
PCT

36.75 1281.75

35 Cuando se presenten
olicitudes internacionales de
patente conforme al Tratado
e Cooperacion en Materia
e Patentes, se pagaran las
iguientes tarifas, sin
perjuicic de lo dispuesto en
icho Tratado:

arifa base a favorde la
Oficina Intemacional (Regla
15.2.a);
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LSl la solicitud internacional 762

ne hasta 30 paginas, y rancos suizos

IL i {a solicitud intemacional

iene mas de 30 paginas. rancos suizos
mas 15 francos
Suizos por cada
agina que
xceda de 30.

il

[Tarifa de Designacion a favor,
\(de la Oficina Internacionat:

Il a

egln la Regla 4.9.a), ¥

Para designaciones hechas [[185
ncos suizos

por designacion,

Il'b

Para designaciones hechas 185

egln la Reglad4.9.by Tancos suizos
onfirmadas segn la Regla [por designacion
8.c

|

arifa de Btisqueda a favor ||De acuerdo con
e la Administracion |la tarifa que fije
ncargada de la bisqueda (fla
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linternacional (Regla i6); dministracidn
encargada de la
blasqueda

internacional.

i Tarifa de tramitacion a favor 233
de la oficina electa a través  {francos suizos
de la oficina internacionat
{Regla 57)
s Tarifa Examen Preliminara §De acuerdo con
avor de [a Oficina Electa a tarifa que fije
EZRegla 58) i2 oficina electa.
VI arifa de Transmisian g favor 200
e la Oficina Receptora (en U.S. Dollars
Eﬁéxico—lMPl) (Regla 14) Ls LV.A.
V1| arifa de Confirmacién a 50% del total de

avor de la Oficina Receptora |las Tarifas de

en México-IMPI) (Regla  [Designacién

15.5.a), y plicables en
frtud del punto
.b)

mas |.V.A

it}

arifa de Pago Tardio a favor||50% Tarifas no
e la Oficina Recepicraen |pagadas
N:ﬂéxico-lMPl) {Regla 16 bis jcantidad=Tarifa
2). & Transmision.
No superior a
arifa Base (no
menora 200
iJ.S. Dollars ni
mayor de 762
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.mas LV.A.

“(rancos suizos)

Pag. Electrénica. Instituto Mexicano de ta Propiedad Industrial, septiembre de 2000.

Con base en ia legislacion vigente el IMPI acepta que los inventores,
las micro y pequefias empresas, los instifutos de educacidn superior e

investigacién y las Universidades opten por el pago anuat y no quinguenal.

3.3 LAS LICENCIAS DE USO Y EXPLOTACION

La legislacidon en materia de propiedad industrial dispone formas
especificas para el traspaso de los derechos o el licenciamiento del privilegio
por tiempo limitado que otorga el Ejecutivo Federal en los términos
establecidos por los articulos 28 y 89, fraccion XV de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, a los creadores intelectuales.

La Ley de Propiedad Industrial dispone que los derechos que confiere
una patente o registro, o aquellos que deriven de una soliciiud en tramite,
podran gravarse y transmitirse total o parcialmente en los términos y con las
formalidades que establece la legislacion comdn. Para que la transmision de
derechos o gravamen pueda producir efectos en perjuicio de terceros, debera
inscribirse en el Instituto.

Podra solicitarse mediante una sola promocidn la inscripcion de
transferencias de la titularidad de dos o0 mas solicitudes en tramite o de dos o
mds patentes o registros cuando quien transfiere y quien adquiere sean las
mismas personas en todes ellos. El solicitante debera identificar cada una de
las solicitudes, patentes o registros en los que se hara la inscripcion. Las
tarifas correspondientes se pagaran en funcion del ndimero de solicitudes,
patentes o registros involucrados.
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Por otra parie el titular de fa patente o registro podra conceder,
mediante convenio, licencia para su explotacion. La licencia debera ser
inscrita en el Institute para que pﬁeda producir efectos en perjuicio de
terceros. Asimismo, podrd solicitarse mediante una sola promocion la
inscripcion de licencias de derechos relativos a dos o mas solicitudes en
trAmite © a dos o mas patentes o registros cuando el licenciante y el
licenciatario sean ios mismos en fodos eifos. El solicitante debera identificar
cada una de las solicitudes, patentes o registros en los que se hara la
inscripcidn. Las tarifas correspondientes se pagaran en funcion del numero

de solicifudes, patentes o registros involucrados.

Para inscribir una transmision de patente, registro, licencia ©
gravamen en el [nstituto, bastara formular la solicitud y presentar el pago
correspondiente.

Analizando el contenido de la ley de Propiedad Industral en lo que
conciermne a lo dispuesto por el articulo 62 que sefiala la posibilidad de que
los derechos derivados de una patenie o registro pueden gravarse y
transmitirse total o parcialmente en los términos v con las formalidades que
establece la legislacién comun, permite llegar a la determinacion de lo que es
una licencia.

Naturalfeza Juridica de las Licencias

Derogadas las normas especificas, particulares, como ocurrié con la
Ley sobre el Control v Registro de la Transferencia de Tecnologia v el Uso y
Explotacidn de Patentes y Marcas lo mismo que su reglamento que fueron
dictadas y aplicadas hasta 1994, conviene sefialar cuiles son las
disposiciones vigentes del derecho positivo mexicano reguladoras de los
contratos de fraspaso de tecnologia.
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a} En primer lugar, debe tenerse presente el articulo 73 de la
Constitucion Federal, en cuya fraccion XXIX se faculta al Congreso
para expedir las leyes relativas a fa promocion de la inversién
mexicana, fa regulacion de la inversion extranjera, la transferencia
de tecnologia, vy [a creacidn, difusion y aplicacién del conocimiento
cientifico y tecnolégico requerido para el desarrollo del pais.

b} Las disposiciones del Codigo Civil del Distrito Federal, de
aplicacién federal, también deberan observarse en la preparacion
de los contratos para que los mismos tengan validez conforme a
las leyes mexicanas.

c) La Ley de la Propiedad Industrial de 1991 y sus reformas de 1899,
que de manera expresa establecen la nomatividad para los
confratos que versen sobre cesién y concesion de derechos de
creaciones industriales nuevas y de signos distintives. Asi respecto
de:

» Patentes: son aplicables a tales contratos los articulos 62 a 69
reglamentarios de las licencias y de la transmisién de derechos; lo
cual es extensivo a ias patentes y registros;

= Modelos de dtilidad: articulos 22, 25 y 28; relacionados con su
explotacion;

= Disefio industrial: articulos 36 y 69 respecto de las licencias para
explotarios;

¢ Secrefos industrizles: articulos 82 a 86 bis I, en cuanto a su
reglamentacion especifica;

Dado que la LPI remite a la legislacion comln, se observa que el
articulo 1793 del Cddige Civil para el Distrito Federal indica que los
convehios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el
nombre de contratos. Asi, en primer término la licencia es un contrato.
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Sin embarge no se esta en la legislacion comdn ni en la legislacion

mercantil por lo tanio se encuentra uno en presencia de un contrato atipico.

Probablemente, el contrato con mayor analogia pudiera ser el del
arrendammiento, toda vez que el articulo 2400 del Cédigo Civil sefiala que son
susceptibles de amendamiento todos los bienes que pueden usarse sin
consumirse.

En lo general es un contrato:

+ Sinalagmatico, por establecer obligaciones reciprocas;

» Oneroso, por establecerse provechos u gravamenes;

o Conmutativo, por establecerse de ante mano las ventajas y
desventajas para las partes contratantes;

+ Real, por oforgarse la explotacidon de la patente;

* Principal, por no ser necesaria la concurrencia de ning(n otro
contrato;

+ De tracto sucesivo, por ser una cesidn o transmisién temporal;

« Formal y solemne, puesto que para que tenga efecto frente a
terceros debe ser inscrito en el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industriai

Resulta conveniente destacar que libertad contractual es la facultad
que tienen los particulares para pactar entre si sus relaciones juridicas en un
marco legal. La precision de los limites en que se encuadra esta libertad
contractual estd fundada en diversos principios de técnica juridica a
diferencia de la teoria de la autonomia de la voluntad que esta circunscrita a
un caracter puramente filoséfico. L.a autonomia de la voluntad entra en
decadencia cuando surgen las doctrinas sociales del siglo pasado.®

¥ Chirino Castille, Joel; “Derecho Civil llI"; SEI, México, 1898, pp.21-22.
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Por ese mismo efecto y por las nuevas concepcicnes de la filosofia
politica, la libertad contractual se va reduciendo por el notorio
intervencionismo estatal at inciuir en las reglas generales del confrato una
serie de principios juridicos, politicos y morales. Entre éstos se pueden
sefialar los requisifos de existencia y de validez, las leyes prohibitivas, el
interés publico, las buenas costumbres, buena fe y equidad.

El Cédigo Civil en vigor fue influido por esia tendencia intervencionista
al abandonar el principio que sustentaba de que el contrato era la ley
suprema de las partes. Con base en esta nueva tendencia que enmarca l0s
limites de la libertad contractual, los particulares estan impedidos para pactar
obligacién alguna que vaya en contra de esos principios. En cuanto a la serie
de fundamentos politicos, econdmicos, valorativos y juridicos, sélo deberan
interpretarse por el poder judicial, por corresponder éstos a conceptos
axioldgicos constitutivos del acervo cultural del individuo o de 1a colectividad,
como la moral sexual, el cuerpo humano, el respeto a la persona humana, los
deberes de justicia o el bien comin.

En este orden de ideas, los limites de la libertad contractual sélo se
justifican por el imperativo de la armonia social y el orden juridico que
garantiza a su vez la moralidad plblica, la relacién arménica de los
gobernados entre si y la viabilidad de sus relaciones econdmicas; en esta
tesitura, pugnar por la libertad intelectual del individuo sin limitacion alguna
motivaria su propia destruccion ante ia ley del mas fuerte.

No siempre la autorizacion o licencia de una patente cbedece a la
voluntad del que recibio tal privilegio, puesto que la LPl v su Reglamento lo
obligan a otorgar su autorizacién de explotacién de la patente bajo las
modalidades de licencia obligatoria y licencia de utilidad publica.
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La licencia obligatoria

Tratandose de invenciones, la ley obliga a que la persona que obtiene
una patente ia explote, en &l evento de que transcurrieran mas de tres afos
contados a partir de la fecha del otorgamiente ¢ de cuatro afos después de
la presentacion de la solicitud, cualquier persona podra solicitar al instituto 1a
concesion de una licencia obligatoria. ( Art. 70, LP1)

El Reglamento de la LPI, en su articulo 50 establece el procedimiento
para celebracién del acuerdo obligatorio para el titular, correspondiendo al
Instituto fijar la duracién, las condiciones, campo de aplicacion y el monto de
las regalias para el titular de la patente.

La licencia de utilidad ptblica

El otro caso en el que l1a patente puede explotarse sin la voluntad del
titular es el de la utilidad ptiblica, asi ia ley determina en su articulo 77 que
por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, el
Instituto, por declaracion que se publicara en el Diario Oficial, determinara
que la explotacion de ciertas patentes pueda hacerse mediante la concesion
de licencias de utilidad pdblica, en los casos en que, de no hacerlo asi, se
impida, entorpezca o encarezca la produccion, prestacion o distribucion de
satisfactores bésicos para la poblacion.

Para fa concesién de estas licencias se procedera en los términos del
parrafo segundo del articulo 72, es decir, corespondera al Instituto fijar la
duracién, las condiciones, campo de aplicacidon y el monto de [as regalias
para el titular de la patente y no podran las licencias tener caricter de
exclusivas o transmisibles.
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3.4 EL SECRETO INDUSTRIAL

La normatividad en lo referente al secreto industrial es sumamente
vaga, sin que se requiera, en el caso de que se autorice su uso, el registro
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, fa ley sélo indica que la
persona que guarde un secreto industrial podra transmitirlo o autorizar su uso
a un tercero. El usuario autorizado tendréd la obligacion de no divulgar el
secreto industrial por ningGn medio.

En los convenios por los que se transmitan conocimientos técnicos,
asistencia técnica, provision de ingenieria basica o de detalle, se podran
establecer clausulas de confidencialidad para proteger los secreios
industriales que contemplen, las cuales deberan precisar los aspecios que
comprenden como confidenciales.

Par lo anterior, su licenciamiento también revestira la naturaleza
juridica del contrato de licencia o de cesion de derechos que ya se menciond.
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CAPITULO CUARTO

MEDIOS DE CONSERVACION Y TRANSMISION DE
LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Para las solicitudes de registro de marcas, avisos comerciales y
publicacidn de nombres comerciales, se utiliza un tinico formato que, al igual
que las solicitudes de declaracion de proteccidon de una denominzcion de
origen y de autorizacién para $u uso, se pueden presentar en las oficinas
regionales de! IMPI o en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de
la Secretaria de Comercic v Fomento Industrial (ahora Secretaria de
Economia), en los diferentes Estados de la Repiblica. Este formato de
solicitud debe llenarse preferentemente a maguina, no obstante podra

presentarse con letra de molde legible redactado en idioma espanol.

Si se quiere proteger derechos de autor (obras artisticas, literarias,
musicales, esculturales, graficas y programas de computacion), debera
dirigirse al Instituto Nacional del Derecho de Autor, dependiente de la
Secretaria de Educacion Pablica.

Las solicitudes pueden ser presentadas directamente por el interesado
0 a través de un representante legal.

Es conveniente que antes de presentar la solicitud correspondiente,
solicite una busqueda de anterioridades con el propésito de verificar en la
Base de Datos de Marcas si existen antecedentes iguzles o semejantes en
grado de confusidn al signo distintivo que pretende registrar. Esto fe permitira
ahorrar gastos y tener una mayor seguridad de que su solicitud proceda. El
tiempo obligatorio para dar la primera respuesta es de seis meses.
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Como ya se explicara una marca es un nombre, t€mino, simbolo,
disefio o cualquier signo visible o bien una combinacion de ellos gue sirva
para distinguir un producto o un servicio de otros de su misma clase o

especie.

Existen cuatro tipos de mareas:
Nominativas

Son ias marcas que pemmiten identficar un producto o servicio
mediante una palabra o un conjunto de palabras, Su importancia radica en
que se debe distinguir fonéticamente, es decir, deberan ser Io
suficientemente distintivas para diferenciar los productos o sefvicios en el

mercado de aquelios de su misma especie o clase.

Ejemplo:
Muebles "LA FIACA"

Innominadas

Son figuras que cumplen con la funcién de una marca. Este tipc de
marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su
peculiaridad consiste en ser simbolos, disefos, logofipos o cuaiquier

elemento figurative que sea distintivo.

Tridimensional

Son las marcas que protegen cuerpos con tres dimensiones como son
los envoltorios, empaques, envases, asi como la forma o presentacién de los

productos, siempre y cuando estos sean distintivos.
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Mixtas

Es la combinacion de cualquiera de los fres fipos de marcas
anteriores, por ejemplo; una palabra con un disefio 0 una palabra con una
figura tridimensional.

Dentro det régimen administrativo de los signos distintivos existen
también las siguientes figuras de proteccion:

Marca colectiva

Se puede registrar come marca colectiva cualquier signo distintivo que
las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, comerciantes o
prestadores de servicio legaimente constituidos, soliciten para distinguir en el
mercado los productes o servicios de sus miembros respecto de los
productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones
o sociedades.

Nombre comercial

Es cualquier denominacién que sirve para distinguir una empresza ¢
establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona
geografica donde esta establecida su clientela efectiva.

Tanto el nombre comerclial como el derecho a su uso exclusivo
estaran protegidos sin necesidad de registro.

No obstante, quien esté utilizando un nombre comercial puede solicitar
al Instituto la publicacion del mismo en la Gaceta, lo cual producira el efecto
de establecer la presuncion de la buena fe en la adopcién y uso del nombre
comercial.

Ejemplo:
"EL. ZAPATO DEL BUEN DEPORTISTA"
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Aviso comercial

Se pueden registrar como aviso comercial las frases u oraciones que
sirvan para anunciar al ptablico productos o servicios, establecimientos o
negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para que el pablico

consumidor [os distinga facilmente,

Ejemplo:
"PARA METER GOLES CON PRECISION ZAPATOS HALCON"

Si se solicita la tramitacién de alguna transmisién de marca solicitada
¢ registrada scbre la que haya habido transmisiones anteriores no inscritas,
también deberan inscribirse éstas ante el Instituto.

4.1 COMPROBACION DE USO

De acuerdo con el articulo 130 de la LPI si una marca no es usada
durante tres afios consecutivos en los productos o servicios para los que fue
registrada, procedera la caducidad de su registro, salvo que su titular o el
usuario que tenga concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los
tres afos consecutivos inmediatos anteriores a la presentacidon de la solicitud
de declaracién administrativa de caducidad, o que existan circunstancias
surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que
constituyan un obstaculo para el uso de la misma, tales como restricciones a
fa importacidn u otros requisitos gubemamentaies aplicables a los bienes o
servicios a los que se aplique la marca.

4.2 RENOVACION

La renovacién del registro de una marca deberd solicitarse por el
titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia, Sin
embargo, el Instituto dara tramite a aquellas solicitudes que se presenten
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dentro de un piazo de seis meses posteriores a la terminacion de la vigencia
del registro. Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de
renovacidn, el registro caducara. { Art. 133, LPI)

4.3 REQUISITOS

La renovacion del registro de una marca sodle procedera si el
interesado presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente v
manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en por
lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique vy no haber
interrumpido dicho uso por un plazo igual o mayor al contemplado en el
articulo 130 de la Ley, sin causa justificada.

Si una misma marca se encuentra regisirada para proteger
determinados productos o servicios, bastara que proceda la renovacion en
alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a todos

los registros, previa presentacion del comprobante de pago de las tarifas
correspondientes.

4.4 DURACION

De acuerdo con el articulo 95 del LP, el registro de la vigencia de una
marca tendra una vigencia de 10 afios contados a partir de la fecha de
presentacidn de la solicitud y puede renovarse por periodos de la misma
duracién. Es decir de diez afios.

4.5 LAS LICENCIAS DE USOS DE SIGNOS DISTINTIVOS

El fitular de una marca registrada o en tramite podra conceder,
mediante convenio, es conveniente recordar que segin el Cédigo Civil del
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Distrito Federal, en su articulo 1793 seiala que los convenios gue producen

o transfieren las obligaciones y derechos toman e! nombre de contratos.

Asi, 1a licencia de uso a una o mas personas, con relacién a todos ©
algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La
licencia debera ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos en
perijuicic de terceros.

Para inscribir una licencia en el Instituto bastara formutar la solicitud

correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta ley.

Podra sclicitarse mediante una sola promocién la inscripcién de
licencias de derechos retativos a dos ¢ mas solicitudes en tramite o a dos o
méas mareas registradas cuando el licenciante y el licenciatario sean los
mismos en todos ellos. El solicitante debera identificar cada una de las
solicitudes, o registros en los que se hard la inscripcién. Las tarifas
correspondienies se pagaran en funcion del nimero de solicitudes o registros
involucrados.

Existira franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se
transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para
que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o
prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos,
comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca,
tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o
servicios a los que ésta distingue. Quien conceda una franquicia deberd

proporcionar a quien se pretende conceder, previamente a la celebracion del
convenio

El plaze de resolucion por el Instituto sobre las solicitudes o
promociones de inscripcidn de las transmisiones es de dos meses, a partir de
la fecha de recepcién de las mismas o de la fecha en que se dé cumplimiento
a los requerimientos formutados por el Instituto.
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Si la soficitud de inscripeion no procede, por falta de algtn requisito o
por cualquier otra causa, el Instituto o nofificara al solicitante, para que

dentro del plazo de dos meses, manifieste lo que a su derecho convenga.

Como va se sefald la transmision o cesidn de derechos reviste la
misma situacion juridica se esta en presencia de un contrato que reviste la
naturaleza juridica del contrato de licencia de patente por lo cual ya ha
quedado seflalado en &l punto nimero 7 del capiivio anterior y resulta inGiil
volver a citarlo, asimismo, los puntos considerados originalmente en el
proyecto de tesis resultan una variacion sobre el mismo tema, por lo que se
han descartado, y fueron error comprensible de la inexperiencia de la autora
de tesis.

De la misma forma se descartd el capitulo quinto que contenia los
diferentes ordenamientos derivados de las convenciones y tratados
internacionales, los cuales en los términos dispuestos por el articulo 133
constitucional son parte de la Ley Suprema de la Unién y han sido
incorporados a la legislacion correspondiente de la propiedad intelectual e
industrial, por lo que resulta inadecuado e improcedente volver a citarlos.
Dado que no obstanie, ia patente o el derecho de exclusividad y su cesién o
traspaso corresponden segin el articulo 28 constitucional a un privilegio que
otorga el estado, a través de su Ejecutivo, para los residentes ¢ ciudadanos
mexicanos, puesto que la Constitucion solo tiene vigencia en el territorio
nacional y s quiérase o no fa Ley Suprema de la Nacion, por encima de los
acuerdos internacionales.

4.6 DENOMINACION DE ORIGEN

Hasta aqui se ha visualizado el pancrama juridico sobre el que
descansan los medios de conservacidon y transmision de los derechos de
propiedad industrial, sin embargo, se debe considerar que a la luz de la
globalizacidn del comercio mundial, se hace necesario garantizar, a los
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paises que intervienen en estas relaciones, que las diversas mercancias que
adquieren, realmente provienen del lugar o regidén geografica en la que

supuestamente, fueron fabricadas.

A diferencia de los ofros tipos de signos distintivos regulados por la Ley
de la Propiedad industrial, como el nombre comercial, la marca y el aviso
comercial, entre otros, adoptados para distinguir un producto o servicio de
otro, la denominacion de origen se orienta a proclamar la exclusividad sobre
un geneérico, circunscribiéndola 2 los limites y condiciones que la propia ley
define. En si, el contraste se perfila por la circunstancia de que, mientras una
objecion natural para el registro de marcas es el que ésias consistan en
expresiones genéricas, en la denominacién de crigen la proteccion se gesta,
de algtin modo, sobre un genérico de condiciones extracrdinarias.

Las condiciones extraordinarias para la proteccion legal se genera sobre

una denominacién de origen, como lo sefiala el propio precepto, son fres:

a) Que se trate del nombre de una regién geografica del pais;

b) Que dicha denominacién sirva para designar un producto originario
de dicha region;

¢) Que la calidad o caracteristicés del producto obedezca al medio
geografico, comprendiéndose en ello los factores naturales y
humanos.

Existe cierta confusidon en relacién con la denominacion de origen
respecto de las denominaciones geogréaficas prohibidas, gue es el caso de la
fraccion IX de la LPL, sobre las cuales se proclama como causal de rechazo
de una marca, &l hecho de que se trate de denominaciones originadas en
poblaciones o lugares, que se caractericen por la fabricacion de ciertos
productos.
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Es importante tener claro que la proteccidn a la denominacion de origen
tiene una amplia tradicién histdrica, que se remota a los reclamos de muchas
comunidades que gracias a su dedicacion, talenio, procesos y recursos
naturales, iograban la generacidn de productos que como medio de identidad
general, adoptaban el nombre mismo de ia localidad en que se gestaban, de
tal manera que el grupo de personas dedicadas a tales actividades
propiciaba un sentimiento de pertenencia con el nombre del producto,
considerandose como de natural justicia el hecho de reservar el uso de dicho
nombre, en forma exclusiva, a los miembros de la cornunidad respectiva.

Esa es la razén por la que, a diferencia de fa legislacién mexicana que
confiere al Estado {a titularidad de ias denominaciones de origen (Art. 167
LPl), en la mayoria de ios paises en que fa figura es reconocida, ia titwaridad
de ia denominacion se asigna al grupo de productos de la region,
constifuidos en asociaciones, camaras, cooperativas, elcétera. Al propio
tiempo, al igual que los signos distintivos, la proteccidn deviene en una
garantia para el consumidor, que en el caso de las denominaciones de origen
adquiere un especial relieve, al fimitar su utilizacién Unicamente a los
productores, que relnen ciertas condiciones especificas de métodos de
produccién y ubicacion, que garantizan mantener y observar los estandares

aceptados para los productores designados con la denominacion de que se
trate.

Denominaciones de Origen mexicanas profegidas

£n el caso de nuestro pais y por mucho tiempo (desde el 9 de
diciembre de 1974), la lnica denominacion de orgen existente era el
“Tequila", originario de la regidon de ese nombre que se ubica en ef estado de
Jalisco. Como bien se sabe, dicha region no es la Gnica aceptada como zona
productora de este tipo de bebida, sino que existen ofvas areas de la
Republica Mexicana que por presentar condiciones climaticas similares,
permiten la produccién de agave azul, insumo fundamental del tequila, v
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observan métodos de produccidn similares, de tal suerte que también se les
reconoce como zonas comprendidas en el decreto de proteccidn a esta
famosa denominacion de origen. Entre tales regiones se encuentran diversos
municipios de Jalisco, Guanajuate, Michoacan, Nayarit y Tamaulipas.

Sin embargo, recientemente nuestro pais ha estado muy activo en el
reconocimiento de otras denominaciones de origen que contaban con las
condiciones para elio, como los casos de ‘Talavera” {cerdmica de Puebla),
publicada en el DOF el 17 de marzo de 1985; "Olinald” (artesania de madera}
y “Mezcal", publicadas en el DOF ei 28 de noviembre de 1994; “Bacanora®,
publicada en el DOF el & de noviembre det 2000 y por {itime “Ambar de
Chiapas” y “Café de Veracruz, publicadas en el DOF el 15 de noviembre del
2000.

Denominaciones de Origen protegidas internacionalmente

El valor econdmico que se involucra con las denominaciones de ofigen
es tan amplio, que muchos paises poseedores de este tipo de
denominaciones son importantes promotores intemaéionales para el
reconocimiento y proteccion de esta figura particular.

Es claro que cuando un cierto producto de unha localidad fogra
posicionamigento a nivel internacional, {os ingresos que pueden derramarse a
dicha colectividad cuando se logra que !a denominacidn geografica en
cuestidn sea tutelada en esta forma, son muy cuantiosos, ya que se reserva
en su favor el empleo exclusivo de la misma. Se constituye asi, una ventaja
competitiva de enome valor, gue se proyecta en el tiempo para generar
beneficios permanentemente a la poblacién, region o pais de que es
originaria.

De esta manera, los esfuerzos intemacionales desplegados para la
proteccién de ias denominaciones de origen cristalizaron en la trascendente
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celebracién de! “Ameglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional”, del afic de 1958, el
cual establece las bases generales que los paises miembros deben observar
para construir y respetar denominaciones de origen en el contexto mundial.
México es miembro de este Acuerdo a partir de 1962.

Modificacién

Una de ias causas que pueden concurrir en mayor medida para
justificar l1a peticidén de modificacion de los términos en que fue protegida la
denominacion de origen, es la que consiste en considerar que la zona
geografica que debe quedar comprendida como ampliada, dado que ciertas
condiciones que en un determinade momento fueran privativas del area
onginalmente definida, pudiendc alcanzarse en otras zonas. Es el ¢aso, del
llamado agave azul, el cual a través del tiempo ha venido pronuncidndose
con cualidades idénticas al de Tequila, Jalisco, en ofras areas de [a
Replblica que reclamarian, por tanto, su incorporacidn a la demarcacion
beneficiada con el decreto de proteccion.

Sin embargo, en la fegislacidon de 1991, no resulta congruente haber
mantenido esta designacion, en detrimento de las entidades particulares que
en rigor podrian ser las depositarias directas de derechos de titularidad, y no
solo de derechos como usuarios autorizados.

Vigencia de la declaracién de proteccion (Art. 165, LPI)

La vigencia de la declaracion de proteccién de una denominacion de
origen estara determinada por la subsistencia de las condiciones que la
motivaron y s6lo dejara de surtir efectos por otra declaracion del Instituto.

La vigencia de la proteccidn a una denominacion de origen es otra
mas de las diferencias sustanciales que esta figura presenta respecto de las
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restantes instituciones futelares de signos distintivos, los cuales, en todos los

casos, prevén vigencias determinadas.

En el caso de la denominacidn de origen protegida, tal como el
precepto lo establece, mientras no exista una medificacion de las condiciones

gue la motivaron, fa vigencia de la proteccion se prolonga indefinidamente.

De hecho, las condiciones que esencialmente podrian variar de tal
manera que Ia proteccion a ta denominacidn de origen pudiera cesar ¢ ser
revocada, parecen circunscribirse a la disponibilidad de los ingredientes o
componentes empleados, que por alguna causa natural pudieran extinguirse
o ser alterados en forma tal que sus cualidades especiales desaparecieran.

Un cambio de clima también podria afectar de manera directa el
producto que es materia de la denominacién de origen y que es resultado de
los procesos empleados en su extraccién o elaboracién, de manera que
pudiera repercutir en la desaparicion de las condiciones generadoras de la
proteccion, y por tanto, en la revocacian de la declaracién de cobertura.

En este orden de ideas, pudiera ser que en aquefios casos en los que
la proteccion esta ligada al empleo de procesos de elaboracion particulares y
propios de la region geografica originaria de la denominacion, el propio
avance técnico pudiera liegar a afectarlos al punto de hacer desaparecer las
condiciones motivadoras de la proteccion.

Modificacién de fa decfaracion de proteccién. (Art. 166, LPJ)

Los términos de la declaracion de proteccion a una denominacién de
origen podran ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a peticion de
parte interesada, siguiendo el procedimiento establecido en esie capitulo. La
solicitud relativa, debera expresar lo exigido por las fracciones | a il del
articulo 159 de ia Ley de |la Propiedad Industrial, y un sefialamiento detallado
de las modificaciones que se piden y 1as causas que las motiven.
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CONCLUSIONES

1.-  Seconcluye que ha existido en México desde su consolidacion como
nacién independiente en el siglo XIX una preocupacién permanente por
proteger la actividad creadora de los inveniores e intelectuales, a fravés de la
proteccion de sus derechos, mediante el oforgamiento de patentes o
certificados de invencién.

2-  Asi, desde el afio de 1820, un afio antes de que la independencia
fuera reconocida, se promulga el Decreto de 2 de octubre de 1820 que
constituye la primera norma en la materia.

3.- No obstante que el Estado otorga un privilegic de exclusividad, casi
monopdlica, fambién exige a los inventores o perfeccionadores el
cumplimiento de ciertas obligaciones, como son la renovacion de los
derechos y lo mas importante su explotacién o licenciamiento por la via
industrial en beneficio de la sociedad mexicana.

4.-  El estudio de las patentes presupone el conocimiento de 10 que es una
invencion. Entendiéndose por tal el hallazgo o descubrimiento, a fuerza de
ingenio y meditacién, o por acaso, o bien una cosa nueva o no conacida, sin
embargo, el significado del témmino resulta incompleto para efectos legales ya
que ademas de tratarse de una creacion producto del trabajo sistematico y la
ciencia, es necesario que relna ciertos requisitos para que pueda ser
protegida a través de la patente.

Los requisitos que debe reunir son: novedad, es decir que sea
diferente a lo que ya existe: asi como que no haya estado comprendida en el
estado de la tecnologia y ademas que no se haya puesto alcance del piblico
por haberse permitido su aprovechamiento.
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Se considera, por otro lado que debe ser resultado de una actividad

inventiva y ademas que tenga aplicacion industrial.

5.- Cumpliendo estos tres requisifos el invenfor fiene derecho a ser
privilegiado coh una patente. En virtud de que la patente concede la
posibilidad de explotacidn exclusiva del invento, se ha planteado desde fa
décimonovena centuria, la controversia acerca de si deben ¢ no expedirse
las patentes. A este respecto, los parfidarios del establecimiento de un
sistema de patentes han justificado su idea con las siguientes razones:

« Corresponde al inventor un derecho natural para ser reconocido
como tal y para aprovecha su invento.

s Es la justa retribucion que obtiene el inventor sobre el trabajo
realizado.

+ Se obtiens a recuperacidon del capital y del esfuerzo invertido
en los trabajos de investigacién.

+ Significa un incentivo para lograr una mayor actividad dirigida a
la finalidad inventiva.

+ La compensacion por la contribucion al progreso de la ciencia y
la tecrnologia, ya que los inventos se aplican a la industria.

6.- Quienes han sostenido la idea de un sistema de libre explotacion de
los inventos, arguyen que ias patente entorpecen el desarrollo y la libertad de
comercio y la industria y que el sistema origina un monopolio de ideas y de
su aplicacion que resulta perjudicial. Consideran que seria preferible buscar
ofra forma distinta de recompensar al inventor, de modo que continuara
teniendo interés en el trabajo pero sin limitar el aprovechamiento de un
adelanto en la ciencia o en la técnica,
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7-  Como es sabido, ha triunfado la idea de proteccion de los inventos, no
so0lo en el ambito nacionatl sino internacional. Actualmente, no se considera
ya que el inventor tenga un derecho natural sino por el contrario, las ideas
modernas consideran que el Estado concede el privilegio para que la
sociedad obtenga un beneficio que consiste, por una parte, en el desarrolio
de la industria y por ofra, en la libre explotaciéon cuando el privilegio haya
fenecido por el transcurso del tiempo o bien cuando el invento no haya sido

explotado por su Inventor en cuyos casos el invento entra al dominio pablico.

Ciudad Universitaria, D.F., 2001.

147



BIBLIOGRAFIA

Alegria Martinez, Abraham; “La situacion de la propiedad industrial en
México”™; Primer Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad
intelectual y Transferencia de Tecnologia; UNAM, México, 1985.

Decreto de 22 de Abril de 1853, Mediante el cual el Ministerio de Fomento
quedd encargado de la expedicion de patentes y privilegios, la ley
encomendaba al de Relaciones.

Correa M., Enrique; “Ensefanza y practica del derecho de i{a propiedad
industrial’; Revista Mexicana de [a Propiedad Industrial y Artistica; Ano X,
No. 18, Mexico, enero-junio de 1972,

Chirino Castillo, Joel: Derecho Civil lll; SEl, México, 1996.

Estadisticas del Instituto de Investigaciones Eléctricas, México, 2000.
(www.iie.org.mx)

Femandez Leal, Manuel; Memoria Presentada al Congreso de la Union
1892-1896; Secretaria de Fomento, México, 1897.

Garcia Moreno, Victor C.; “La Propiedad Intelectual v el quehacer
universitario”; Primer Seminario sobre Derechos de Autor, Propiedad

Intelectual y Transferencia de Tecnologia; UNAM, México, 1985.

Herrera Meza, Javier; Prontuario de Ia Ley Federal de Derechos de Autor
de los Estados Unidos Mexicanos: Tuki, México, 1991.

148



La Propiedad Industrial, México, 2000, http/fwww.impi.gob.mx/

OMPI; Nocicnes Basicas de ia Propiedad Industrial; Principales
Tratados sobre la Materia; OMPIPIJ7/CESO7/1, Paraguay, 1997.

Propiedad Industrial y Derechos de Autor; Revistz Bimesiral de la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, Suiza, afio 1, No. 1, enero-
febrero de 1095.

Propiedad Industrial, 1820-1992, Datalex, México, 1098,
Publicacion de la UPOV No. 408 {5).

Rangel Medina, David; “Los derechos intelectuales y la tecnologia’,
Cuadernos del Instituto de Investigaciones Juridicas; afioc 3, No. 8,
México, septiembre de 1988,

Rangel Medina, David; Derechc de Propiedad Industriai e Intelectual;
Instituto de Investigaciones juridicas de UNAM, México, 1991.

Rangel Medina, David; Los derechos de autor. Su naturaleza juridica y
comentarios acerca de su proteccién legal; UNAM, México, 1944. (Tesis
de licenciatura en Derecho).

Rangel Medina, David; Panorama del Derecho Mexicano: Dereche
Intelectual; McGraw-Hill, UNAM, México, 1998.

Rodriguez Gonzalez, Cecilia; Estudio comparativo entre las Iegislagiones
de México y Estados Unidos de América en Materia de Propiedad
industrial e Intelectual; [TAM, México, 1995, p. 4. (Tesis de Licenciatura en
Derecho).

149



Silicio, Manuel; Memoria de la Secretaria de Estado y Despacho de
Fomente, Colonizacion, industria y Comercio de la Repablica Mexicana;

V. Garcia Torres, México, 1857.

Torre Juan de la; Legisiaciéon de Patentes y Marcas; Antigua Imprenta
Munguia, México, 1903.

www.wipo.org/propiedad intelectual (diversos documentos relacionados
con la propiedad Industrial)

150



	Portada 
	Índice 
	Introducción
	Capítulo Primero. Conceptos Fundamentales de la Propiedad Industrial  
	Capítulo Segundo. Los Medios de Conservación y Transmisión de los Derechos de Propiedad Industrial en los Textos Legislativos
	Capítulo Tercero. Modelos de Conservación y Transmisión de las Creaciones Industriales
	Capítulo Cuarto. Medios de Conservación y Transmisión de los Signos Distintivos
	Conclusiones
	Bibliografía

