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I. Justificacién del Tema

A lo largo de la historia se ha demostrado que hay muy pocas posibilidades de que
se establezca una competencia justa dejando simplemente que interactlen las
fuerzas del mercado. En teoria, los consumidores en su funcién de arbitros del
juego economico pueden disuadir a los empresarios deshonestos ignorando sus
productos o servicios en beneficio de los competidores honestos. Ahora bien, la
realidad es diferente, a medida que una situacion econdémica se hace mas
compleja los consumidores son menos capaces de actuar como arbitros, con
frecuencia no pueden siquiera reconocer por si mismos actos de competencia
desleal y mucho menos reaccionar en consecuencia. Es mas, es el consumidor
junto con el competidor honesto quien debe ser protegido en mayor grado contra

aguella competencia desleal.

II. Objetivo General

Mostrar los principales conceptos de la Propiedad Intelectual y la importancia que
tiene como incentivo para el intelecto humano en el proceso del desarrollo
econdmico, social y juridico, para asi comprender la importancia de establecer

como delito el uso de una marca en grado de confusion a otra registrada.

Ill. Metodologia

El presente estudio se lleva a cabo mediante una investigacion bibliografica y
documental.
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Los seres humanos somos por naturaleza creadores e inventores, por ello, se
demostrado con el tiempo la relevancia de proteger esos inventos y creaciones, es
asi que la Propiedad Intelectual tiene antecedentes que se remontan a la Antigua

Grecia, pasando por la Inglaterra de la Edad Media, hasta nuestros dias.

La Propiedad Intelectual se relaciona de forma directa e indirecta en el desarrollo
de la economia de los paises, es dificil imaginar a un pais de primer mundo sin la
inversion en investigacion, pues al final del dia, es de esta ultima de donde surgen
los conocimientos para modernizar la industria e incluso agilizar los procesos

productivos y la reduccion de costos.

En este trabajo se estudia los alcances de la Propiedad Intelectual, mostrando un
breve recuento de su historia y las diferentes vertientes con las que se involucra.
Se analiza que la Propiedad Intelectual no es un fendbmeno novedoso, si no
fundamental en el desarrollo del capitalismo, especialmente durante la Revolucion
Industrial, sin embargo, no es sino hasta el siglo XX y sin duda en este siglo,

donde tiene una mayor relevancia mundial.

Se estudian los organismos internacionales y nacionales vinculados con la
Propiedad Intelectual y se muestran sus funciones e instrumentos juridicos
surgidos, como sus principales disposiciones. Se analiza cual es su situacion en
nuestro pais; sus deficiencias e impacto en el desarrollo de la sociedad, como

también los adelantos que se han tenido en este rubro.

Se analiza la situacion de la Propiedad Intelectual en la industria vy

especificamente los registros marcarios para evitar su uso inapropiado.



CAPITULO 1
PROPIEDAD INTELECTUAL



La Propiedad Intelectual se entiende como “un régimen de derechos que trata de
proteger las ideas de las personas (...) el criterio basico es que todo aquel que

desarrolle una idea es propietario de esa idea o invencion”. *

La Propiedad Intelectual también es definida como “todas aquellas normas que
regulan los privilegios y beneficios que las leyes reconocen a favor de los autores
y sus causahabientes, por la creacién de obras artisticas, cientificas, industriales y

comerciales”. ?

Este tipo de derecho se compone de dos vertientes, es decir, todas aquellas obras
dirigidas a satisfacer la parte estética o bien que tenga que ver con lo artistico y la
cultura en general y por otro lado, todos aquellos aspectos que se encargan de
proteger lo comercial o industrial, ambos forman lo que se conoce como Propiedad

Intelectual.

1.1 ANTECEDENTES

La evolucion histérica que se genera entorno a los derechos de Propiedad
Intelectual, ha estado fielmente relacionada con todos aquellos avances
tecnologicos que se desarrollan dia a dia y por consecuencia la importancia que
tiene el hombre de proteger sus creaciones o inventos, y de esta manera asumir la
relevancia econOmica que adquieren las creaciones e inventos en el simple

transcurso del tiempo.

‘Jesus Gallegos, Olvera, El derecho internacional de la propiedad intelectual: alcances y limites en el ambito multilateral
de la OMPI y el TLCAN, Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autbnoma de México, Facultad de Ciencias
Politicas y Sociales, 2003, p. IX

2Rangel Medina, David,Derecho Intelectual, UNAM-McGrawHill, México, 1999, p. 1



Por estos factores tanto econémicos como legales, la Propiedad Intelectual nunca
ha seguido una evolucion lineal, puesto que la evolucion de este derecho se rige
por la evolucion social y tecnolégica, que no se rigen por un patrén evolutivo bien
establecido, lo que lleva a que la Propiedad Intelectual sufra cambios de forma

constante, es decir, se adapta a su entorno.

Las evidencias de tan particular derecho nos llevan al sigo VIl A. C., cuando los
griegos otorgaron por medio de lo que ahora conocemos como Secreto Industrial,
el reconocimiento a los cocineros sobre sus recetas. Sin embargo, no fue sino
hasta finales de la Edad Media e inicio del Renacimiento cuando aparecen las
cartas patentes que eran “documentos oficiales mediante los cuales se conferian
al inventor ciertos derechos, privilegios, grados o titulos; ademas, la entrega de las

cartas patentes era publica” ®

En Venecia en 1443 se expidio la primera patente que mostraba las caracteristicas
de una patente moderna para la proteccién de una invencién; este hecho se
complemento con la Ley General de Patentes, aprobada en Venecia en 1474, la
cual, “obligaba a que su titular registrara cualquier nuevo e ingenioso mecanismo
no producido previamente dentro de Venecia, y se prohibia reproducirlo a
cualquier otro que no fuera el inventor, a menos que hubiera de por medio regalias

razonables”. *

De esta manera en dicha ley se establecieron diversos apartados, como la utilidad
social; la promocion de la actividad inventiva; el resarcimiento de los costos
incurridos por el inventor y el derecho del inventor a gozar de los frutos de su

capacidad inventiva por enunciar algunos.

3Becerra Ramirez, Manuel, La propiedad intelectual en transformacion, [IJ-UNAM, México, 2004, p. 8
4ibidem, p. 9



Otro hecho que antecede a la Propiedad Intelectual se encuentra en el Estatuto de
Monopolios de Gran Bretafia, el cual fue aprobado por el Parlamento en 1623
indica: “El Estatuto estipul6é contrarios a la ley todos los monopolios de la Corona,
cartas y patentes. Esta es una reaccion a los abusos a los que se habian llegado
con las practicas de las patentes ya que, por ejemplo, al final del reinado de Isabel
I, el papel, la cerveza, el vinagre, la sal, el almidon, el aceite y otros articulos de
consumo no podian ser vendidos mas que por los beneficiarios de las patentes
royal (...) Sin embargo, se establecid6 una excepcion: la concesion de un
monopolio para toda nueva manera de fabricacién dentro del reino”.> Lo anterior
indicaba la pauta para que verdaderos inventores pudieran solicitar una proteccion

estatal para su nuevo producto.

El impacto de la Propiedad Intelectual ha cambiado muchos aspectos juridicos de
proteccion en el ambito mundial, pues a partir de sus origenes se ha orientado a la
proteccion de bienes que no pueden tocarse, ni observarse, pero que sin embargo
existen y deben ser protegidos por el interés de su titular y por el impacto

econdmico que en un futuro pudiese tener.

En lo que respecta a los antecedentes de nuestro pais, los primeros registros que
se tienen sobre Propiedad Intelectual se remontan a la primera ley que surgié en
México en materia de patentes de invencion la cual fue el decreto expedido por las
cortes Espafolas el 2 de octubre de 1820. Esa ley fue expedida con la finalidad de
proteger los derechos de propiedad sobre los que intervenian, perfeccionaban o
introducian algun elemento al ramo de la industria de aquel entonces. Sin

embargo el titulo de propiedad del inventor no se le llamaba patente, pues recibia

Becerra Ramirez, Manuel, La propiedad intelectual en transformacion, I1J-UNAM, México, 2004, p. 10
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el nombre de “Certificado de Invencion” el cual tenia una vigencia de 10 afios

segun el articulo 13 de la ley de 1820.

Pasando la consumacion de la independencia de nuestro pais, el primer texto
legal que se expidio posterior a dicho acontecimiento fue la ley del 7 de mayo de
1832, sobre el privilegio exclusivo a los inventores o perfeccionadores de algun
ramo de la industria, la cual sefialaba para las patentes de invencién una vigencia

de 10 afios.

Mas tarde surge la ley del 7 de junio de 1890 sobre patentes de privilegio a los
inventores o perfeccionadores, conforme la cual las patentes se otorgaban por un

plazo de 20 afios susceptibles a una prorroga por 5 afos.

Para el afilo de 1903 se expide una nueva ley nombrada Ley de Patentes de
Invencion, comenz0 a regir a partir del 1° de octubre del mismo afio, fijando un
plazo de 20 afos susceptibles a una prorroga de 5 afos, sin embargo es en la
creacion de esta ley donde se incorpora por vez primera las patentes de Modelos

y Dibujos Industriales.

Con fecha 26 de junio de 1928 surge la Ley de Patente de Invencion, que
comenzo a regir el 1° de enero de 1929, en la cual se estipula una vigencia de 20
afios para todas las patentes de invencién de forma improrrogable y un plazo de

10 afios para todas las patentes de Modelos y Dibujos Industriales.

Hacia 1942 surge la Ley de Propiedad Industrial (DOF 31 de diciembre de 1942),
en la que se establece un plazo improrrogable de 15 afios para todas las patentes
de invencién y de 10 afios para las patentes de Modelo o Dibujo Industrial. La
caracteristica principal de esta ley sobre sus antecesoras fue la codificacion de
todas las disposiciones relativas a patentes de invencion, patentes de modelo y
dibujo industrial, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales y competencia

desleal.

11



La evolucién Normativa en materia de Derechos de Autor es muy extensa, dado
gue el primer registro que se tienen documentado en nuestro pais data del afio
1764, cuando el 20 de octubre del afio en comento, por ordenes de Carlos Il fue
dictada para Espafia y sus dominios (que incluian la Nueva Espafia) la llamada
“Real Orden”. Esta orden tenia como caracteristica el hecho de que se reconocian
a todos los Derechos Autorales como un Derecho que podria persistir una vez
fallecido el Autor, ademas de que establecia el derecho a los autores, para que
estos pudieran proteger y defender sus obras antes de que el Santo Oficio de la
inquisicion las prohibiera, otra de las caracteristicas que se desprendieron de esta
orden, fue que establecia las caracteristicas que tendrian las obras que se
consideraban del dominio publico, asi como los lineamientos para conceder las

licencias que permitirian realizar la reimpresion de ciertos libros.

Més tarde, el 3 de Diciembre de 1813, las cortes generales y extraordinarias
espafolas, extendieron las reglas que velarian por los derechos de los Autores de
aguella época, consagrandose asi “Las Reglas para Conservar a los Escritores la
Propiedad de sus Obras”, la que entre otras cosas, concedié a los Autores los
derechos exclusivos de imprimir sus propios escritos durante su vida, y diez afios

posteriores a Su muerte para con sus sucesores.

Més tarde, pero en el mismo afio de 1813, José Mariano Salas, encargado del
Supremo Poder Ejecutivo, expidio un decreto sobre propiedad literaria, en el que
entre otras cosas, se reglamentaba el anterior decreto del 3 de Diciembre, en el
gue se reconocieron por vez primera en nuestro pais, los derechos autorales de
los extranjeros en igualdad de circunstancias legales que los mexicanos y por
demas importante, fue el primer ordenamiento que establecié penas para los

falsificadores de aquella época.

No fue sino hasta el afio de 1846, cuando el 3 de Diciembre, se elaboré un nuevo
decreto nombrado “Decreto del Gobierno sobre la Propiedad Literaria”, el cual
entre sus diversos articulos establecia que todas aquellas obras que se publicaran

por orden del gobierno, pasarian a ser propiedad comudn cinco afios después de

1Z



su publicacion, exceptuando, las leyes y decretos que tendran este caracter luego
de que se insertasen en el periddico oficial. Otro de los aspectos de mayor
relevancia en este decreto fue el establecimiento de multas a todas aquellas
personas que incurrieran en la falsificacion de obras, aportando también la
definicion de dicho acto.

Mas tarde, en el Codigo Civil para el Distrito Federal y el territorio de Baja
California del afio de 1870, en su titulo octavo del libro II, “Del trabajo”, se
regularon los derechos de Propiedad Literaria, Propiedad Dramatica y Propiedad

Artistica, asi como las reglas para declarar la falsificacion.

Mediante la Constitucion de 1917, fue incorporado el Derecho de Autor en su
articulo 28 de la misma.

Posteriormente el Codigo Civil para el Distrito Federal y Territorios Federales en
materia comun y para toda la Republica en Materia Federal del 31 de Agosto de
1928, establecia que el Derecho de Autor no era un Derecho de Propiedad, sino
un privilegio de explotacion.

Fue el 14 de Enero de 1948, cuando se expidio la “Ley Federal sobre el Derecho
de Autor”. El 31 de Diciembre de 1948, se presentO el decreto que reformaba el
articulo 7° de la ley en comento y que mas tarde en el afio de 1952 mediante
Decreto del 9 de Enero del mismo afio, fueron reformados los articulos 114 y 124

de la “Ley Federal sobre el Derecho de Autor”.

Posteriormente, mediante el Decreto del 21 de Diciembre de 1963, fue adicionada
la “Ley Federal del Derecho de Autor del 31 de Diciembre de 1956”.

Mediante Decreto del 11 de Enero de 1982, fue reformada y adicionada la “Ley
Federal de Derechos de Autor.

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
Federal de Derechos de Autor (17 de julio de 1991).

13



El 22 de Diciembre de 1993 se realiz6 el Decreto que reformd, adiciond y derogé
disposiciones de diversas leyes relacionadas con el Tratado de Libre Comercio de

América del Norte.

Mediante decreto del 19 de Mayo de 1997, fue reformada la fraccién Ill del articulo
231 de la Ley Federal del Derecho de Autor, asi como la fraccion Il del articulo 424
del Codigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comun y para toda

la Republica en Materia de Fuero Federal.

En el afio de 2003, mediante Decreto del 23 de Julio del mismo afo, fue

reformada la Ley Federal del Derecho de Autor.

Por ultimo, contamos con el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de la Propiedad Industrial y el articulo 232 de la Ley Federal del Derecho
de Autor del 27 de Enero de 2012.

En materia de Reglamentos, podemos citar los siguientes:

1. Reglamento para el Reconocimiento de Derechos Exclusivos de Autor,
Traductor o Editor (17 de octubre de 1939).

2. Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (22 de mayo de 1998).

a) Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de
la Ley Federal del Derecho de Autor (14 de septiembre de 2005).

Es por lo anterior que se demuestra que el derecho de Propiedad Intelectual que
abraca tanto la Propiedad Industrial como el Derecho de Autor, no es un
acontecimiento o fendmeno social de hoy en dia, si no un fenbmeno histérico
adaptado a las necesidades sociales de nuestro pais y que en la actualidad

continua en constante evolucién juridica, histérica y social, puesto que la

14



intervencion global que ha sufrido nuestra Nacion ha exigido al derecho de
Propiedad Intelectual una adaptacién y evolucion, puesto que nuestras leyes e
interpretaciones no pueden suprimirse a un concepto nacional, si no que debe
regirse bajo los estandares internacionales, llamense tratados sobre la materia

que nos ocupa.

1.2 DEFINICION

El inventor de una maquina, el autor de un libro o el escritor de una pieza musical,
posee todos los derechos sobre ellos, constituyéndose la conciencia de que no
puede ser copiado algun ejemplar de la obra o invento, sin tomar en cuenta los

derechos que los rodean.

Al igual que los escritos o partituras de una pieza musical, los disefios industriales
de algun objeto, son propiedad de alguien o de alguna organizacion, por tanto,
cada vez que compramos algun bien que se encuentre protegido o respaldado por
las leyes, parte de lo que se paga regresa a su propietario o titular con derechos
sobre ese bien, este pago que se otorga resulta una recompensa por el tiempo,
dinero, esfuerzo e ideas desarrolladas por la persona que invirtié en su creacion o

invento.

Gracias a la proteccion que se brinda a las creaciones, han surgido diversas
clases de industrias, como la musical, que se ha expandido en todo el mundo,
alentando a nuevos talentos a producir mas obras originales. El siguiente cuadro
muestra algunas obras o figuras industriales que tienen derecho a proteccion en

virtud de leyes nacionales y/o tratados internacionales en Propiedad Intelectual:

15



e Madsica con o sin letra. » Arte aplicado.

» Disefios Industriales. * Logotipos.

* Denominaciones de origen. * Procesos industriales.

e Audiovisuales. » Disefios graficos.

* Avisos comerciales. * Marcas.

e Inventos. * Formulas quimicas.

» Informacién confidencial * Programas de computo.
comercial e industrial. » Esquemas de trazado

electronico.

El titular de la Propiedad Intelectual tiene libertad para utilizarla como desee,
siempre que ese uso no infrinja la ley o para impedir a terceros que utilicen esa
propiedad. La Propiedad Intelectual reserva las creaciones que son resultado de la

mente humana o intelecto.

Es interesante observar que la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
OMPI, no define de manera formal la Propiedad Intelectual. Sin embargo

establece en sustitucion una lista de los derechos relacionados con:

“Las obras literarias, artisticas y cientificas; las interpretaciones de los artistas
intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las
emisiones de radiodifusion; las invenciones en todos los campos de la actividad
humana; los descubrimientos cientificos; los dibujos y modelos industriales; las
marcas de fabrica, de comercio y de servicio, asi como los nombres y
denominaciones comerciales; la proteccion contra la competencia desleal; y "todos
los demas derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial,

cientifico, literario y artistico".°

®Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo, el 14 de julio de

1967; Articulo 2, punto viii

16



Como sefalé, la Propiedad Intelectual abarca al Derecho de Autor y la Propiedad
Industrial; donde por un lado el Derecho de Autor se aplica a las creaciones
artisticas como los poemas, novelas, musica, pinturas y peliculas. En el idioma

inglés a diferencia de los demas idiomas europeos se le conoce como “copyright”.

El término copyright tiene que ver con actos fundamentales que en relacion a
obras literarias y artisticas, pueden ser efectuados por el autor o por un tercero
gue cuente con su autorizacion. Se trata concretamente de la realizacion de
copias de obras literarias y artisticas como libros, pinturas, esculturas, fotografias

y obras cinematogréficas.

También el Derecho de Autor nos remite a la persona que realizé la obra artistica,
a su autor, al que se le reconoce en la mayor parte de los paises en el mundo,
goza de derechos especificos como el derecho de impedir la reproduccion
deformada de su obra, prerrogativa que sélo a él le pertenece, mientras que
existen otros derechos como el de efectuar copias, del que pueden gozar terceros,

por ejemplo, todo editor que haya obtenido una licencia del autor con ese fin.

Por lo que respecta a la Propiedad Industrial el término Industrial se explica
claramente en el Articulo 1.3 del Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial, que a la letra indica: “La Propiedad Industrial se entiende en
su acepcion mas amplia y se aplica no sélo a la industria y al comercio
propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agricolas y
extractivas de todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos,
granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas,

flores, harinas”.

La Propiedad Industrial se relaciona comiunmente en la proteccién de los signos
gue transmiten informacion, en particular a los consumidores, en lo que respecta a
los productos y servicios disponibles en el mercado. La proteccion tiene por

finalidad impedir toda utilizacion no autorizada de dichos signos, que pueda inducir

17



a error a los consumidores, asi como toda practica que induzca a un error en

general.

1.3 IMPACTO MUNDIAL

En el mercado mundial donde se explotan innovaciones, tecnolégicas y la creacion
de medios de comunicacion, la situacion se torna compleja, puesto que es aqui
donde las leyes nacionales e internacionales establecen Unicamente fronteras
conceptuales alrededor de la Propiedad Intelectual. Es decir, que si lo tribunales
no toman de forma amplia el papel juridico que ésta juega en la sociedad y no se
aplica en forma correcta, la sociedad quedara en una total inseguridad respecto de

lo que compra.

Desde el siglo XIX las convenciones de Paris y Berna han sido el estandar para
regular las leyes de Propiedad Intelectual de la mayoria de los paises en el
mundo, por lo que el régimen Paris-Berna ha traido seguridad a un mercado que

se expandi6 desde Europa, hacia casi todo el Mundo.

En la actualidad las negociaciones en el seno del Acuerdo General sobre las
Tarifas y Comercio, el GATT, han derivado en un acuerdo sobre los aspectos

relativos al comercio de la Propiedad Intelectual, llamado TRIPS.

1.4 LA OMPI

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una organizacion
internacional cuya finalidad es velar por la proteccion en todo el mundo en materia
de Propiedad Intelectual de los derechos de los creadores y propietarios de bienes
0 creaciones que abarque, como por el reconocimiento y debida retribucion a sus

inventores y autores.
18



En tanto que es un organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMPI es
un foro en el que sus Estados miembros se esfuerzan por crear normas y
practicas para proteger los derechos de Propiedad Intelectual. En la mayoria de
los paises industrializados existen sistemas de proteccién, a estos paises se
suman un gran numero de paises en desarrollo, que estan estableciendo sus

propias normativas y sistemas de patentes, marcas y derecho de autor.

Ante la rapida globalizacion del comercio en los ultimos diez afos, la OMPI
desempefia un papel fundamental en la consolidacion de esos nuevos sistemas a
través de la negociacion de tratados; asistencia juridica y técnica y la formacién de
medios de observacion de derechos de Propiedad Intelectual. La OMPI cuenta con
sistemas internacionales de registro respecto de patentes, marcas y disefios
industriales, que simplifican el proceso de proteccion simultanea en un gran
namero de paises. Es decir que en vez de tener que presentar solicitudes
nacionales en cada uno de los paises en que se requiera ser titular del derecho,
esos sistemas permiten que los solicitantes presenten una Unica solicitud, en un

so6lo idioma y que sélo tengan que pagar una tasa de solicitud.

Los sistemas de proteccion internacional administrados por la OMPI abarcan

cuatro mecanismos en la esfera de la propiedad industrial, a saber:

« ElI Tratado de Cooperaciéon en materia de Patentes (PCT), para la
presentacion de solicitudes de patente en varios paises;

» El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, para las
marcas de comercio y de servicio;

« ElI Sistema de La Haya para el Depdésito Internacional de Disefios
Industriales; y

» El Sistema de Lisboa para el Registro Internacional de las Denominaciones

de Origen.
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Para solicitar una patente o registrar una marca o disefio, sea en el ambito
nacional o internacional, hay que cerciorarse primero que sean nuevas o si por el
contrario, ya es propiedad u objeto de reclamacion de un tercero. En virtud de los
tratados de la OMPI se han creado sistemas de clasificacion, mediante los cuales
se organiza la informacion dividiéndola en diferentes ramas de la Propiedad

Industrial y en categorias que facilitan las busquedas, a saber:

» Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacion Internacional de Patentes;

» Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas;

» Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificacion Internacional
de los Elementos Figurativos de las Marcas; y

» Arreglo de Locarno que establece una Clasificacion Internacional para los

Dibujos y Modelos Industriales.
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CAPITULO 2
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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La Propiedad Industrial es considerada un privilegio, dado que permite usar en
forma exclusiva y temporal los signos distintivos que prevalecen en los productos,
establecimientos y servicios, lo que se considera en cuatro grupos de

instituciones:

= Primer grupo que compone la Propiedad Industrial, lo constituyen todas las
creaciones industriales nuevas, que por lo comdn son patentes de
invencién, certificados de invencion, registros de modelos y dibujos
industriales.

= Segundo grupo de elementos, consisten en los signos distintivos como los
siguientes: marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen,
anuncios y avisos comerciales.

» Tercera clasificacion, se vincula con la represion de la competencia desleal.

» Cuarta clasificacién, el adelanto econémico y el progreso de la técnica, que
han motivado el que en los Ultimos afios se amplié el ambito de la
Propiedad Industrial a esferas tales como las variedades de vegetales,
conocimientos técnicos y de las distintas fases que conforman la tecnologia

en su sentido mas amplio.

Esta materia es de suma importancia, ya que las personas relacionadas con ella,
son los que se ocupan de generar aplicaciones en la industria o agregar

comodidad al entorno con nuevas tecnologias.

En cuanto al &mbito legal el instrumento que protege la Propiedad Industrial en
nuestro pais es la “Ley de la Propiedad Industrial”, cuyo campo de accion se haya
en la industria y el comercio. Siendo la entidad que regula este derecho el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que es un érgano perteneciente a la
Secretaria de Economia.
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Para la Ley de la Propiedad Industrial una invencién es “Toda creacién humana
gue permite transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza, para
su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.”’

Entre las patentes de invencidn se encuentran incluidas las de importacion; de
perfeccionamiento y por ultimo, patentes y certificados de adicion, entre otros. La
Propiedad Industrial se aplica no solo a la industria y el comercio, sino también a
la industria agricola y extractiva, y productos naturales como “vinos, granos,

tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas”.

2.1 ANTECEDENTES

En los inicios de la civilizacién los inventos pasaban desapercibidos, sin tener la
importancia debida, se debia a que el progreso técnico era lento y con el paso del
tiempo el invento perdia importancia. No fue sino hasta la edad media en que los
soberanos comenzaron a otorgar privilegios a las invenciones o mejoras (las
cuales eran minimas), lo que se convirti6 en el primer aspecto histérico que

marcaria las modernas patentes.

Al hablar de privilegios que de alguna manera en nuestros dias son otorgados a
una invencion, nos remontamos al afio de 1427, fecha que marcd el primer
"privilegio” otorgado de manera exclusiva a una invencion, dicho privilegio fue
otorgado a la invencion de un nuevo tipo de barco fabricado por FILIPPO
BRUELLESCHI. Como consecuencia de lo anterior se dictd en Venecia la ley que
establecia la obligatoriedad para el registro de las invenciones y otorgaba a los

inventores un monopolio por 10 afos.

En lo que respecta a los antecedentes normativos de la Propiedad Industrial en

nuestro pais, se encuentran los siguientes:

7 Camara de Diputados del H. Congreso de la Unidn, Ley de la Propiedad Industrial, articulo. 15, 27 de junio
de 1991.
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La primera ley que rigio en México en materia de patentes de invencion fue el
decreto expedido por las Cortes Espafiolas del 2 de octubre de 1820, donde no se
conocia al titulo de propiedad de un inventor como “patente” sino “certificado de

invencion”.

Después de que se consumod la Independencia Nacional el primer texto legal que
se expidio fue la ley del 7 de mayo de 1832, decretaba un privilegio exclusivo a los
inventores y perfeccionistas de algin ramo de la industria, sefialaba para las

patentes de invencion, fuerza y vigor durante diez afios.

Para el 7 de junio de 1890, se cre0 la ley sobre patentes de privilegio a los
inventores o perfeccionadores, donde las patentes eran otorgadas por un periodo

de veinte afios.

La ley de patentes de invencion expedida el 25 de agoste de 1903, comenz6 a
regir el 1 de octubre de ese afio, existio el privilegio de prorrogar el periodo de
proteccion de 20 afios a 5 afios mas, es en esta nueva ley donde se establecié por

primera vez la proteccién a los modelos y dibujos industriales.

En cuanto a los signos distintivos, encontraremos diversos antecedentes que

marcaran de alguna forma los inicios de proteccion para ellos:

Ley de Marcas de Féabrica de 1889, donde la duracion de la propiedad de las

marcas era indefinida.

Posteriormente surgié la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, expedida el

25 de agosto de 1903, fijaba al registro de la marca una vigencia de veinte afos.

Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, se expidio el 26 de junio de 1928,

cuyas disposiciones sefialaban un plazo de veinte afos para el registro marcario.
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2.2 DERECHOS

En cuanto a los derechos en materia de Propiedad Industrial, es preciso recordar
los elementos que lo componen, siendo los derechos de exclusividad de caracter
temporal reconocidos a través de las patentes, los registros de certificados de
invencion, registros de modelos de utilidad y por ultimo, registros de dibujos y

modelos industriales.

Los componentes de signos distintivos, son los derechos exclusivos temporales
qgue tienen su fuente en el registro de marcas, registro de avisos comerciales,
registro de usuarios autorizados de denominaciones de origen y en la publicacion

de nombres comerciales.

Debe agregarse, ya sea al lado de las creaciones industriales nuevas, como
aparece en la nueva ley mexicana o en la parte correspondiente a la represion de

la competencia desleal al secreto industrial.

Es entonces que el derecho de Propiedad Industrial ampara marcas; patentes;
esquemas de trazado electrOnico; nombres comerciales; avisos comerciales;
modelos de utilidad; disefios industrial; secretos industriales; denominaciones de

origen y sistemas de franquicia.

Como mencione, el derecho de Propiedad Industrial es tan amplio que es dificil
gue se estudie en un solo conjunto, por ello, hablo de sus derechos o figuras a

continuacion de manera general:

2.2.1 Patente

La Patente como se conoce hoy en dia se remonta a la edad media y principios
del Renacimiento en Europa, inicialmente la creacién de las patentes tenia por

objeto promover la transferencia y publicidad de las tecnologias extranjeras, sin
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embargo, mas tarde y solo la patente inglesa, tenia por objeto la estimulacion de la

invencion local.

Por lo que respecta a la palabra Patente, el significado que se le daba en la Gran
Bretafia era “abierto” y se le utilizaba como “letterspatent”, donde su origen se
remonta a la palabra en latin “litterae patentes” que en su traduccion literal al
espafnol significaria “cartas abiertas”, seria de esta manera como las “Cartas
Patentes” serian un documento oficial mediante el cual se le conferian al inventor,

ciertos derechos y privilegios.

Lo anterior se puede interpretar como una clase de monopolio a favor del titular de
una invencién, con el fin de que solo él, la explote, esto tenia una explicacion
meramente econdmica, es decir, los grandes maestros del exterior instalados en
la Gran Bretafa, dispuestos a ensefiar sus técnicas a sus similares locales,
exigian como minimo una proteccion temporal, de ahi que la patente inglesa

tuviera una duracion de 14 afos con 7 afios de posible prérroga.

En lo que concierna a la época moderna sobre las Patentes, es de enfatizar que
las patentes de invencion han estado en el centro mismo de los recientes debates
sobre propiedad industrial, y han constituido la materia principal (aunque no Unica)
de una intensa controversia entre paises industrializados y en desarrollo. Las
patentes para los efectos que nos interesa, pueden ser vistas desde tres puntos
complementarios: como medio de proteccion de las innovaciones; como fuente de

informacion y como barrera a la imitacion.

El registro de una Patente permite excluir el uso de la invencion por eventuales
competidores; obtener una renta extraordinaria mientras dure o no se lancen al
mercado, sustitutos cercanos del producto patentado. El ejercicio de una posicion
privilegiada en el mercado es el premio que el sistema de patentes ofrece a quien

invirtié en el desarrollo del invento.
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En América Latina existen grandes controversias respecto a la introducciéon de
patentes farmacéuticas, es de destacar que muchos paises al aceptar la
introduccion de esas patentes han buscado establecer mecanismos que aseguren
ciertos margenes de competencia, mediante la disponibilidad de licencias
obligatorias y excepciones limitadas a los derechos exclusivos, sin embargo mas
alla de todas las controversias que puedan originarse alrededor de este tema, son
pocas las patentes originadas en los propios paises en desarrollo, entre ellos los
de Latinoamérica, esto como consecuencia del poco interés en la inversion de su
investigacion y desarrollo, pues el reflejo de las cifras con respecto a estos paises

dan cuenta de un 3% del total mundial de esa inversion.

Es importante desglosar los elementos principales que componen la Patente,
siendo primordial el hecho de saber donde o sobre que puede constituirse, por lo
tanto basta con decir que una Patente es un documento que otorga una oficina de
gobierno, por lo regular se le conoce como Oficina de Patentes, previa
presentacion de solicitud. Como segundo elemento encontramos el contenido que
guarda ese documento, es en este donde se muestra una descripcion detallada de
la invencion y por consecuencia genera una situacion juridica mediante la cual la
invencidn solo puede ser explotada con la autorizacion de su duefio, es decir el

inventor queda protegido sobre su invencion.

Es por lo anterior que se puede generar la certidumbre de que tanto el duefio
como la invencion quedan protegidos por una Patente y por consecuencia, el
duefio conserva el derecho exclusivo de usar su invencion como le guste por un

periodo limitado de tiempo.

Otro de los aspectos que se deben tomar en cuenta para ser respaldados o
protegidos por una Patente, es que no todo resulta ser una invencion y por ende,
no puede ser objeto de la proteccion que brinda una Patente, es por esto que es
de suma importancia establecer y tener en cuenta que una invencion debe reunir

ciertas caracteristicas, como una solucion nueva a un problema técnico, como
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ejemplos de invenciones refiero la plancha eléctrica; un broche de seguridad; un

boligrafo; una cinta curativa; un teléfono, etc.

Al conocer ya las caracteristicas que debe tener una invencion, es de suma
importancia saber ¢Cudl es el objetivo de la Patente?, la respuesta a esta
incognita se basa en la proteccion de todos aquellos adelantos tecnoldgicos que
pudieran generarse a lo largo de nuestra vida; por otro lado la teoria dispone que
la proteccion que otorga una Patente, no solo recompense a la invencién, sino
también otorgue reconocimiento al perfeccionamiento de una invencion, la cual
tecnolégicamente se puede comercializar mas; el fin de dar reconocimiento a un
perfeccionamiento inventivo es el brindar estimulo a la creatividad adicional y de
esta manera alentar a las empresas a desarrollar nueva tecnologia, con el objetivo

de hacerla méas vendible; util para el publico y deseable para su bienestar.

Al hablar de Patentes surge en la mente la siguiente incognita: ¢Qué puede ser
patentable?, la respuesta esta incognita la tiene la Ley de la Propiedad industrial
en su articulo 16, en donde el articulo en comento establece que seran
patentables todas aquellas invenciones que resulten ser nuevas, las cuales surjan
de la inventiva y que puedan ser aplicables a la industria. Sin embargo al hablar de
objetos que pueden ser protegidos (patentables), también hay muchos otros que
nuestra propia ley establece que no pueden serlo, y los cuales quedan excluidos

de cualquier ambito de patentabilidad, siendo las siguientes:

l.- Los procesos esencialmente bioldégicos para la produccion,
reproduccion y propagacion de plantas y animales;

.- El material biolégico y genético tal como se encuentran en la
naturaleza;

lll.-  Las razas animales;

IV.-  El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen; y

V.-  Las variedades vegetales.
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En esencia las Patentes se generaron para aquellos grandes adelantos, es decir,
todo aquello que resultara nuevo y aplicable a la vida diaria, sin embargo también
se reservan para pequefias mejoras tecnoldgicas. Asi, los adelantos patentables
gue se producen en un ambito determinado de la tecnologia pueden constituir
grandes avances, como el invento de la penicilina o pequefisimas mejoras, como

una nueva palanca en una maquina que permita acelerar su funcionamiento.

Por lo tanto se puede concluir que para que un objeto pueda ser patentable debe
satisfacer ciertos criterios relacionados con la novedad y otras condiciones de
patentabilidad que se contemplan en nuestra Ley de la Propiedad Industrial y en
el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), el cual forma parte integral del contenido
del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio como Anexo 1C, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de
1994.

En el Acuerdo sobre los ADPIC en el articulo 27 de su seccion 5: Patentes, se
establecen tres criterios y condiciones para que una invencién sea patentable,

siendo los siguientes:

Primero: Debe presentarse una solicitud de Patente; en la mayoria de los
casos un técnico experto examina la solicitud de Patente para asegurarse
de que cumple los criterios esenciales de patentabilidad. El primero de
estos criterios exige que la invencion sea nueva, es decir, que la invencion

no haya sido inventada; efectuada o utilizada anteriormente.

Segundo:  Se establece que exista un elemento inventivo: para considerar
patentable una invencion, ésta debe representar un avance suficiente en
relacion con el estado actual de la técnica. También se utiliza el término no

evidente, es decir, si dicha invencion es evidente para una persona con
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conocimientos medios en el ambito de la técnica en cuestiébn, no se

cumplen los criterios que conduciran a una proteccion por patente.

Tercero: Que tenga aplicacion industrial; la invencion debe poder utilizarse de
alguna manera en la industria, este es un criterio muy amplio, ya que
practicamente todo puede utilizarse, aunque soOlo sea en la etapa de

investigacion.

Asi pues, a fin de ser patentable, una solicitud para patentar una invencion debe
reunir los criterios sefialados, ser nueva o0 novedosa; no obvia, debe tener

inventiva y ser util industrialmente.

Las ventajas que otorga una Patente son muy especificas y claras, el titular de una
patente tiene el derecho de impedir a las personas que se encuentren en el &mbito
territorial de la Patente el copiarla, utilizarla u ofrecer en venta los productos que
obtengan de ella, importar la invencion o realizar cualquier otro tipo de explotacion
a su favor, sin autorizacion de su titular. EI hecho de que al inventor se le otorgue
los mas amplios derechos sobre su invencion como mejor le convenga, no
significa que estos derechos se encuentren por sobre la esfera legal de cada pais
donde se establezca la invencién, uno de los ejemplos mas destacados ha sido las

maquinas tragamonedas, donde en diversos paises resulta ser ilegal su utilizacion.

La Patente de una invencion no resulta ser permanente o vitalicia, ya que tiene
una vigencia de 20 afios, tiempo que comienza a contabilizarse a partir de la
presentacion de la solicitud, plazo que se respeta en todos los paises gracias a lo
planteado en el Acuerdo Internacional, donde se establecio que el plazo de
patentabilidad debe prolongarse durante al menos 20 afos a partir de la fecha de

presentacion de la solicitud de patente.

Ahora bien, el plazo de vigencia de la Patente es otorgada bajo la condicién de

gue la informacién vinculada con la patente se divulgue publicamente para generar
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nuevas invenciones o mejoras, que podran ser denunciadas después de que
venza el plazo de vigencia de la Patente, luego entonces, los derechos de Patente
se conceden a cambio de que el inventor revele completamente la tecnologia al

publico respecto de como funciona su invento.

En algunos casos excepcionales el uso de una invencién puede cederse a favor
de una tercera persona a través de una licencia obligatoria que debe expedir el
Tribunal Competente o en su defecto la Oficina de Patentes (segun la Ley
Nacional de que se trate). Lo anterior se encuentra previsto en el Convenio de
Paris o el Acuerdo APDIC, donde se establece que el régimen de las licencias
obligatorias evitara abusos que resulten de la mera exclusividad de los derechos

gue se le confieren al titular de la Patente.

Al hablar de tratados y acuerdos internacionales se piensa que la proteccion que
brinda una patente puede expandirse por el resto del mundo, lo cual es cierto, sin
embargo no puede existir una patente que ampare la invencion de forma global; lo
anterior se basa en el hecho de que no existe una patente que abarque todos los
paises o varios, por consecuencia se debe obtener proteccion (patente) en cada

uno de los paises donde se pretenda introducir el invento.

Con la globalizacién se tiende hacia un sistema internacional en materia de
patentes, por ello se han comenzado a gestionar y discutir Tratados
Internacionales sobre este tema, sin embargo en la actualidad se dispone del
Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT), el cual fue elaborado en
Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979,
modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001,

El tratado estipula en su articulo tercero (Solicitud Internacional) y subsecuentes,
la posibilidad de presentar una sola solicitud internacional de Patente que puede
convertirse en numerosas solicitudes nacionales, sin embargo debe observarse

gue se trata de solicitudes y no de patentes, las cuales seran examinadas en cada
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uno de los paises designados, para que de esta manera pueda otorgarse patentes

individuales sobre un mismo invento pero en varios paises.

En algunos casos pueden existir sistemas regionales donde un solo continente se
pueda estandarizar a un andlisis en comun, tal es ejemplo de la Organizacion
Europea de Patentes, consiste en la realizacion de un Unico examen que de
resultar satisfactorio, trae como consecuencia una serie de patentes nacionales,
sin embargo la carencia de una patente Europea no ha sido posible, por lo que en
ese continente se ha planteado un debate donde el tema central es la
conveniencia de contar con una patente Europea Unica, que tiene como objetivo

abarcar todos los paises de la Union Europea.

No existe una Patente mundial Unica, ni se tienen registros de planes para ello,
debido a las diversas dificultades que entrafia, se debate el modo de reducir los
costos que supondria la obtencién de una proteccion por Patente en el plano
mundial; el costo de todos los examenes de la misma invencion que se deben
realizar en distintos paises, de conformidad con los acuerdos actuales; el costo de
la traduccién y de mantener una patente, ya que para que esté vigente debe
pagarse, por lo general una tasa anual que puede ser elevada; si alguien obtiene
patentes en diez paises, debe pagar las tasas de mantenimiento en cada uno de
los paises, de no hacerlo en uno de ellos, su patente expira y pierde la proteccion

derivada de la patente.

El acuerdo internacional administrado por la OMPI denominado Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), que rige la presentaciéon, busqueda,
publicacion y examen de solicitudes internacionales, facilita la obtencion de
patentes en los Estados contratantes, ofreciendo la presentacién de una solicitud
internacional, a la que se da curso en las distintas oficinas regionales o nacionales
designadas de los Estados partes en el PCT. No obstante, incluso en virtud del

PCT, la concesion de patentes se deja a discrecion de las oficinas designadas.
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Cabe mencionar que la Patente no es el Unico medio de proteger una invencion,

ya que existe el Secreto Industrial.

2.2.2 Indicaciones Geograficas / Denominacion de Origen

Las Indicaciones Geogréficas resultan ser un medio sumamente importante para
indicar el origen de los productos, bienes o servicios de los cuales estamos
rodeados dia a dia, puesto que al promover el comercio se debe informar al
usuario sobre la procedencia del producto, implica para el usuario una referencia

sobre la calidad del producto.

Las Indicaciones Geogréaficas pueden utilizarse para productos industriales y
agricolas, la proteccién de dichas indicaciones se realiza en el plano nacional, no
obstante existen varios tratados internacionales que protegen las indicaciones

geogréficas en varios paises.

Las Indicaciones Geograficas en un sentido amplio incluyen las Designaciones de
Procedencia del Producto. El Convenio de Paris no incluye en su terminologia las
Indicaciones Geograficas, utiliza los términos Indicaciones de Fuente o

Procedencia y las Apelaciones de Origen.

Para comprender mejor que es una Indicacion Geografica, diré que esta se

representa por dos elementos principales:

» ‘“Indicacion de Fuente o Procedencia, que significa cualquier expresion o
signo utilizado para indicar el pais, regiéon o lugar de donde es originario el
bien o servicio; ejemplo, “Hecho en Japén”.”

» “Apelacion de origen, significa el nombre geografico del pais, region o lugar
especifico que sirve para designar que un producto es originado de dicho

lugar, indicar las cualidades o caracteristicas del producto o bien debido

8 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Curso General de Propiedad Intelectual, Médulo 5, p. 3
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esencial al medio ambiente, incluyendo factores humanos o naturales o
” 119

ambos; ejemplo: “Champafia”.
Una indicacion geogréfica es basicamente una referencia de que determinado
producto proviene de una zona geogréfica concreta; los ejemplos mas conocidos
son los que se utilizan para los vinos y licores, como la Indicacion Geogréfica de
Champagne, se utiliza para indicar que un tipo especial de vino espumoso
procede de la regién de Francia llamada Champagne. El Jerez se utiliza para el

vino fino producido en la regién espafiola que circunda a Jerez de la Frontera.

No obstante las indicaciones geograficas se utilizan para otros productos distintos
de los vinos y los licores, como el tabaco de Cuba o los quesos como el Roquefort.
Se usan para productos industriales como el acero de Sheffield o como en nuestro

pais, el Tequila, que tiene su origen en Jalisco, México.

Existen confusiones en cuanto a la diferencia de una Marca y una Indicacion
Geografica, lo cual no debe suceder, ya que una Marca es un simbolo que utiliza
un comerciante o empresa para distinguir sus productos y servicios de los de sus
competidores y una Indicacion Geografica se utiliza para indicar la procedencia
regional de ciertos productos, aunado a que los productores de dicha region
pueden utilizarla, por ejemplo las indicaciones geogréficas Bordeaux vy
Champagne que pueden ser utilizadas por los viticultores de las regiones de
Burdeos y de Champagne, pero Unicamente la empresa Moét et Chandon puede

[lamar a su champan Moét et Chandon Champagne®, por ser una marca.

Cabe destacar que en cuanto a la existencia de ciertas diferencias entre la
Denominacion de Origen y Indicacion Geografica, son nulas, puesto que las
Denominaciones de Origen resultan ser un tipo especifico de Indicaciones
Geograficas. Una Indicacion Geografica refleja que un producto determinado
procede de una zona concreta, como la expresion “Hecho en Suiza”, resulta ser

una Indicacion Geografica que remonta al comprador que el producto procede de

? Ibidem
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aquel pais. En lo que trata a una Denominacion de Origen, esta resulta ser una
Indicacion Geografica mas precisa, especifica que el producto en cuestion posee
ciertas cualidades y que estas a su vez se deben esencial o exclusivamente a su
lugar de origen, ciertos productos deben sus cualidades especificas al lugar del
gue provienen, como el caso del queso Roquefort, pues quienes fabrican ese
gueso aseguran que el sabor peculiar obedece a que se cura en bodegas de la
region de Roquefort y que el hecho de que madure en aquellas bodegas le brinda

el gusto que lo ha hecho famoso.

Basicamente una Denominacién de Origen es una Indicacion Geografica que
indica que la calidad de los productos para los que se utiliza se deriva esencial o
exclusivamente de la zona en que se producen. Es por ello que el Champagne
resulta ser una Indicacion Geogréafica y a la vez una Denominacién de Origen, “lo
cual se puede explicar con el hecho de que la Indicacion Geogréfica es la
denominacion mas general. Es asi que todas las Denominaciones de Origen son
Indicaciones Geogréaficas pero no todas las Indicaciones Geograficas son

denominaciones de origen”.*°

Con respecto a las Denominaciones de Origen existe el Arreglo de Lisboa
administrado por la OMPI, relativo a la Proteccién de las Denominaciones de

Origen y su registro internacional.

El Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y
su Registro Internacional, se establecié el 31 de octubre de 1958 y el cual mas
tarde fue revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, el cual sufriria el 28 de

septiembre de 1979 su primera y Unica modificacion hasta nuestras fechas.

Este arreglo establece un sistema internacional de registro para las
Denominaciones de Origen, significa que cualquier pais que disponga de un
sistema nacional para la proteccion de las Denominaciones de Origen puede

solicitar el registro internacional de una Denominacion de Origen, que se comunica

10 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Curso General de Propiedad Intelectual, Médulo 5, p. 9
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a los demas Estados parte del arreglo. Es muy eficaz, pero debido al nimero
limitado de Estados que cuentan con sistemas nacionales para las

Denominaciones de Origen, su alcance geografico se limita a solo 20 Estados.

Las Indicaciones Geograficas pueden protegerse en el plano nacional por decreto
o por medio de registro y en plano internacional, mediante acuerdos reciprocos
entre paises o en el caso de las Denominaciones de Origen, mediante el Arreglo
de Lisboa o el Acuerdo ADPIC, que estipula que los miembros de la Organizacién

Mundial del Comercio deben proteger sus Indicaciones Geogréficas.

2.2.3 Esquemas de Trazado Electronico

Con el avance de la tecnologia y en particular la induccion de los circuitos
integrados, el mercado global ha tenido la problemética sobre como determinar
gué tipo de proteccion debe concederse en relacion con los esquemas de trazado
o topografias de circuitos integrados, aunque los elementos que integran los
circuitos electronicos llevan utilizandose desde hace mucho tiempo en la

fabricacién de equipos electronicos (radios).

La fabricacion de circuitos integrados se realiza conforme a planos o esquemas de
trazado sumamente detallados, siendo los esquemas de trazado de los circuitos
integrados creaciones del intelecto humano. Suelen ser el resultado de grandes

inversiones tanto en adquisicion de conocimientos como en recursos financieros.

Es constante la necesidad de nuevos esquemas de trazado para reducir la
dimensién de los circuitos integrados y permitir que estos ultimos desempefien un
mayor numero de funciones, cuanto mas pequefio sea el circuito integrado, menor
material sera necesario para su fabricacion y menor el espacio necesario para su

integracion y costo.
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Los circuitos integrados se utilizan en una amplia gama de productos, como en
articulos de uso diario como relojes, televisores, lavadoras y autos, como

productos complejos, las computadoras y servidores informéticos.

Mientras que la concepcién de nuevos esquemas de trazado de circuitos
integrados supone grandes inversiones, la copia de dichos esquemas entrafia
apenas un margen minimo de ese costo. Entre los métodos para ello estan las
fotocopias de cada capa del circuito integrado y la preparaciéon de moldes para la
producciéon de circuitos integrados sobre la base de las fotografias obtenidas. El
elevado costo que supone la concepcion de esquemas de trazado y la relativa
facilidad con que pueden copiarse son las principales razones que justifican su

proteccion.

Con relacién a la protecciéon de los esquemas de trazado, el 26 de mayo de 1989
se adopto bajo los auspicios de la OMPI el “Tratado de Washington sobre la
Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados”, donde en su articulo 3
inciso primero refiere que el objeto del contrato es: “Obligacién de proteger los
esquemas de trazado (topografias), a) Cada Parte Contratante tendra la obligacion
de asegurar, en su territorio la proteccidon de la Propiedad Intelectual respecto de
los esquemas de trazado (topografias) de conformidad con el presente Tratado.
En particular, deberd asegurar medidas adecuadas para impedir los actos
considerados ilicitos en virtud de lo dispuesto en el Articulo 6 y asegurar recursos

legales adecuados cuando se hayan cometido tales actos”.**

Los circuitos integrados son productos en su forma final o intermedia, en los que
uno de sus elementos por lo menos, es un elemento activo y alguna o todas las
interconexiones forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza
de material semiconductor, destinado a realizar una funcion electronica; el

esquema de trazado o topografia es la disposicidon tridimensional expresada en

"Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.
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cualquier forma, compuesta por todas o algunas de las interconexiones de un
circuito integrado, con elementos en los cuales por lo menos uno es activo o dicha
disposicién tridimensional es preparada para un circuito integrado destinado a ser
fabricado, es decir, la proteccion que se da a los esquemas de trazado de circuitos
integrados consiste en que nadie sin el consentimiento del titular, puede reproducir

los dibujos de material semiconductor que contiene un circuito integrado.

2.2.4 Secreto Industrial

“Se considera Secreto Industrial a toda informacion de aplicacion industrial o
comercial que guarde una persona fisica 0 moral con caracter confidencial, que le
signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o econdémica frente a
terceros en la realizacién de actividades econémicas y respecto de la cual haya
adoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y

el acceso restringido a la misma.

La informacion de un Secreto Industrial necesariamente debera estar referida a la
naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos; a los métodos o
procesos de produccion; o a los medios o formas de distribucion o

comercializacion de productos o prestacion de servicios.

No se considerard Secreto Industrial aquella informacion que sea del dominio
publico, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base en
informacién previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposicion
legal o por orden judicial. No se considerara que entra al dominio publico o que es
divulgada por disposicion legal aquella informacion 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 actos de autoridad.™?

12 Camara de Diputados del H. Congreso de la Unién, Ley de la Propiedad Industrial, Articulo 82, 27 de junio de 1991.
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Por lo tanto, el Secreto Industrial sera toda aquella informacion comercial o
industrial de caracter confidencial, que permitird obtener una ventaja frente a un
competidor y colocarse en una situacion benéfica en relacién con aquellos que no
tienen esa informacién o conocimiento secreto, el poseedor del Secreto Industrial
se encontrard en una situacion de convivencia en el mercado frente a sus
competidores; debiendo por ello implantar un manejo confidencial de la

informacion, previniendo la difusion entre el publico y sus competidores del mismo.

El secreto industrial protege el valor economico de la informacion en sentido
amplio, incluye informaciébn como la financiera, cientifica, bancaria, técnica,

econdmica, tecnolégica, comercial o industrial.

El Secreto Industrial surgié como una necesidad, debido a la presencia de juicios
de demandas por indemnizacion y/o pago del conocimiento adquirido; sin
embargo, independientemente de su origen, en el Secreto Industrial media una
obligacion de no divulgacion de la informacion, es decir, la existencia de

confidencialidad que deriva de un acuerdo contractual.

Es pertinente mencionar que no fue sino hasta nuestros dias, que se ha
consolidado la figura del Secreto Industrial. No obstante en otros tiempos tanto en
Europa como en los Estados Unidos se presentaron circunstancias de hecho que

imposibilitaron la proteccion de este tipo de informacion.

Siendo importante mencionar en este punto, la conceptualizacién que el Maestro
de la Universidad Nacional Autbnoma de México, Ernesto Anibal Rivas Romero,
realiza respecto del Secreto Industrial en su libro “Empresa Invulnerable” (pags.
36, 39, 40, 45 y 46), cuando afirma que: El Secreto Industrial es una calificacidon
gue se debe alcanzar; es una estructura integral tendiente a proteger, guardar,
custodiar y restringir la informacibn de una empresa con metodologias

encaminadas a lograr la acreditacion de los requisitos que exige la norma.
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Cada uno de los elementos antes descritos surgen de las condiciones especificas
del producto o servicio. Por lo tanto, aunque la ley no contempla al Secreto
Industrial como una calificacion, es evidente que lo es. Por el hecho de que se
debe cumplir una serie de requisitos para que la informacion confidencial sea

calificada como Secreto Industrial.

La informacion se considera confidencial por el valor potencial de los datos que
contiene, mismos que el empresario obtuvo de la practica, la investigacion, el
analisis o la inversion. La informacion no se consigue de manera espontanea,
salvo que se adquiera por medio de un contrato. En tal caso el que la adquiere, es
un usuario autorizado, pero nunca el titular de la informacion, ni mucho menos del

Secreto Industrial.

La informacion que protege un Secreto Industrial se relaciona con inventos,
informes, registros, especificaciones, bases de datos, planos, estrategias,
estadisticas, recetas, investigaciones, licitaciones, costos, ingenieria, procesos de
produccion o elaboracion, féormulas, tecnologia, embarques, innovaciones o
técnicas. Es inimaginable la cantidad de informacion que se protege con el

Secreto Industrial.

El interpretar al Secreto Industrial sin ningun sustento, provoca que se confunda al

empresario y finalmente se le deje desprotegido.

Se aprecia la importancia de este derecho con lo sefialado por el Maestro Ernesto
Rivas en su libro, cuando sefala que: Es alarmante como la mayoria de los
empresarios no procuran su informacion confidencial, y desconocen la existencia
del Secreto Industrial. A pesar de ser la Unica figura que puede salvar el producto

0 servicio, y hasta la misma empresa, de ser quebrantada la informacion.
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“Conocer al Secreto Industrial no es una opcion, es una obligacion por la

seguridad juridica y patrimonial que significa”.

El desconocimiento del Secreto Industrial llega a ser tal, que no sbélo se
circunscribe a los empresarios, sino también a los empleados. Existen personas
que ingenuamente sugieren a otros, inicien su propio negocio con informacion
confidencial que conocieron donde trabajaban o empleados tan candidos que son
utilizados por sus jefes para sustraer informacion de la empresa. El Secreto
Industrial no se opone a que un ex-empleado trabaje en actividades similares
a las que realizaba, se opone a que utilice informacidén confidencial que no es de

su propiedad y que conocio donde laboro.

La manera de interpretar al Secreto Industrial es confusa, por ser una figura que
se contempla en una ley Administrativa con aplicacion en el ambito Penal.
Relacionada con la ingenieria, administracion, procesos, mercadotecnia,
tecnologia y cuestiones juridico penales sumamente dogmaticas, situacion que la
hace compleja.

El razonamiento para interpretar al Secreto Industrial es aquel que lo contempla
como un nombre compuesto, similar al de “informacion confidencial”.
Interpretacion simplista sin ninguna justificacion. En la practica este escenario
opera de la siguiente manera: cuando se vulnera un Secreto Industrial en la
mayoria de los casos se conoce al infractor, por lo tanto el empresario y su
Abogado creyendo que es suficiente con este hecho denuncian la violacion.
Homologando el nombre compuesto de “Secreto Industrial” al de “informacion

confidencial”, pensando que con ello acreditaran el delito. Lo cual es una falacia.
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2.2.5 Modelo de Utilidad

El IMPI nos brinda la definicion concreta sobre Modelo de Utilidad, siendo todas
aguellas modificaciones a inventos o herramientas ya existentes con la finalidad
de que tengan un mejor desempefio. Es muy comdn que se generen confusiones
entorno a la Patente y Modelo de Utilidad, sin embargo las principales

caracteristicas que logran diferenciar una de otra, son:

Los Modelos de Utilidad al igual que las Patentes, consisten en un “Derecho a
impedir...” y también son derechos territoriales, sin embargo, para concederlo,
esto es, el Modelo de Utilidad, no se pide el requisito de novedad mundial, sino
gue basta con que el invento tenga novedad nacional para ser concedido, por lo
gue los Modelos de Utilidad suelen ser inventos de menor rango inventivo que las

patentes.

Los Modelos de Utilidad para ser concedidos, no necesitan de un “Informe sobre el
estado de la técnica” como las patentes, sino que se conceden de forma inmediata
y sOlo se hace una busqueda del estado de la técnica en caso de que haya que

ejercer el derecho o cuando el solicitante del Modelo de Utilidad lo requiere.

Otra diferencia entre las Patentes y Modelos de Utilidad, es que las patentes se

conceden por 20 afos y los Modelos de Utilidad por 10 afios.

2.2.6 Diseiio Industrial

“Un Dibujo o Modelo Industrial es el aspecto ornamental o estético de un producto,

puede consistir en rasgos tridimensionales como la forma o superficie de un

producto o en rasgos bidimensionales como los disefios, las lineas o el color”.™®

B Organizacidon Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Curso General de Propiedad Intelectual,
Médulo 6, p. 2
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Se aplican a una amplia variedad de productos de la industria, desde relojes,
joyas, prendas de moda y otros articulos de lujo e instrumentos técnicos y
meédicos; desde electrodomésticos, muebles y aparatos eléctricos a vehiculos y
estructuras arquitectonicas; desde articulos practicos y estampados textiles a

bienes recreativos, como juguetes y accesorios para animales domeésticos.

El Dibujo o Modelo Industrial se relaciona con la apariencia del objeto y no esta

determinado por su utilidad técnica y funcional.

Cuando se protege un Dibujo o Modelo Industrial, el titular goza del derecho
exclusivo contra la copia no autorizada o la imitaciéon del Dibujo o Modelo Industrial
por terceros, el titular tiene el derecho a impedir que terceros no autorizados,
puedan elaborar, vender o importar articulos que incorporen un Disefio que sea

copia del Dibujo o Modelo Industrial.

El Dibujo o Modelo Industrial hace que un producto sea estéticamente atractivo,
aumentando su valor comercial, como su comerciabilidad. Para poder registrarse
el Dibujo o Modelo Industrial debe ser “nuevo” u “original” y debe ser reproducido
por medios industriales (aplicacion industrial) y aplicarse a un articulo

bidimensional o tridimensional.

El plazo de proteccion varia en funcion del pais, por lo general suele ser de cinco

a diez afos. El Acuerdo sobre los ADPIC estipula un plazo minimo de 10 afios.

2.2.7 Nombre Comercial

Los nombres comerciales no requieren de la emision de un titulo expedido por el

IMPI, como es el caso de la Marca y el Aviso comercial.

En esta tipo de variante, solo es necesario solicitar la publicacién del mismo y

radica en que el nombre de una industria 0 empresa es el que se puede solicitar
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su publicacién, va a tener vigencia territorial solo en la zona donde se encuentre

ubicada esa industria o empresa:
Ejemplo: “MISELANEA DEL VALLE”

“FONDA LA TIA ROSA”

2.2.8 Aviso Comercial

Esta es una frase u oracion que sirve para promover y diferenciar un producto o
servicio, de otras que se dediquen a la misma actividad. Es lo que se conoce
como “Slogan” o “Frase Publicitaria”.

Son frases que distinguen un producto, incluso sin mencionar la marca. Uno de los
ejemplos mas sobresalientes es la frase comercial “Just Do It” de la marca NIKE;
otro es la frase “Esta en ti”, relacionada con la marca GATORADE o “A que no

puedes comer solo una”, relacionada con la marca SABRITAS.

La relacion que tienen cada uno de los ejemplos, es que ninguna de las frases
refieren, mencionan o tienen algun vinculo con la marca que representan, sin
embargo los consumidores de forma inmediata lo relacionan con cada una de

esas marcas.

2.3 NATURALEZA JURIDICA EN MEXICO

La legislacion en materia de Propiedad Industrial en nuestro pais sufrié reformas
antes y después de la entrada en vigor del primer Tratado de Libre Comercio
(TLC) celebrado con Estados Unidos de América y Canada en 1994, el cual se

convirtié en un factor clave en el incremento de las relaciones comerciales entre
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los paises firmantes. Fue entonces que surgié una nueva ley en Propiedad
Industrial en 1991, la cual abrid las puertas a toda negociacion en materia de
Propiedad Industrial, y que posteriormente se reflejaria en con la firma del TLC,
donde la firma de este tratado, obligaba a que nuestra ley en materia de Propiedad
Industrial sufriera reformas considerables, que pusieron a nuestro pais a la

vanguardia en materia de propiedad industrial.

Durante los ultimos tiempos ha prevalecido una aguda competencia entre las
naciones, con el fin de atraer la tecnologia y el capital a sus estados, induciéndose
a la mayoria de los paises a realizar diversas actualizaciones en sus legislaciones
en materia de Propiedad Intelectual, con el fin de proporcionar una proteccion

adecuada a las invenciones e innovaciones tecnologicas.

Como consecuencia de la globalizacion, México ha seguido la tendencia
mencionada, aprobando la “Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad
Industrial” el 27 de junio de 1991, que fue modificada en 1994, fecha que desde

entonces se ha denominado como “Ley de la Propiedad Industrial” (LPI).

El hecho de que México se mantenga a la vanguardia en regulacion de Propiedad
Industrial, es con el fin de alentar la inversion extranjera y una mayor seguridad a
la Propiedad Industrial, generandose con ello seguridad a los inversionistas
extranjeros, que al invertir en nuestro pais contaran con la seguridad de que su

capital se encuentra protegido.

De acuerdo con la coleccion editada por la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial (SECOFI), nombrada “La politica industrial ante la apertura™, el
programa de modernizacion del sistema de Propiedad Industrial, se basé en cinco

elementos, que son:

“Ugarte Sanchez, Fernando; Fernandez Pérez, Manuel, La politica industrial ante la apertura, SECOFI, México, 1994,

anexo 3 modernizacion del sistema de propiedad industrial”, p.239.
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1. Otorgar una proteccion juridica a los derechos de Propiedad Industrial,
similar a la que se ofrece en paises industrializados con los cuales
México mantiene nexos econémico-comerciales.

2. Creacion de la comision intersecretarial para la proteccion, vigilancia y
salvaguarda de los derechos de Propiedad Intelectual.

3. Creacion de la infraestructura institucional necesaria para garantizar el
cumplimiento adecuado de estos derechos y establecer politicas de
promocion de este instrumento en la modernizacion industrial de las
empresas del pais.

Adhesion a los tratados internacionales mas relevantes en esta materia.

Actualizacion legislativa.

Con relacion a la violaciéon de la Propiedad Industrial, se sabe que existen diversos
delitos en esta materia que prevén sanciones a todos aquellos que realicen tales

violaciones, como también infracciones administrativas en esta materia.

En este entendido, la sancion administrativa es generada por una autoridad
administrativa, pues se dice que solo violan disposiciones administrativas, que
pueden ser aplicadas, tanto en personas fisicas como en personas juridicas.

Dichas infracciones y respecto del asunto materia de este estudio, que lo es, los
registros marcarios, estan previstas en la Ley de la Propiedad Industrial en su

articulo 213 en las fracciones respectivas, como continuacion se aprecia:

Articulo 213.- Son infracciones administrativas:

lll.-  Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer servicios,
indicando que estan protegidos por una marca registrada sin que lo
estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo

o cancelado, se incurrira en infraccién después de un afio de la fecha
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VI.-
VII.-

VIII.-

de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la
declaracion correspondiente;

USAR UNA MARCA PARECIDA en grado de confusion a otra
registrada, PARA AMPARAR LOS MISMOS O SIMILARES
PRODUCTOS o servicios que los protegidos por la registrada;

USAR, sin consentimiento de su titular, UNA MARCA REGISTRADA
O SEMEJANTE en grado de confusion COMO ELEMENTO DE UN
NOMBRE COMERCIAL O DE UNA DENOMINACION O RAZON
SOCIAL, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones
0 razones sociales estén relacionados con establecimientos que
operen con los productos o servicios protegidos por la marca;

USAR COMO MARCAS las denominaciones, signos, simbolos,
SIGLAS O EMBLEMAS a que se refiere el articulo 40. y las
fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV y XV del articulo 90 de esta Ley;
USAR UNA MARCA previamente registrada o semejante en grado de
confusion como NOMBRE COMERCIAL, DENOMINACION O
RAZON SOCIAL o como partes de éstos, de una persona fisica o
moral cuya actividad sea la produccidon, importacion o
comercializacion de bienes o servicios iguales o similares a los que
se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por
escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga

facultades para ello;
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XVIIl.- USAR UNA MARCA REGISTRADA, sin el consentimiento de su

XIX.-

XX.-

XXI.-

titular o sin la licencia respectiva, EN PRODUCTOS O SERVICIOS
IGUALES O SIMILARES A LOS QUE LA MARCA SE APLIQUE;
OFRECER EN VENTA o poner en circulacion PRODUCTOS
IGUALES O SIMILARES a los que se aplica una MARCA registrada,
a sabiendas de que se uso ésta en los mismos sin consentimiento de
su titular,;

OFRECER EN VENTA o poner en circulacion PRODUCTOS a los
gue se aplica una MARCA registrada que hayan SIDO ALTERADOS;
OFRECER EN VENTA o poner en circulacion PRODUCTOS a los
que se aplica una MARCA registrada, DESPUES DE HABER
ALTERADO, sustituido o suprimido parcial o totalmente ESTA;

XXV

Se puede decir que lo que se considera como infraccion administrativa, es la
conducta del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engafiar al publico,
conducta que es deshonesta al inducir al pablico al error, se incita al cliente a
dirigirse en un determinado sentido, con el fin de obtenerlo como cliente, lo cual es

valido en la libre competencia, pero no a través de conductas deshonestas.

Lo que resulta inaceptable en lo que se sefiala, es el obtener un fin mediante la
confusién, error 0 engafio en que se hace caer al publico, no solo perjudicando a
éste, sino también al legitimo propietario de los derechos marcarios, cuando se le
induce al consumidor a creer que compra un articulo de calidad acreditada,

cuando en realidad no lo es.
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2.4 TRATADOS INTERNACIONALES

Como se ha comentado, no fue sino hasta el desarrollo de la primer revolucién
industrial cuando los estados comenzaron a buscar proteccion a nivel internacional
a todos aquellos aspectos tecnoldgicos, de ahi que a través de la historia se ha
venido formando un marco juridico internacional que con el tiempo se ha
convertido en una amplia red de tratados, con un eje fundamental compuesto de
dos tratados internacionales creados hace mas de un siglo, el de Paris y el de
Berna.

A continuacion se refieren los instrumentos y acuerdos internacionales

administrados por la OMPI, sobre los cuales nuestro pais es participe en cada uno

de ellos:
Derecho
ACUERDOS INTERNACIONALES
Tutelado
* Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial
(1883)
Patentes y » Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (1970).
Modelos de « Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del
Utilidad Dep6sito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en
Materia de Patentes (1977).
Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacién Internacional
de Patentes (1971).
Tratado sobre el Derecho de Patentes (2000).
Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos
Disefios y Modelos Industriales (1934)
Industriales Arreglo de Locarno que establece una Clasificacion Internacional
para los Dibujos y Modelos Industriales (1968)
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Derecho

Tutelado

ACUERDOS INTERNACIONALES

Marcas, marcas
de certificaciéon
y marcas
colectivas

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
(1891).

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas (1989).

Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (1957)
Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificacion
Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas (1973)
Arreglo de Madrid relativo a la Represion de las Indicaciones de
Procedencia Falsas o Engafiosas en los Productos (1891)
Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994)

Indicaciones
geogréficas y
denominaciones

Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones
de Origen y su Registro Internacional (1958)

de origen
Circuitos Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto
Integrados de los Circuitos Integrados (1989)
Proteccion Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial
contra la (1883)
Competencia
Desleal

2.5 DELITOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Al hablar sobre delitos en cualquier materia, es importante tomar como referencia

la definicion de Delito, citaré la contemplada en el Cédigo Penal Federal, articulo

7, que establece:

“Delito es el acto u omision que sancionan las leyes penales”.

Asi el diccionario Juridico Mexicano del Instituto de Investigaciones de la UNAM,

establece que delito es:
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“La accion u omision ilicita y culpable expresamente descrita por la ley, bajo

la amenaza de una pena o sancion criminal”.

México es un pais rico en creaciones e inventores que han trascendido fronteras,
lo que les ha brindado un mercado de reconocimiento, sin embargo las empresas
han enfrentado durante afios grandes conflictos, en el sentido de que todos
aguellos productos e inversiones protegidas por el derecho de Propiedad
Industrial, son foco de reproducciones ilegales, afectandose no solo a los titulares
de derechos de Propiedad Industrial, sino también al orden juridico de la economia

del pais.

Al hablar de una situacion inicial sobre delitos en materia de Propiedad Industrial,
México enfrenta una problematica mayuscula, no obstante la forma en como
nuestro pais combate tales delitos, ha sido mediante una demanda reiterada a los
sectores productivos afectados y también a los principales socios comerciales de
nuestro pais, en particular a Estados Unidos, de combatir integralmente este tipo

de delitos.

Asi, la primera ley especifica sobre Marcas (Ley de 28 de noviembre de 1889),
definia como falsificacion tanto el uso de marcas que fueran una reproduccién
exacta de otra cuya propiedad estuviese reservada, como la imitacién susceptible
de provocar confusibn con la que estaba legalmente depositada (art.16) y
expresamente establecia que los delitos de falsificacion de marcas de fabrica

guedaban sujetos a las penas sefialadas por el codigo respectivo (art. 18).

Ya entonces la segunda ley que regularia los signos distintivos, nos remite al
Caodigo Penal para el sefialamiento de alguna pena, es decir carecia de algun tipo
de condena penal. Continda considerando como delito la usurpacion marcaria,
pero con disposiciones propias que fijaban como castigo, prisiéon y multa o una u
otra pena al usuario ilegal de la marca (art. 18).

Por su parte existié una tercera ley sobre signos distintivos (Ley de marcas y de

avisos y de nombres comerciales de 26 de junio de 1928), la cual conserva el
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mismo sistema de la ley anterior al establecer directamente las penas de caracter
alternativo para los delitos de falsificacion, imitacion y uso ilegal de las marcas,

nombres y avisos comerciales. (arts. 73 a 90).

En cuanto a la usurpacion de los derechos consignados en las patentes, nuestras
leyes han seguido de forma paralela un criterio similar al de las marcas, como lo
revelan en primer término la ley de 1890, al disponer que todo lo que respecta al
delito de falsificacion de las patentes “quedara sujeto a las prescripciones del

Cadigo Penal del Distrito Federal.

En segundo lugar, la ley de 1903 que en sus articulos 48, 49, 51 y 52, fijaba: “Las
penas que se han de imponer a los que infrinjan los derechos que otorga una

patente”, mismas que consistian en prision, multa o pena alternativa.

Y por ultimo la ley sobre patentes de 1928 (Ley de Patentes de Invencion de 26 de
junio de 1928), que en su articulo 85 al 101 previa y sancionaba con una multa y

con prisidon o con una u otra de estas penas los delitos de invasion de patentes.

Al hablar sobre las caracteristicas de los primeros cddigos de Propiedad Industrial,
y someterlos a comentario, se puede referir de forma global que estos créditos
confirmaban el criterio inestable que venia prevaleciendo en torno a la naturaleza

de las sanciones contra los que atentan a la Propiedad Industrial.

En efecto, la sancion que la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 estipulaba para
las violaciones a la misma, correspondian en forma general a la represion de
hechos delictuosos. Pues todas las modalidades que pueden revestir las
infracciones al derecho que confieren las patentes o bien al derecho que se deriva

de las marcas registradas, eran calificadas como delitos.

Al hablar de innovaciones en materia legal en nuestro pais, fue la Ley de
Invenciones y Marcas de 1975, que reglamenté en México a la Propiedad
Industrial, la innovacion que presentaba dicha ley fue el cambio de criterio para

castigar las infracciones sobre esa materia, tanto a los que afectaban el patrimonio
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de los titulares de derechos, como a los que violaban normas preferentemente
dictadas para proteger a los consumidores o bien para evitar actos de

competencia desleal y situaciones engafiosas.

Fue en esta ley donde se transformo el sistema del derecho penal especial de la
Propiedad Industrial por un sistema mixto, lo cual consistia en dividir en dos
grupos las sanciones: 1) las de caracter administrativo, correspondiente a las
infracciones tenidas como administrativas y las de indole penal previstas para la
comision de delitos. Es decir, las primeras consistian en mutas y las segundas en

penas de privacion de la libertad.

Ahora bien, los delitos que se cometen al transgredir la Ley de la Propiedad
Industrial vigente, en su articulo 227, sefiala que para el conocimiento de los
mismos, son competentes los Tribunales Federales. Dicha disposicion resulta
innecesaria si se establece lo que refiere el articulo 50 de la Ley Orgéanica del

Poder Judicial de la Federacion, que sefala:
Art. 50. Los Jueces Federales Penales conoceran:
l. De los delitos del orden federal...
Son delitos del orden federal:

a. Los previstos en las leyes federales y en los tratados

internacionales...”

Al ser la Ley de la Propiedad Industrial una ley federal, resulta que en caso de la

comision de un hecho delictivo, conoceran los jueces federales.

Asi como también lo sefialado en el articulo sexto del Cédigo Penal Federal, que a
la letra establece:
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Articulo 60.-

Cuando se cometa un delito no previsto en este Cddigo, pero si en

una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria en

México, se aplicaran éstos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro Primero

del presente Cddigo y, en su caso, las conducentes del Libro Segundo.

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 223 establece cuales son las

conductas que constituyen hechos delictivos, como se aprecia a continuacion:

Articulo 223.- Son delitos:

Reincidir en las conductas previstas en las fracciones Il a XXII del
articulo 213 de esta Ley, una vez que la primera sancion
administrativa impuesta por esta razon haya quedado firme;
Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulacion comercial,
marcas protegidas por esta Ley;

Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o
vender, en forma dolosa y con fin de especulacion comercial, objetos
gue ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, asi
como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias
primas o insumos destinados a la produccién de objetos que
ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;

Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con
motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempefio de su profesion,
relacion de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencia
para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto
industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el
propésito de obtener un beneficio econdmico para si o para el tercero
o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto;
Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento
de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o
revelarlo a un tercero, con el proposito de obtener un beneficio

econdmico para si 0 para el tercero o con el fin de causar un perjuicio
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a la persona que guarde el secreto industrial o a su usuario
autorizado, y

VI. Usar la informacion contenida en un secreto industrial, que conozca
por virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesion o
relacion de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su
usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a
sabiendas que éste no contaba para ello con el consentimiento de la
persona que guarde el secreto industrial o su usuario autorizado, con
el propdsito de obtener un beneficio econémico o con el fin de causar
un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario
autorizado.
Los delitos previstos en este articulo se perseguiran por querella de

parte ofendida.

El articulo 223 bis establece como delito el hecho de vender a cualquier
consumidor final en vias o lugares publicos, en forma dolosa y con fin de
especulacion comercial, aguellos objetos que se ostenten como falsificaciones de
marcas protegidas, en caso de que la venta sea en lugares cerrados, la pena es

mayor.

Lo anterior, reviste una importancia particular para la proteccion de los

conocimientos, signos distintivos, tecnologia e informacion.

En el marco internacional, resulta alentadoras las cifras que se pueden observar
en materia de delitos de Propiedad Industrial, pues si hablamos de cifras,
referimos que para el bienio del 2002-2003, México paso de un tercer lugar al
sexto, este ranking de un total de 63 paises, donde la International Property
Alliance, monitorea las pérdidas estimadas por la produccion comercializacion de

mercancias apdcrifas.
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Es asi, que el articulo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial establece cuales
son las conductas que constituyen hechos delictivos. Por lo que toca a la fraccion
I, establece como agravante el hecho de reincidencia, en ese sentido, no hay que
pasar por desapercibido que el articulo 218 de esa ley, establece que en los casos
de reincidencia de las conductas que la ley considera como infracciones
administrativas, se duplicaran las multas impuestas anteriormente; a la vez, ese
articulo define como reincidencia cada una de las subsecuentes infracciones a un
mismo precepto, cometidos dentro de los 2 afios siguientes a la fecha en que se

omitié la resolucién relativa a la infraccion.

Por lo que respecta a la fraccidon Il del articulo 223 de la Ley de la Propiedad
Industrial, vinculada con la falsificacién de marcas, el legislador preciso muy bien
lo subjetivo del delito, esto es, “en forma dolosa”, dado que puede darse el caso,
de que el sujeto no tenga conocimiento de que la impresion que realiza, sea falsa,
este escenario se da en las imprentas, que prestan su servicios a todo tipo de
gente, sin embargo, estos muy bien pueden ser usados de manera dolosa por el
criminal, para que el impresor le produzca la marca que falsamente se adjudica el
delincuente.

En cuanto a lo que establece la fraccién lll, se crea una figura delictiva que abarca
diversas formas de comision del delito, pues ahora no solo se realiza la produccién
de una marca falsa, sino también la transportacién, almacenamiento, introduccion,

etc.

Ahora bien, en términos del Art. 194 fraccion VII del Cddigo Federal de
Procedimientos Penales, los delitos previstos en las fracciones Il y 11l del articulo
223 de la Ley de la Propiedad Industrial, son delitos graves, esto es, quien los

comete no podra gozar en su caso, de libertad bajo caucion.

Por lo que respecta a las fracciones IV, V y VI del articulo 223 de la Ley de la
Propiedad Industrial, que comprenden la revelacion, apoderamiento y uso ilicito de
Secretos Industriales, la intencion del legislador fue la de tutelar aquello de mayor
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relevancia para el empresario, que lo es, su informacién confidencial, y en su
caso, su patrimonio y hasta la intelectualidad desplegada en el hacer de esa
informacion o en la recoleccion de la misma, ya que ahora en esta época
contemporanea la informacion se ha convertido en un instrumento de mucha mas
valia que lo tangible, que los mismos activos de una empresa, de ahi que se
castiguen las conductas que mas ligadas estan a realizar por parte del
delincuente, que lo son, el uso, revelacion y apoderamiento de informacién
confidencial, tanto industrial como comercial, que sea calificada como Secreto
Industrial. Este tipo de delitos es de dificil acreditacion en la practica
procedimental, dado que el mismo Secreto Industrial por si solo, habrd que
acreditarlo en todos y cada uno de los parametros requeridos por la ley, aparte de
los demés elementos que requiera el tipo penal en especifico y la calidad de los
sujetos.
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CAPITULO 3
EL DERECHO DE AUTOR
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El Derecho de Autor guarda relacion con la proteccion de obras del intelecto
humano, pertenece al campo de la proteccion de las obras literarias, artisticas y
cientificas, como las obras escritas, musicales, artisticas, programas de computo,

pictéricas y escultoricas, entre otras.

Actualmente y con la evolucién tecnoldgica, el Derecho de Autor ha tenido que

expandir la proteccion que da a los autores de obras en el mundo.

En la actualidad el Derecho Autor protege entre otras, obras audiovisuales,
multimedia, bases de datos, fotografias, disefios graficos, musicales, programas
de ordenadores o de cOmputo, paginas web, etc., las cuales como podemos

darnos cuenta, son creaciones derivadas de la tecnologia.

En este sentido, el Derecho de Autor no protege las ideas, sino la forma en que las
mismas son materializadas, sea en un papel, la web, una maqueta o algun otro
material en el cual puedan ser plasmadas todas aquellas ideas emanadas de los
autores que ostentan la persona natural que crea la obra, ya sea artistica, literaria

o cientifica.

3.1 ANTECEDENTES

A continuacién hago referencia a diversos aspectos oficiales o normativos que a lo
largo de la historia han surgido, como los cimientos de lo que ahora conocemos el
Derecho de Autor en el mundo, ya que es a través de estas aportaciones
normativas surgidas del pasado, como es que tenemos ahora la posibilidad de
contar con legislaciones bien establecidas y definidas en materia de Derecho de
Autor:

* En Atenas la acusacion de plagio era sancionada y considerada grave, en
especial durante la cultura clasica que floreci6 en la era de Pericles.

» El contrato de edicion aparece desde los contemporaneos de Cicerdn.
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El termino venderé aparecio en la correspondencia de los antiguos autores
latinos, para confirmar los provechos patrimoniales recibidos por sus obras;
en la antigledad los autores nos se conformaban solo con la gloria, sino
gue tenian beneficios econémicos derivado de sus creaciones.

Las diversas manifestaciones del derecho moral, da la facultad al autor para
decidir sobre la divulgacion de su obra y la manera como los plagiarios eran
juzgados por la opinién publica, demuestran de manera incontrovertible que
el Derecho Autoral fue conocido por el Estado Romano.

El 10 de abril de 1710, el parlamento inglés dictdé un “Bill”, el Estatute of
anne, “Estatuto de la reina Anna” (1665-1714), contra la pirateria literaria, la
cual solo se aplicaba a los libros, reconociendo a los autores un derecho
exclusivo de 14 afos, a condicion de que sus obras se inscribieran en el
registro de la Company of Stationers. Con esta ley se reconoce por vez
primera el Derecho Autoral como derecho individual de propiedad y es el
antecedente del copyright angloamericano.

El primer litigio en Derecho Autoral del que se tiene registro en Inglaterra es
el de Miller vs. Taylor en 1769 de 1774, es el caso Donaldson vs. Becket,
en el que se reconocio que la commonlaw garantizaba el derecho de las
obras publicadas antes del “Estatuto de la reina Anna”.

En 1716 el Consejo de Estado Francés reconocié derecho a los autores,
siendo los primeros beneficios los herederos de Jean de la Fontaine y de
Francois de Silignac de la Mothe.

En 1786 por primera vez se otorgd en Inglaterra el reconocimiento de su
derecho a todos los compositores de muasica

El decreto Frances del 19 de julio de 1793dictado a iniciativa del escritor y
politico José Lakanal, establecié en su articulo 1° la produccion de escritos
de toda clase, de composiciones musicales, cuadros, dibujos y grabados.
Sin embargo en su articulo 7° amplia su campo de aplicaciéon a “cualquier
otra produccién del espiritu o del genio que pertenezca a las bellas artes”.

Esta ley concedia 10 afios a la duracion del derecho de los herederos. La
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ley del 5 de febrero de 1810, en su numeral 39 concedi6 el plazo de 20
afos a los herederos y a la viuda del autor el goce vitalicio de la obra.

La ley del 14 de julio de 1866, promulgada en Francia, ampli6 el derecho de
los herederos a 50 afios a contar desde el fallecimiento del autor. En la ley
del 20 de mayo de 1920, reformada el 27 de octubre de 1922, se reconoce
a favor de los artistas un derecho sobre las ventas publicas de los objetos
de arte. En esta forma, Francia establece la proteccion artistica y literaria en
toda su extension.

En la Constitucién de los Estados Unidos de América que entrd en vigor el
17 de septiembre de 1787, en su articulo primero, seccidén octava, faculta al
Congreso para “fomentar el progreso de la ciencia y de las actividades
artisticas utiles, garantizando para ello a los autores e inventores el dominio
exclusivo de sus respectivos escritos y descubrimientos durante periodos
determinados”.

El copyrigth Act del 31 de mayo de 1790 fue la primera ley federal creada
en Estados Unidos, referente a esta disciplina, que protegia libros, mapas y
cartas de navegacion durante 14 afos, los cuales eran renovables por otro
plazo igual.

El copyrigth es un privilegio sometido a formalidades precisas para
estimular la creacién y favorecer a las ciencias y las artes, la ley del
copyrigth del 19 de octubre de 1976, ley publica 94-553, son una revision
general de la ley del Derecho de Autor, Titulo 17 del codigo de los Estados
Unidos. De esta forma quedo integrada la ley del Copyrigth, hoy vigente en
los Estados Unidos, el registro del Coptyrigth lo controla la Biblioteca del
Congreso, con sede en Washington, D.C.

Desde los reyes catélicos Fernando Il de Aragén (1452-1516) e Isabel | de
Castilla (1451-1504), en Espafia se dictaron diversas disposiciones relativas
a los autores. El derecho espariol de la época de la Colonia no protegia al
autor, establecia censura previa, los reyes se reservaban otorgar
autorizacion graciosa para imprimir cualquier escrito, es decir, era un
privilegio real.
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Visto lo anterior, a continuacion refiero la evolucion que ha tenido en nuestro pais

el tema del Derecho de Autor:

 La Constitucion de 1824 en su titulo Ill, seccion quinta, del Poder
Legislativo establecio en su articulo 50 que “las facultades exclusivas del
Congreso General son las siguientes: 1. promover la ilustracion:
asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus
respectivas obras...”

» La Constitucion de 1824 y el decreto del General Salas representaron dos
etapas fundamentales en el Derecho de Autor mexicano, pues se buscé la
proteccion del autor y de su obra como un creador de cultura, esto se debid
a la carencia de un Coddigo Civil, sin embargo ya se contaba con la
aceptacion constitucional y un dispositivo autoral que para aquella época
representaba un avance importante.

* No fue sino hasta la promulgacion del primer Cédigo Civil para el distrito y
territorios federales de 1870, que constaba de 4126 articulos, en su titulo
octavo, capitulos Il a VII, norma lo relativo a la Propiedad Literaria,
dramética y artistica, como reglas para dictaminar la falsificacion, penas
contra la falsificacion y disposiciones generales, articulos 1247 al 1387. Fue
hasta aquel entonces cuando se reconoci6 como propiedad literaria el
derecho exclusivo de los habitantes de la republica de publicar y reproducir
sus obras originales por cualquier medio.

» Posteriormente el Cdodigo Civil de 1884 siguid los lineamientos del cédigo
de 1870; en el que se introdujeron pequefios cambios elaborados por la
comision del secretario Miguel S. Macedo, que reglamento en su titulo
octavo, capitulos Il al IV inclusive, articulos 1132 al 1271, lo concerniente al
Derecho Autoral.

 Como se ha visto, los codigos civiles de 1870 y de 1884 consideraron al
Derecho de Autor como un derecho de propiedad.

» La constitucion de 1917 establecio en su articulo 28: “En los estados

Unidos Mexicanos no habrd monopolios ni estancos de ninguna clase; ni
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exencion de impuestos; ni prohibiciones a titulo de proteccién a la industria;
exceptuandose Unicamente los relativos a la acufiacion de moneda, a los
correos, telégrafos y radiotelegrafia, a la emision de billetes por medio de
un solo banco que controlard, el Gobierno Federal y los privilegios que por
determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la
reproduccién de sus obras...Por disposicion constitucional se otorga ahora

un privilegio a los autores y artistas por un plazo fijo.

3.2 LAS OBRAS ARTISTICAS Y LITERARIAS

Los términos obras literarias y artisticas nos remiten a todas las producciones en
el campo literario, cientifico y artistico, cualquiera que sea el modo o forma de
expresion, tales como libros, folletos y otros escritos; conferencias, alocuciones,
sermones y otras obras de la misma naturaleza; obras dramaticas o dramatico-
musicales; obras coreograficas y pantomimas; composiciones musicales con o sin
letra; obras cinematogréaficas a las cuales se asimilan las obras expresadas por
procedimientos analogos a la cinematografia; obras de dibujo, pintura,
arquitectura, escultura, grabado y litografia; obras fotograficas a las cuales se
asimilan las expresadas por procedimientos analogos a la fotografia; obras de
artes aplicadas; ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plasticas relativos a

la geografia, topografia, arquitectura o a las ciencias.

Todas las obras citadas estan protegidas como obras originales y sin perjuicio de
los derechos del autor de la obra original también las traducciones, adaptaciones,

arreglos musicales y demas transformaciones de una obra literaria o artistica.

Las colecciones de obras literarias o artisticas como enciclopedias y antologias,
gue por la seleccion o disposicion de las materias constituyan creaciones
intelectuales, estaran protegidas como tales sin perjuicio de los derechos de los

autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas.
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No es necesario que la obra literaria o artistica sea de calidad o contenga méritos
artisticos, sin embargo debe ser original; el significado exacto de este criterio varia
de un pais a otro. De manera muy general cabe afirmar que en los paises
pertenecientes a la tradicion del derecho consuetudinario esta exigencia es muy
limitada y consiste simplemente en que la obra no sea copia de otra. Una obra
sera considerada como original en la medida en que durante su realizacion el

autor haya puesto de manifiesto un criterio minimo de habilidad, criterio o trabajo.

El derecho de autor protege la expresion de conceptos y no de ideas.

3.3 LOSDERECHOS MORALES Y PATRIMONIALES

El Derecho Autoral abarca dos grupos que aportan beneficios a su titular, el
primero es el Derecho Moral, que es aquel derecho personalisimo con el que
cuenta el autor y el segundo es el Derecho Patrimonial, conocido como derecho

econdmico o pecuniario:

DERECHO MORAL.: Es aquel que otorga al titular todos los
derechos para que realice lo que desee
con su obra, la modifique, destruya,
publiqgue o determine el destino de su

obra.
DERECHO PATRIMONIAL: Esta encaminado al pago o retribucion al

autor de la obra derivado de la explotacion

gue se haga de la misma.
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CAPITULO 4
LA MARCA
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4.1 DEFINICION

La marca puede tener diferentes formas de empleo, por un lado sirve para
identifica el origen del producto es decir la calidad que trae consigo y como
consecuencia ayuda para que el publico consumidor conozca quiénes son los
distintos fabricantes de cada producto. Es un medio material de garantizar el
producto, distingue un fabricante de otro a través de las caracteristicas del
producto. Por lo tanto, la marca ayudara al consumidor final a elegir un producto
en particular de entre una gama que pertenecen a una misma especie 0 género,
dicha marca traerd de manera implicita la calidad, por ende el prestigio que uno

tendra al obtener dicho producto.

La marca no distingue el origen de los objetos, bienes o servicios, puesto que la
mayoria de los consumidores muchas de las veces ignoran el origen o bien el
nombre del fabricante de aquel producto o servicio que adquiere. Desde luego lo
dicho con anterioridad no resulta o pretende ser una regla, ya que algunas marcas
contienen el nombre del fabricante.

McCarthy cita un fallo de un tribunal norteamericano que data del afio 1933 en el
gue se aprecia la modificacion sustancial del criterio sobre la funcion identificadora
del origen: "Lo que quieren decir con tal expresion es que el comprador de
productos que llevan una etiqueta dada, cree que lo que compra ha emanado de
la fuente, cualquiera sea su nombre o lugar, de la que productos que llevan esta

etiqueta han derivado siempre"*®

Cabe destacar que la funcion mas importante que genera una marca es la
distincion, saber diferenciar un producto de otro o bien un servicio de otro. Si bien

resulta esencial para muchos de los consumidores saber quién es el fabricante a

5McCarthy, J. Thomas, Trademarks and unfaircompetition, New York, 1973, p. 90.
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razon de poder realizar su eleccién, esta resulta ser una funcion secundaria en

razon de la verdadera importancia de una marca.

Otra de las funciones que trae consigo la marca es la de garantizar el producto
gue el consumidor adquiere o bien, algun tipo de servicio que solicita y de ser de
su agrado, volvera a adquirirlo o solicitarlo, a razén de que aquello que consumié

le ofrece una misma o mayor calidad de la que busca en el producto o servicio.

Lo anterior no quiere decir que algun producto sea mejor y el Unico, sin embargo
aquel que vuelve a adquirir esa misma marca, busca lo mismo que en un primer
momento conocio. Cuando se trata de licencias y de franquicias, el vinculo comudn
gue mantiene la unidad de la marca es justamente esa calidad uniforme del
producto o servicio. Juega desde luego un papel relevante en esta cuestion el
precio que debe pagar el consumidor. Si la calidad es uniforme pero el precio
aumenta mucho, no siempre volvera sobre la misma marca, pero esto nada tiene

gue ver con la funcion de garantia comentada.

La importancia que tiene mantener una calidad uniforme, se trata de una funcion
secundaria o derivada, es decir, cualquiera que sea la calidad del producto o

servicio a través del tiempo, la marca lo seguiré distinguiendo.

La utilizacion de las marcas se traduce en dinero, ya que la mayoria de las
personas puede distinguir entre dos marcas 0 mas marcas que pertenezcan a un
mismo género, por ejemplo las personas regularmente solo debe decidir entre dos

marcas de refrescos (Pepsi-Colae y Coca-Colae).

Asi pues, se puede dar la siguiente definicion formal del término Marca: "Una

marca es basicamente un signo que se utiliza para distinguir los productos o

servicios ofrecidos por una empresa de los ofrecidos por otra.”®

1e Organizacidon Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Curso General de Propiedad Intelectual, Médulo
4,p.3
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Por ultimo y no menos importante funcion de una Marca, es la publicidad, puesto
gue al no existir una marca que designe o caracterice algun objeto, no seria

posible efectuar publicidad alguna.

En la actualidad muchas marcas se encuentran disefiadas para informar sobre las
caracteristicas de los productos o servicios ofrecidos, tal es el caso de la marca
Coca Cola® o Nescafée, que brindan al consumidor un panorama claro sobre

cierta propiedad o caracteristica que contiene su producto.

La Marca entonces es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de
otro, siendo la marca una pieza fundamental en el campo de la competencia. La
funcion distintiva que logra generar una Marca permite al consumidor comprar lo
gue quiere y al realizar esa adquisicibn compensa el esfuerzo del titular de la

marca quien vende mas.

4.2 ANTECEDENTES

El registro mas antiguo de Marcas se remonta a hace 3.000 afios, donde los
artesanos indios tradicionalmente solian grabar infinidad de marcas distintas en
sus creaciones de ceramica, con el fin de que al enviarlas a Iran, tuvieran esa

distincion de los deméas artesanos.

Més adelante se utilizaron mas de 100 marcas distintas de ceramica romana,
incluida la marca FORTIS que se hizo tan famosa al ser copiada y falsificada,
posteriormente la utilizacion de las marcas aumentd con el auge del comercio en
la Edad Media.

La importancia cada vez mayor de las marcas en las actividades comerciales, es
debido a la creciente competencia entre las compafilas que llevan a cabo
actividades comerciales en mas de un pais. Las marcas han sido utilizadas para
facilitarle al consumidor la identificacion de un bien o servicio, asi como para
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identificar su calidad y precio. Por lo tanto, una marca puede ser considerada
como una herramienta de comunicacion usada por el productor para atraer

consumidores.

La marca es por lo tanto, todo signo visible que se utiliza para distinguir e
individualizar un producto o un servicio de otros de su misma clase o especie. Su
funcion principal es la de servir como elemento de identificacion de los diversos
productos y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado, puesto que la
marca constituye el Unico instrumento que tiene a su disposicion el consumidor

para identificar y poder seleccionar los articulos y los servicios de su preferencia.

La marca debe reunir ciertas caracteristicas para que esta sea considerada como
tal, dichas caracteristicas de cierta manera son sencillas a la lectura, sin embargo
complicadas al querer llevarlas a la practica, puesto que deben reunir distincion y

no inducir al engafio.

4.3 TIPOS DE MARCAS

Resulta importante aclarar que una marca no necesariamente debe ser
representada por un signo en particular, puede ser representada por palabras,
dibujos, letras, numeros o embalajes, objetos, emblemas, etc. o bien por una

combinacién de estas.

Es necesario anotar que una marca de servicio es similar a una marca de bienes,
s6lo difieren en que ésta Ultima protege productos o bienes y la primera solo
servicios. En términos generales la palabra Marca envuelve ambas, tanto las

marcas de bienes como las de servicios.
La Ley de la Propiedad Industrial reconoce los siguientes tipos de marcas:

1. Marcas NOMINATIVAS.
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Marcas INNOMINADAS.
Marcas MIXTAS.

Marcas TRIDIMENSIONALES.
Marcas COLECTIVAS.

o bk~ 0D

MARCAS NOMINATIVAS:

Suelen identificar un producto o servicio a partir de letras, nimeros,
combinacion de letras y numeros, palabras con o sin significado
frases publicitarias etc.; la caracteristica de este tipo de marca es la
distincion fonética de los productos o servicios de otros que resultan
ser de la misma especie. Dentro de este campo de las marcas
podemos encontrar las marcas compuestas, como lo he referido en
el parrafo anterior, pueden existir palabras, letras, cifras, abreviaturas
0 nombres, por ejemplo los apellidos. Basta con recordar la famosa
marca de automoviles, “Ford” asi nombrada en honor a Henry Ford,
constructor del primer automovil o la editorial Porrda. También
podemos encontrar marcas nominativas en forma de abreviaturas, tal
es el ejemplo de la empresa IBM (International Bussines Machines)
gue a la lectura no resulta mas que tres letras que carecen de
significado alguno, pero al leer estas siglas nos remontan al software,

hardware y servicios relacionados con la informéatica.

MARCAS INNOMINADAS:

Esta clase de marcas se componen por figuras, dibujos, esquemas,
tipografias o logotipos que marcan la diferencia en el sentido visual
de la marca, seran marcas que no se reconoceran fonéticamente,
sino visualmente y por ende causan distincién de otros productos y

servicios. En este tipo de marca es importante la combinacion de
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colores, aunque en lo individual no sean registrables segun el articulo
90 en su fraccion V de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir que
resultaria absurdo que un color pudiera registrarse, sin embargo la
conjuncion de los colores acompafiados o combinados con los
dibujos, si resultan ser susceptibles de uso exclusivo. Las Marcas
Innominadas son susceptibles de tener un uso exclusivo, toda vez
gue para la legislacion mexicana son visibles y cumplen con la

funcion principal de distincion.

MARCAS MIXTAS:

Este tipo de Marcas combinan dos elementos, el primer elemento
son palabras y el segundo elemento es algun elemento figurativo,
logotipo o dibujo que debera distinguir la Marca, es la combinacién

de la marca nominativa e innominada.

MARCAS TRIDIMENSIONALES:

Corresponden a las formas de los productos 0 empaques, envases 0
envoltorios, siempre y cuando sean caracteristicos y distintivos de
otros de su misma especie, es decir este tipo de marcas

corresponden a cuerpos con tres dimensiones.

MARCAS COLECTIVAS:

Pertenecen comunmente a un grupo o asociacion de empresas y su
uso esta restringido solo a los miembros de ese grupo o asociacion,

donde cabe destacar que una marca colectiva distingue los bienes o
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servicios de los miembros de la asociacion, de aquellas con bienes y
servicios similares. La funcién que tiene una marca colectiva es la de
informar al publico sobre las caracteristicas del producto para el cual
se usa la marca. La empresa titular de la marca colectiva puede de
forma adicional usar su propia marca, por ejemplo: GRUPO CARSO,
aqui sus miembros o colaboradores pueden utilizar el logo del grupo

o bien utilizar alguna de sus filiales que pertenecen al mismo grupo.

Numerosas empresas desean utilizar sus marcas en distintos paises, sin embargo
la marca debe registrarse en cada pais de forma individual, en este sentido
existen ciertos sistemas regionales de registro que facilitan el registro de las
marcas y por supuesto existen los tratados internacionales, pero todos estos
sistemas requieren el registro en cada uno de los paises e incluso en cada uno de

los territorios.

La OMPI ha realizado esfuerzos considerables para que los sistemas nacionales y
regionales de registro de Marcas sean mas faciles de utilizar, armonizando y
simplificando ciertos procedimientos. El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)
aprobado en 1994 y adoptado en Ginebra el 27 de octubre del mismo afio, estipula
gué informacién deben presentar los Nacionales de sus Estados miembros, como
los procedimientos que deben observar para registrar Marcas en la Oficina de

Marcas de otro Estado miembro.

Para que una Marca pueda ser distintiva, debe ser capaz de distinguirse de otros
productos y/o servicios. Uno de los mas grandes ejemplos a nivel internacional es
la palabra de raiz inglesa “Apple”, lo que traducido al espafiol seria manzana; la
palabra “Apple” resulta ser una Marca que se distingue de todas las demas,
debido a su poca relacién o ninguna relacion que tiene esta palabra con las
computadoras, por lo contrario, si la palabra “Apple” se utilizara para comercializar
manzanas, no seria de ninguna manera distintiva de sus competidores, por lo

tanto una persona que cultiva o vende manzanas no podria de ninguna manera
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registrar la palabra “manzana” como Marca y mucho menos brindarle proteccion,
esto es a causa de que los competidores deben poder reutilizar la palabra para
poder describir sus propios productos, por lo cual si la palabra fuera registrada,
existiria una indefension o bien una disparidad en la competencia. Asi pues, en
términos generales una marca no es distintiva si es descriptiva, y es descriptiva si
describe el caracter o la identidad de los productos o servicios a los cuales se
aplica. Ahora bien, una marca puede asimismo inducir a engafo, por ejemplo

cuando atribuye a los productos una cualidad que éstos no poseen.

Una marca que pueda inducir a engafio seria una marca que indicase que los
productos a los que se aplica poseen ciertas cualidades de las que en realidad
este carece. Un ejemplo podria ser la Marca "Cuero auténtico" para productos que

no estén hechos con cuero genuino.

Asi también, el inducir al engafio no puede limitarse solo a las propiedades o el
material del que esta hecho el producto, sino que, la marca también nos remonta a
un origen geogréafico que nos indicara la calidad de aquel producto, sin embargo
un origen geografico puede ser falso y por consecuencia inducir al engafio a quien

lo compra, tal es el ejemplo de Bordeaux para los vinos que no son de esta region.

Una de las cuestiones clave que se deben plantear para evaluar el caracter
distintivo de un signo atribuido a una marca, es que, debe ser considerado

conjuntamente con los bienes o servicios a los que se asocia.

Ahora bien, para que una marca sea conocida y respetada por terceras personas,
se requiere una inversion considerable y por lo general largo tiempo. Por
consiguiente cualquier persona que desee utilizar una marca le interesa
asegurarse de que esté protegida como un elemento valioso de Propiedad
Industrial, por lo tanto la manera en como puede impedirse que terceros utilicen
una marca es que el titular de la marca tiene que basarse en la legislacion en
materia de Marcas, donde el modo mas habitual de proteger una marca es

registrandola en el Registro de Marcas, requisito que muchos paises estipulan
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para protegerlas. En primer lugar, la Marca debe registrarse y una vez registrada
recibe proteccion y su titular puede impedir a terceros la utilizacién de su Marca.
Ahora bien, el registro no es el Unico modo de proteger una Marca, sin embargo es
una forma de proteccibn menos fiable, puesto que las Marcas no registradas
también estan protegidas en algunos paises, lo cual se debe a que una Marca no
registrada no estd protegida hasta que no haya adquirido suficiente caracter de
distincion y cierta notoriedad en el mercado, lo cual puede ocurrir mucho tiempo

después del lanzamiento del producto en el mercado.

Asi pues, una marca no registrada que exista desde hace tiempo y que sea
conocida por todos puede aspirar a medidas de proteccion en algunos paises, no
obstante, si se comercializan productos bajo una nueva marca que nadie conoce,
esta marca sera muy vulnerable. En este caso, seria posible solicitar la proteccion
gue ofrece la legislacion en materia de competencia desleal, pero o mas

importante es que la marca haya adquirido fama.

Es por lo anterior que las compafiias utilizan diversos métodos para proteger su
inversion en sus Marcas, ya que, las marcas comunmente identifican las empresas

de manera individual, asi como el origen de bienes y servicios comercializados.

4.4 RELEVANCIA ECONOMICA

Los activos que genera la Propiedad Industrial en las empresas ha resultado ser
una carta sumamente importante en el juego de las estrategias de los grandes
corporativos. Hoy en dia la Propiedad Industrial se ha convertido en activos de las
empresas, siendo de mayor relevancia y no por ello la Unica, las marcas, las

cuales permiten dia con dia generar competitividad entre las empresas.

Las marcas se asocian a productos y estos a sus caracteristicas que las hacen
distintas de otros productos, donde las marcas que generen cierto prestigio en la
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memoria del publico consumidor, lo cual elevara la calidad y por supuesto los

dividendos en la cartera de la empresa.

No obstante de lo anterior, al ser usada la marca de manera ilegitima por cualquier
tipo de persona (fisica o0 moral) y al ser dafiados en su esencia, esto representara
un dafio econdmico (en términos contables), siendo la marca un bien patrimonial

de las empresas.

Por lo tanto, las marcas en las empresas modernas resultan indispensables para
el excelente funcionamiento del sistema de economia del mercado, como ya lo he
comentado, la marca tiene diversos roles en el ambito econémico y social, su
mayor valor sobre las empresas es lo que obedece a su definicion principal “la
distincién” de entre los demas productos de la competencia. La funcion de la
“distincion” permite al empresario captar la lealtad del consumidor de acuerdo a la

calidad del mismo.

El “boom” econdmico de una marca atiende al tipo de marca que se usa de
acuerdo al objetivo del empresario, el campo de negocio y distribucién y por
altimo, el tipo de cliente que pretende atacar. Lograr un reconocimiento de la
marca implica asociarla a los valores adecuados y estos a su vez transmitirlo por

los medios idéneos.

Ser la empresa lider en el mercado, no significa ser la empresa que mayor
volumen de beneficios recauda, es decir, que la empresa sea identificada como la
mejor por parte de los consumidores y para ello debe existir un reconocimiento de

marca que los podra situar como lideres.

En definitivo la correcta definicion de los valores de marca y su correcta difusion a
través de los medios adecuados, pueden convertir una empresa en lider del

mercado y por ende una captacién econdmica importante.

Los ejemplos mas sobresalientes en lo que refiere la importancia economica de

las marcas en el mercado global, son Apple, Microsoft y Coca-Cola, las cuales
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segun la revista “Forbes” son las marcas méas valiosas en el mundo. Segun
“Forbes” calcula que la marca “Apple” vale USD 57,400.000.00, precedida por su
rival “Microsoft” con USD 56, 600,000.00 y “Coca-Cola” USD 55, 400,000.00. Lo
anterior demuestra el valor de una marca y como lo hemos estudiado, la
importancia econdmica y valor comercial que puede llegar a tener una manzana,

una ventana o bien las letras que constituyen Coca-Cola.

Sin duda, la globalizacion de los mercados en la que nuestro pais se encuentra
inmerso, ha propiciado el auge de la Propiedad Industrial hasta niveles antes
desconocidos. La obligada reaccion de los empresarios mexicanos a las nuevas
condiciones del comercio conlleva al reconocimiento de la Propiedad Industrial

como un instrumento estratégico de alta estima en la competencia internacional.

Algunos de los factores que han incrementado su importancia son el papel que
juega la tecnologia la cual significa cambio continuo y esta inscrita en cualquier
proceso de modernizacion; la intensificacion del comercio y la apertura de los
mercados, que implica el enfrentarse a nuevos competidores con calidad y
actualizacion tecnologica; la revolucion informética y las comunicaciones, que son
aspectos que cambian dia con dia; y el aumento y la complejidad de nuevos

descubrimientos.

4.5 AFECTACION ECONOMICA

Como es sabido, el titular de una marca goza de ciertos prestigios por ese simple
hecho, tiene el derecho de impedir que algun tercero pueda hacer uso de su

marca, sin algin consentimiento previo del titular.

Por lo tanto, el titular de una marca sufre un perjuicio por el simple hecho de que

algun tercero utilice una marca idéntica o similar a la suya. Ese uso indebido le
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constituye un perjuicio, ya que la lesion juridica fundamental consiste en el uso

indebido de un derecho existente que pertenece a una persona.

Es por lo anterior que las pérdidas que se pueden derivar de este tipo de usos
indebidos son principalmente econémicas, dado que la venta de productos ilicitos
le ocasiona al titular de la marca perder dinero, al dejar de vender su producto y
por otro lado el infractor se beneficia de forma ilegitima. Tomando en cuenta que la
marca legitima recibe el reconocimiento del publico conocedor por el solo hecho
de su distincion, esto al ser usado de manera ilicita, causa engafio al publico y
pérdidas a la economia directa de la empresa, por lo tanto al hablar del uso ilegal

de las marcas a gran escala, la afectaciéon econémica es mayor.
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CAPITULO 5
EL DELITO
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5.1 CONCEPTO

La palabra delito deriva del verbo latino delinquiere, que significa abandonar,

apartarse del buen camino, alejarse del sendero sefalado por la ley.

Dar una definicion de Delito resulta un tema en ciertas ocasiones repetitivo, sin
embargo nuestra legislacion mexicana define al Delito de manera muy general en
los diversos cédigos penales de pais; nuestro Codigo Penal Federal establece en

su articulo 7° “: “Delito es el acto u omision que sancionan las leyes penales”.

Atendiendo a la definicion que nos brinda nuestra ley, nos percatarnos que dicho
articulo solo plantea lo conceptual de manera general, sin embargo, deja ciertas
dudas.

Atento a lo anterior, la doctrina nos ha regalado diversas definiciones que muchas
de las veces resultan esclarecer las dudas que al estudiar el Delito pueden surgir,
tal es el caso de Luis Jiménez de Asua quien define al Delito como: el acto
tipicamente antijuridico culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de

penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sancion penal.

Por otro lado Edmundo Mesglerbrinda tres definiciones del Delito, que a

continuacion son referidas:

1 Acto u omision que sancionan las leyes penales (Teoria bitbmica).

2 Accibn tipica, antijuridica, culpable (Teoria tetratomica).

3 Accidn tipica, antijuridica, culpable, imputable y punible, sometida a

situaciones objetivas. (Teoria Heptatonica).
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Como se ha visto, existen diversos enfoques doctrinales que brindan ciertas
definiciones del Delito, por lo cual surge imposibilidad de formular definiciones
meramente universales que puedan ser ajustadas a un mismo momento, es decir,
gue puedan ser empleadas como receta de cocina, por la razon de que se trata,
no ya de conceptos juridicos fundamentales o puros, sino que estamos frente a

conceptos meramente empiricos.

5.2 GENERALIDADES

El delito es un hecho antisocial que representa un problema real a la sociedad.
Nos encontramos inmersos indirecta o directamente con €l, al tratarse de un tema
principal, dado que tutela los bienes juridicos de mayor relevancia para la
sociedad, sin embargo pocas veces nos hacemos la siguiente pregunta:;De

donde proviene el Delito?

Atendiendo a esa pregunta, cabe destacar que el delito ha sido analizado de
manera especial por diversos tratadistas a lo largo de la historia, pero no fue sino
hasta la publicacion de la obra “Tratado Antropologico Experimental del Hombre
Delincuente”, de César Lombroso, que surge la criminologia como area de las
ciencias penales encargada de estudiar el origen, control social y prevencion del

delito.
De esta manera el 15 de abril de 1876 nace la criminologia y a Lombroso como su
primer exponente, pero debe precisarse de igual forma que el delito en cuanto a

su origen, habia sido estudiado con anterioridad aunque en distintas areas.

Basta recordar que el derecho penal clasico de tendencias dogmaticas, no

estudiaba el origen del delito ni de la personalidad del delincuente, sino que solo
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se encargaba del estudio del delito técnicamente, y por otra parte el derecho penal

positivista da mayor margen de actuacion al delincuente.

Existen basicamente tres vertientes en la explicacion del origen del delito, a saber,

las corrientes biologicistas, psicologicistas y sociologicistas.

De la primera destaca la que encuentra una explicacion al origen del delito en la
antropometria, antropologia, endocrinologia y genética criminal. La antropologia
se refiere a la medida de diversas caracteristicas fisicas del ser humano, por
ejemplo, existen teorias que sostienen que hay mayor tendencia a la delincuencia
en personas con un craneo pequefio que aquellos que tienen un craneo alargado,
teorias que desde luego son obsoletas, pues se ha demostrado que tales
afirmaciones se han propuesto sin tomar en cuenta factores de tipo social. En el
mismo sentido las teorias antropolégicas proponen que existen razas humanas
tendientes a incurrir en el delito, sin embargo, estas proposiciones fueron
realizadas con prejuicios raciales. Existen modelos que sugieren que los delitos
son cometidos debido a funcionamientos anormales de glandulas, proponiendo
explicaciones de caracter médico. Desde luego las teorias biologicistas estan en
franco desprestigio, aunque existen casos muy particulares donde pueden ser

tomadas en consideracion.

En cuanto a la corriente psicologicista, se divide en tres grupos: psiquiatria
criminal, psicoandlisis y psicologia criminal. La psiquiatria criminal postula que el
delito proviene de alteraciones graves en la mente, es decir, por enfermedades
mentales, como retraso mental, delirio y demencias, trastornos adictivos,
esquizofrenia, paranoia, trastorno bipolar, neurosis, trastornos en el control de los
impulsos y trastornos de la personalidad. La psiquiatria sostiene que el delito no
proviene de enfermedades, sino de desviaciones normales o de la misma
condicion del humano, es decir, llegan a sostener que el delito es parte del
hombre. Finalmente el psicoanalisis se fundamenta en las tesis freudianas,

especialmente, en el estudio del yo, y super yo, siendo el delito un desequilibrio en
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estos niveles de la mente, sin embargo el psicoanalisis ha sido criticado de
manera especial, por no ser considerado como una ciencia, Sino como una
filosofia.

Finalmente tenemos la corriente sociologicista, que menciona que el origen del
delito responde a factores meramente sociales. Entre las teorias mas importantes
estan los modelos ambientalistas (distribucién de las ciudades, zonas industriales,
comerciales y habitacionales y forma de construccion de las habitaciones,
distribucion de puertas y ventanas) y la teoria del etiquetamiento, que propone que
el delito es un producto cultural, esto es, la sociedad decide que hechos
constituyen un delito y conforme las condiciones de la sociedad cambian, hay
hechos que dejan de ser delitos y otros mas a los cuales se les pone esa etiqueta

de que ya son delitos.

Desde luego, no existe una corriente, ni una teoria o modelo que represente la
verdad del origen del delito. Los delitos surgen por muy diversas condiciones y
dependiendo del caso, pueden unirse dos 0 mas teorias que pueden explicar su

origen.
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CAPITULO 6
EL CODIGO PENAL FEDERAL
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6.1 ANTECEDENTES

El origen de lo que hoy conocemos como Cdédigo Penal Federal, se remontan al
siglo XIX, donde el 7 de diciembre de 1871, fue promulgado el “Codigo Martinez
de Castro”, en el que se hizo notable la influencia externa de aquel cédigo, aun
cuando la comisién encargada de su redaccion puso su mayor esfuerzo en hacerlo
lo mas adecuado para el pueblo mexicano. Posteriormente el Cédigo Penal de
1871 tomo6 como referencia proxima el “Cédigo Espariol” de 1870, el cual a su vez
se baso en sus antecesores de 1850 y 1848, donde una vez més se podia notar la

influencia de textos extranjeros en nuestra legislacion

No es sino hasta el “Cédigo Penal” de 1871 donde por primera vez la corriente
ideoldgica que acompafaba a este codigo, era inspirada en la corriente doctrinaria
del clasicismo penal, donde de acuerdo a los fundamentos doctrinales el Codigo
combina las teorias de la justicia absoluta y la de la utilidad social respecto a la
responsabilidad penal, puesto que admite el libre albedrio. Establece atenuantes y

agravantes de la pena y algunas disposiciones correccionales.

Entre las instituciones importantes que se incluyeron en el Cadigo Penal de 1871,
predomind la figura del “Delito Intentado”, llamado actualmente tentativa, en el que
se siguen todas las etapas del hecho delictivo, pero la consumacién del mismo, no
se presenta al tratarse de un hecho que resultase imposible o porque se emplean
métodos y medios inadecuados para lograr el resultado; junto con él, se hablaba

del “delito frustrado” y del “conato”.

Asi también en el Codigo en comento fue donde por primera vez se hizo referencia
a la “Libertad Preparatoria”, que concedia a los reos que presentaban buena
conducta, la posibilidad de revocar o de confirmar la libertad definitiva. Estas
instituciones se anticiparon a la pena indeterminada y a la condena condicional,

posteriormente consagradas por las legislaciones contemporaneas.

El crear un Codigo Penal requeria de la expedicién de un codigo adjetivo sobre

dicha materia, por lo tanto no fue sino hasta 1880 cuando fue promulgado el
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primer Codigo de Procedimientos Penales en nuestro pais, se contemplaba el
cuerpo del delito, la busqueda y aportacion de pruebas, ademas de los derechos

del acusado que se encontraban previstos en la constitucion liberal de 1857.

No fue sino hasta el afio de 1894, cuando se promulga un nuevo Cdédigo de
Procedimientos Penales, que conservaria gran parte del contenido teorico del
Caodigo de 1857, sin embargo se introdujeron disposiciones orientadas a nivelar la
situacion del Ministerio Publico frente a la defensa, por lo que afios después, el 18
de diciembre de 1908, fue publicado un tercer Codigo Federal de Procedimientos

Penales, el cual se encontraba bajo el respaldo del Cadigo Penal de 1871.

En 1903, el gobierno de Porfirio Diaz encabez una comision que tenia por objeto
revisar el Codigo penal de 1871; su proyecto fue entregado hasta el afio de 1912,
y por las evidentes vicisitudes derivadas del movimiento revolucionario no fue
aprobado. Las modificaciones contempladas en el proyecto, se limitaban
meramente a adaptar algunos principios del Cdédigo, retocar otros, o eliminar

aguellos obsoletos.

Concluida la violenta etapa revolucionaria, y tras la emision de una nueva Carta
Magna, la Constitucion de 1917, la necesidad de nuevas instituciones se reflejo en
el ambito del Derecho Penal, haciéndose patente una vez mas la exigencia de

crear una nueva legislacion punitiva.

Fue hasta el afio de 1925, cuando el Presidente en aquel entonces, Plutarco Elias
Calles, design6 una nueva comision que se encargase de la revision del anterior

codigo y la elaboracion de uno mas acorde a las necesidades sociales del pais.

Los trabajos de la comision terminaron en 1929 y el entonces presidente Emilio
Portes Gil promulgé un nuevo Cédigo Penal el 30 de septiembre de 1929 que

entro en vigor el 15 de diciembre de ese afo.

Segun los propios autores del Cdédigo, entre los que destacd José Almaraz (el

cbdigo de 1929 es conocido comunmente como Cdédigo Almaraz) el ordenamiento
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responde a los postulados de la escuela positivista. Es uno de los primeros
cuerpos de leyes que inicia la lucha consciente contra el delito a base de defensa

social e individualizacién de sanciones.

De acuerdo con la inspiracion positivista, la responsabilidad penal se baso en la
responsabilidad social, misma que sin embargo, no fue establecida
adecuadamente por los legisladores, al grado que la misma se contradice y opone

a otros principios incluidos dentro del mismo texto legal.

El Cbdigo padecia de serios defectos de redaccion, numerosas repeticiones y
contradicciones, lo que dificulté su aplicacion; a tal grado que apenas habia sido
promulgado, cuando se hacia patente la preocupacion por abrogarlo y crear una

nueva legislacion mas adecuada en su lugar.

Fue por lo anterior, que el Presidente Emilio Portes Gil nombré6 una nueva
Comision para la elaboracion de un tercer Codigo Penal, que fue promulgado el 13
de agosto de 1931, por el Presidente Pascual Ortiz Rubio. Este Ultimo
ordenamiento, es el que actualmente sigue vigente en materia federal. Numerosos
anteproyectos elaborados en los afios de 1948, 1958, 1963 y 1984 han mostrado
la inquietud por realizar un nuevo ordenamiento de caracter punitivo, que se
adapte mas a las condiciones de la nueva época, en un pais tan cambiante como

el nuestro; situacion, que hasta el momento por desgracia no se ha dado.

6.2 COMENTARIOS AL ARTICULO 424, FRACCION III
DEL CODIGO PENAL FEDERAL

El derecho penal es una parte del derecho publico, el cual protegera las garantias
individuales a través de la imposicion de pena (no infracciones) a quienes realizan

actos u omiten acciones que se encuentran establecidas en la ley.
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Al hablar del derecho penal, utilizamos conceptos como delito, pena, medidas de
seguridad, lo cual ayudara a determinar su acto de competencia. Por lo tanto, un

Delito es una accion u omision que realizan los sujetos en perjuicio de otros.

Por lo general, los Cédigos Penales agrupan los delitos de acuerdo con el bien

juridico que ofende, por ejemplo:

La Vida HOMICIDIO
La Libertad SECUESTRO
La Familia BIGAMIA

Ahora bien, al hablar de los delitos en materia de Derecho de Autor, de acuerdo al

articulo 424 del Cadigo Penal Federal el cual refiere:

“Se impondra prision de 6 meses a 6 afios y de trescientos a tres mil
dias de multa”.

Los puntos sobresalientes en este primer parrafo, son los dos tipos de penas que
se marcan o0 se imponen, estableciendo la prision a la cual se le conocerd como
pena corporal, seguida de una pena econémica conocida como pena pecuniaria,;
es en este articulo, donde no se tendra derecho a “elegir” entre una pena u otra,
puesto que las penas seran aplicables de manera simultanea segun la
consideracion del juzgador.

Siguiendo con el tema que atafie a nuestro capitulo, cito la fraccion tercera del

articulo en cuestion:

..."A quien use de forma dolosa, con fin de lucro, y sin autorizacion

correspondiente obras protegidas por la ley del Derecho de Autor”
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Para comenzar con el analisis de esta fraccion, resulta importante desglosar su

contenido y tener claro cada uno de los conceptos contenidos en esta.

Por lo tanto, el “dolo” constituye un término del estado actual de la evolucion de la
dogmatica penal, siendo un elemento del “tipo penal”, lugar resultante de su
ubicacién a nivel de la accion por parte de la teoria final de la accion, la cual se

percibe como determinante en la dogmatica penal.

Por lo tanto, “el dolo” ha constituido durante el transcurso de la historia uno de los

”

elementos subjetivos de mayor relevancia. En los inicios el “el dolo” “se le concibio
a partir de la teoria de la voluntariedad, desarrollandolo como una consecuencia
directa que el autor ha previsto y deseado; sin embargo esta idea fue
separandose, hasta que se sustituyd por la representacion, bajo la base de que no

permitia definir el dolo eventual”. *’

Sin embargo ideas expuestas posteriormente permitian resolver el dilema del dolo
eventual mediante la teoria de la representacion, al sefalar que la produccion
contraria al deber de un resultado tipico es dolosa, no solo cuando el autor se
representa el resultado que sobrevendra al emprender la accion, sino también
cuando esa representacion no le motivo a cesar en su actividad voluntaria.

“Lo anterior dio lugar al desarrollo de la teoria de la voluntad y de la

representacion en torno al dolo para definir y precisar sus elementos”. *®

Por lo tanto, para que exista la figura del “dolo” deberan contemplarse los

siguientes elementos:

A. El conocimiento: Esto es, saber lo que se pretende hacer.

7Jiménez de AsUa, Luis. La ley y el delito, 32. Edicién, Ed. Hérmes,México-Argentina 1959, p.453

Bjpidem
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B. Querer: En materia de la voluntad vale la pena recordar la idea
respecto de la libertad de voluntad que se origina en la voluntad
individual del ser humano, por ejemplo: el quedesea dafar el
patrimonio de una persona y lo logra, por lo que, los casos en los
cuales puede afirmarse que el sujeto quiere realizar su
comportamiento, podemos sefialar que serd cuando acepta el
resultado anticipadamente, sea por representacibn o bien porque
aparece como probable o bien en la omisién del deber que esta

obligado a acatar.

Ahora concierne hablar del “lucro” el cual es definido como: “La ganancia o

provecho que se saca de alguna cosa, especialmente del dinero...**”

Pude ser tan sencillo como decir que es toda aquella actividad comercial en la que
se invierten recursos y capital humano con el objetivo de producir bienes o
servicios y de distribuirlos a un determinado precio, obteniendo asi un beneficio

econémico.

En materia del Derecho penal, el “lucro” es determinante para configurar ciertas
figuras delictivas, como fraudes, estafas o bien el enriquecimiento ilicito de

funcionarios publicos.

Por lo cual, serd de esta forma como podemos comentar de manera directa

nuestra fraccion en cuestion, diciendo que el alma de este delito sera:

Toda aquella persona que tenga conocimiento del dafio y que ademas tenga
conciencia del acto que desea realizar, es decir el usar una obra que se encuentra

protegida por las leyes de Derecho de Autor, sin la autorizacion previa por los

Escriche, Joaquin, “Diccionario Razonado de Legislacion y Jurisprudencia”, Ed. Libreria de la Rosa, Bouret y Cia.,

Espafia 1854.
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titulares de aquella y que ademéas comercialice y/o lo distribuya a un precio
determinado obteniendo un beneficio para si, estara en el supuesto que establece

nuestra fraccion.
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CAPITULO 7
LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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La Ley de la Propiedad Industrial que actualmente rige a todo el territorio
Mexicano, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de junio de 1991,
por el entonces presidente de México Carlos Salinas de Gortari, sin embargo esta
actualizada ley, trae consigo antecedentes que fueron contemplados desde la
época de la Colonia, que fue evolucionando hasta convertirse en la que hoy

conocemos como la citada Ley de la Propiedad Industrial.

7.1 ANTECEDENTES

Primeros ordenamientos:

= En la época de la Colonia, la Cédula Real de Carlos V, expedida el 9 de
noviembre de 1526, al regular las marcas de los objetos de plata, sefiala
gue sin limitacion, indios, negros o espafioles podian trabajar en las minas,
como cosa propia, pagando solo el quinto real.

» La Cédula Real del 10 de octubre de 1773 prohibia vender alhajas de plata
sin que estas llevasen la marca del artifice y del marcador.

= El articulo 30 del Reglamento y Aranceles Reales para el Libre Comercio de
Espafia e Indias ordenaba que las mercancias embarcadas para Indias
portaran sus respectivas y legitimas marcas, agregando que "siempre que
resultara comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se castigaran
los autores y cémplices de ese grave delito con las penas que van
contenidas en el citado articulo diez y ocho de este reglamento”.

» En la Constitucion de Cadiz de 1812 se facultd a las diputaciones
provinciales a: "..fomentar la agricultura la industria y el comercio,
protegiendo a los inventores de nuevos [sic] descubrimientos en cualquiera
de esos ramos" (articulo 335).

= En la Constitucion de Apatzingan -1814- ya se consagra la libertad de

industria o comercio (articulo 38).
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En el México Independiente:

= La Ley sobre Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores
de algun Ramo de la Industria (del 7 de mayo de 1832) tutelaba el derecho
de los inventores o perfeccionadores de algun ramo de la industria,
asemejandolo al derecho de propiedad. La vigencia de los derechos de
patente era por diez afios y las mejoras por seis; sin embargo, nada decia
respecto al derecho a renovar la patente.

» En la Ley de Marcas de Fabrica, del 28 de noviembre de 1889, en vigor a
partir del 1o. de enero de 1890, se protegian las marcas industriales o
mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el pais; se
prohibia registrar marcas que atentaran contra la moral. La duracion de la
propiedad de la marca era indefinida.

» Mediante la Ley de Patentes de Invencion o Perfeccionamiento, del 7 de
junio de 1890, se protege el derecho de los inventores o perfeccionadores,
nacionales o extranjeros, de alguna industria o arte. La patente duraba
veinte afios, renovable por cinco afios mas, y era expropiable por el
Ejecutivo Federal.

» Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903. Define
por primera ocasion lo que es una marca, puntualiza los requisitos para su
registro y el derecho exclusivo sobre la misma.

» Ley de Patentes de Invencion del 25 de agosto de 1903. Regulaba los
privilegios de dar a terceros una licencia de explotacion de lo patentado si
en los tres primeros afos el titular no lo efectuaba, mediante pago a éste.

» Ley de Patentes de Invencion (DO del 27 de julio de 1928). Reglament6
como patentes de invencion: un nuevo producto industrial o composicion de
materia y el empleo de medios nuevos para obtener un producto o
resultado industrial. La patente duraba veinte afios y las de
perfeccionamiento terminaban con la principal. Ambas no admitian

prérroga.
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Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, publicada en el Diario
Oficial de la Federacion del 27 de julio de 1928. Se establecio que los
efectos del registro duraran veinte afios; se permitia su renovacion
indefinidamente cada diez afios.

Ley de la Propiedad Industrial de 1943 y su Reglamento (DO del 31 de
diciembre de 1942). Se establece en la ley la patentabilidad por quince
afos improrrogables.

Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnologia y el Uso y
Explotacién de Patentes y Marcas, del 28 de diciembre de 1972,

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial
(DO del 4 de enero de 1973).

Decreto del 3 de octubre de 1974 (DO del 21 de enero de 1975) por el que
se aprueba el convenio que establece la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.
Ley de Invenciones y Marcas que abroga la del 31 de diciembre de 1942
(DO del 10 de febrero de 1976). Esta reglamento las patentes de invencion
y de mejoras; los certificados de invencion; el registro de modelos y los
dibujos industriales. Otorg6 catorce afios improrrogables para la patente.
Aviso a los industriales, comerciantes y publico en general sobre el cambio
de las siglas DGN que distinguen las Normas Oficiales Mexicanas por el
simbolo NOM (DO del 28 de octubre de 1977).

Aviso de fecha 15 de febrero de 1978 (DO del 8 de marzo 1978) que se da
a los industriales, comerciantes y publico en general sobre la Norma Oficial
NOM-Z-9-1978, emblema denominado Hecho en México.

Ley Federal de Derechos para el Ejercicio Fiscal 1982, Seccion Tercera:
Invenciones y Marcas, articulos 63-70 (DO del 31 de diciembre de 1981).
Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia 'y el Uso y
Explotacién de Patentes y Marcas (DO del 25 de noviembre de 1982).
Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas (DO del 30 de agosto de
1988).
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= Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial (DO del 27 de junio
de 1991).
» Actualmente nos rige en esta materia la Ley de la Propiedad Industrial.

7.2 Comentarios al articulo 213, fraccion IV de la

Ley de la Propiedad Industrial

El articulo 213 en su fraccion IV indica lo siguiente: “Usar una marca parecida en
grado de confusién a otra registrada, para amparar los mismos o similares

productos o servicios que los protegidos por la registrada”.

El alcance de este articulo es muy amplio ya que abarca cualquier acto en el
ejercicio del comercio que implique una marca, entendiendo que una marca podra
ser cualquier signo, etiqueta, lema, embalaje, forma o color de los productos, o
una combinacion de todas las anteriores que conformaran una indicacion distintiva

utilizada por un empresario.

Asi pues, se consideran pertinentes a la prohibicion de la confusién no solo las
indicaciones utilizadas para diferenciar a los productos, servicios 0 negocios, sino

asimismo la apariencia de los productos y la presentacion de los servicios.

Por lo tanto en materia de la praxis, nuestro articulo podria ser ejemplificado de la
siguiente manera: si un competidor llamado empresa “Y” que se dedique al
mercado de las gaseosas, utiliza botellas que contienen gran similitud a las
botellas generadas por la empresa “X”, donde esta ultima tiene un prestigio y un
renombre a nivel internacional, creara confusion de manera inmediata o bien, un
restaurante cuya decoracion y mobiliario sean practicamente idénticos a los de un
competidor notoriamente conocido; o bien si algun vendedor de ropa utiliza

marcas de renombre como medio de publicidad para su negocio, cuando
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realmente dicho sujeto no vende productos o brinda servicios de esas marcas en
particular, sin embargo el cliente fue confundido (engafiado), creyendo que aquel
comercializaba productos o servicios de marca prestigiada y por lo tanto terminaria
comprando un producto que podria resultar similar, pero de calidades distintas.
Atendiendo a nuestros ejemplos anteriores, es facil sefialar que dichos ejemplos
entraran en el supuesto de nuestro articulo, pues seréa en estos que se logra crear

confusién para el cliente final.

Sin embargo el uso de marcas en grado de confusion, no se limita a la adopcién
ilegitima de marcas de prestigio, sino que esta actividad ilicita afecta signos
distintivos, que si bien no resultan ser conocidos por el consumidor y el empresario
comun el buen nombre de los mismos, existe en sectores particulares de la

industria donde estos signos si resultan ser conocidos.

Todos aquellos usos de marca que resulten ilegitimos, normalmente se presentan
conjuntamente con actividades tendientes a producir la confusibn en el

consumidor final.

Sin embargo, es importante destacar que todo aquel que infrinja el articulo en
comento, sera solo acreedor a una mera infraccion administrativa, la cual
consistirh en multas que resultaran sanciones “leves” que acarrea disparidad al

momento de comparar la sancion con el dafio ocasionado al titular de la marca.
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CONCLUSION
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A lo largo del estudio del tema que nos ocupa, hemos podido comprender que
durante las ultimas décadas se ha consolidado el uso de la “Marca”, se ha
utilizado desde tiempos remotos, tanto desde la Optica de la manufactura, cuando
los artesanos estampaban su nombre o simbolo en el objeto fabricado, cuando se

recogian los productos que llegaban a determinada region.

La extensa gama existente en la oferta de productos y servicios y su diversidad, a
hecho que la exigencia para con las compafias resulte mayor al momento del
deseo de ser diferentes, atractivas, innovadoras, confiables y garantizar la calidad
ante los ojos del consumidor, lo cual ha traido como consecuencia el interés

permanente en la evolucion de las marcas.

De manera tradicional, sabemos que la marca puede derivar del propio nombre de
la empresa (razén social), lo cual no es una regla obligatoria. Por otro lado, la
necesidad de las compafias de poder tener impacto en el mercado con sus
marcas, son subsanadas gracias a las estrategias que resultan de las direcciones
corporativas, las que a su vez se apoyan en lo que ofrecen u ofrecerdn sus
productos o servicios, y como Ultimo paso recae en su departamento comercial,
quienes buscaran la mejor manera de contagiar al mercado de aquella nueva

marca.

Conceptualmente la expresion “Marca” es empleada desde diferentes puntos de
vista, segun el interés que tenga para cada persona, es decir, mientras que para el
consumidor es simplemente el nombre de un producto o servicio que puede 0 no
consumir o comprar; para la empresa es un valor integral que ademas de las
caracteristicas funcionales del bien o servicio, incorpora los valores de la

compainia.

Las aportaciones que realiza la marca al consumidor son la confianza, garantia y
seguridad, elementos que exige y necesita al momento de elegir un producto o

servicio, por otro lado la marca es la responsable en gran medida de la economia
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de una empresa, uno de los grande ejemplos es la marca Coca Colae, con un
valor comercial extraordinario, esta siempre dentro de los tres primeros lugares del
ranking mundial de las mejores marcas, lo que se refleja en el éxito de la
compafiia, tanto es asi, que muchas de las veces aquella marca logra convertirse
en una marca “genérica”, que es utilizada por el consumidor para denominar toda
su categoria de productos: Coca Colae (refresco sabor cola), Klenexe (toallitas de

papel), Aspirinae (acido acetil salicilico).

Por otro lado y atendiendo a la realidad actual de la marca y al mensaje que puede
llegar a brindar al exterior o al distribuidor, inversionista o consumidor, es
importante consagrar a la marca como un elemento de comunicacién con dos

realidades:

a) Material o identidad de la marca: es a través de esta mediante
la cual las empresas puedan diferenciar e identificar sus
propios productos para un desarrollo en el mercado, la cual a

su vez viene acompanada de dos diferentes enfoques:

* Visual: formada por logotipos, simbolos, colores vy
tipografias.
* Verbal: formada por nombre, lema, uso de historias, tono

de voz, etc.

b) Psicolégica o imagen de marca: el consumidor logra percibir
como consecuencia de un proceso de asimilacion y
decodificacion del conjunto de signos (visual y verbal) emitidos
por la marca, es decir logra relacionar la marca de cierto
producto o servicio con el solo hecho de observar envases,
embalajes, colores, etc., se tendra como recompensa crear
una realidad mental en cada uno de los consumidores,

quienes identificaran a la empresa y productos a través de la
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marca, como consecuencia se lograra la diferenciacion de los

demas competidores.

Durante este proceso el cliente recibe un conjunto de mensajes que con el tiempo
ayudan en su eleccion, ya que los consumidores suelen comprar la “marca” que
esta por encima del valor material o funcional del producto. Por otro lado, para el
consumidor una marca tiene importancia y arroja valor, si ésta es conocida o
popular, es decir, el consumidor se inclinard a la obtencién de un producto o
servicio de marcas conocidas que le garanticen calidad y seguridad. Este
reconocimiento responde al concepto de NOTORIEDAD, se consigue gracias al
trabajo realizado por la empresa a través de publicidad, patrocinios y relaciones

publicas.

La marca también resulta tener un valor de referencia, es identificar un producto
similar o de la misma especie y someterlo a comparacion, para que de esta
manera el consumidor tome una decision. Por lo anterior es que la marca cobra
una fuerza incalculable y muchas de las veces logra desprenderse del mismo

producto y tener “vida propia”

Una vez que contamos con un enfoque sobre la importancia que recae en una
marca tanto para la compafia como para el consumidor, es momento de saber de
gue manera es medido el valor de una marca y realmente cual es el valor que
tienen estas, es preciso aclarar que el valor de una marca no puede medirse de
manera precisa, aunque si es posible estimar su valor. Hoy en dia existen
compafias cuyo principal objetivo es el analizar la evolucién de las marcas y
calcular su valor. Uno de los diversos métodos que pudieran existir, es el de
Valoracién, que examina las marcas a través de su fortaleza financiera y la
importancia en los motivos de compra del consumidor, que tendra como

consecuencia la probabilidad de ingresos procedentes de la marca.
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VALOR DE LA MARCA

I_+-+ﬁ
!

L)

Fuente: Adaptado de Interbrand, “Mejores Marcas Espafiolas” 2009, p. 11.

Pese a la formula presentada, no existe regla de medicion universal, porque los
datos son complejos de estimar y cada especialista lo realiza a su manera. En los
siguientes cuadros se aprecian resultados de valoracién establecidos por
diferentes compafiias que valoran y rankean marcas, se aprecia que manejan

criterios diferentes que logran reflejarse en los resultados obtenidos.
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RANKING 2012
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Fuente: Interbrand. http://www.interbrand.com/es/best-global-brands/2012
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Milward Brown Optimor publica un Unico ranking en el que ordena el valor de las

empresas de manera diferente:

RANKING 2012
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e
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( 1 [ e )
5. MX$76,651 8.mEranNIX$47,041
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Fuente: Milward Brown http://www.millwardbrown.com/brandz/2012/Documents/2012_BrandZ_Top100_Chart.pdf

Por lo anterior, podemos destacar que el control de los activos que representan
realmente la esencia de la competitividad entre organizaciones, recae en la marca,
por lo cual es esta la que se convierta en un pilar esencial para todos aquellos

modelos de negocios que surjan de la empresa.
La marca se ha convertido en un concentrador de valor en forma acumulativa, a

medida de que se le brinde inversion publicitaria y por consecuencia la obtencion

del reconocimiento y posicionamiento que se tendra ante el consumidor final.
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La marca es un factor de decisiones en la compra de un producto o de la
obtencion de un servicio, frente a los competidores, diré que la marca ha adquirido
un valor y es factor fundamental de todas aquellas decisiones corporativas que
rodean a la marca. Por lo que la obtencion del valor es un activo intangible para el
corporativo, puesto que el valor radica en el reconocimiento del consumidor final y

bien se diferencia ante la competencia.

Habiendo hablado de la importancia econdmica, podemos decir en materia legal
gue existe un trato muy susceptible con relacién a este tema, es decir, si tomamos
en cuenta la pérdida de clientes y en consecuencia la fuga de dinero que causa la
competencia desleal a partir del uso en grado de confusion de una marca, es
alarmante que solo existe en nuestra legislacion sanciones administrativas para el
uso de una marca sin autorizacion del titular de los derechos, que lejos de ayudar,
solventan la deslealtad con la que se conducen muchos competidores, es decir al
no existir una pena corporal, el infractor no se ve intimidado ante la realizacion de
esa practica, por lo tanto sigue utilizando la marca para atraer consumidores que
resultan engafados, al utilizarse la marca de prestigio sin autorizacion, como un

medio de atraccion ilegal de consumidores.

Estamos en presencia de conflictos que resultan importantes, por un lado el
engafio o confusién que se causa al consumidor y en una segunda instancia la
obtencion de riquezas por un acto que resulta ilicito a expensas del uso ilegitimo
de una marca registrada (lucro) y por ultimo, el menoscabo econdmico que se

hace a la compaifiia titular de la marca.
Sin embargo podemos utilizar como punto de comparacion lo establecido en el

Cadigo Penal Federal en su articulo 424-111 y lo establecido en la Ley Federal del

Derecho de Autor en su articulo 231-1, que a la letra dicen:
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CODIGO PENAL FEDERAL

TITULO VIGESIMO SEXTO
De los Delitos en Materia de Derechos de Autor

Articulo 424 .- Se impondra prision de seis meses a seis afos y de
trescientos a tres mil dias multa:

[l. A quien USE en forma dolosa, con fin de lucro y sin la
autorizacion correspondiente  OBRAS PROTEGIDAS
por la Ley Federal del Derecho de Autor.

LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR

Capitulo 1l
De las Infracciones en Materia de Comercio

Articulo 231.- Constituyen infracciones en materia de comercio las
siguientes conductas cuando sean realizadas con fines de
lucro directo o indirecto:

l. Comunicar o UTILIZAR PUBLICAMENTE UNA OBRA
PROTEGIDA por cualquier medio, y de cualquier forma sin la
autorizacion previa y expresa del autor, de sus legitimos
herederos o del titular del derecho patrimonial de autor;

Sancionandose la infraccion autoral como se describe en el articulo 232, fraccion |,

de esa misma ley, que a continuacion se describe:

Articulo 232.- Las infracciones en materia de comercio previstos en la
presente Ley seran sancionados por el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial con multa:
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l. De cinco mil hasta diez mil dias de salario minimo en los
casos previstos en las fracciones |, I, IV, V, VII, VIl y IX del
articulo anterior;

Il. De mil hasta cinco mil dias de salario minimo en los casos
previstos en las fracciones Il y VI del articulo anterior, y

M. De quinientos hasta mil dias de salario minimo en los demas
casos a que se refiere la fraccion X del articulo anterior.

De acuerdo con los articulos referidos, ambos castigan el uso de obras protegidas

por el Derecho de Autor, que se realice sin autorizacion del titular de los derechos.

Ahora bien, por un lado el Codigo Penal Federal impone de 6 meses a 6 afios a
quien infrinja la fraccion que tratamos, por otro lado, la Ley Federal del Derecho de
Autor infracciona la violacion a ese supuesto, imponiendo multa de 5 mil hasta 10
mil dias de salario minimo. Es asi, que el uso de una obra se sanciona tanto por la

via administrativa como por la penal.

Atendiendo a esto, es importante decir que en materia de Derechos de Autor la ley
penal, como la administrativa, dan un trato distinto al uso de una obra, en
comparacion con la Ley de la Propiedad Industrial, dado que el uso de marca solo
constituye una infraccion y en el capitulo de delitos de la ley que cito, no se
contempla el uso de marca como delito; de tal manera que mientras que la obra es
protegida doblemente y mas aun, por una via penal, como el medio de mayor
eficacia coercitiva que tiene el derecho para tutelar los bienes mas relevantes para
la sociedad, la marca, que es una figura de la Propiedad Intelectual tan relevante y
poderosa como la obra, solo es tutelada su vulneracién por la via administrativa,
como se desprende de la Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 213,
fracciones 1V, XVIII y XIX, sancionandose dichas conductas como lo refiere el

articulo 214 de la ley; mismos que a continuacion se describen:
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LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Capitulo 1l

De las Infracciones y Sanciones Administrativas

Articulo 213.- Son infracciones administrativas:

registrada, para amparar los mismos o similares productos o

servicios que los protegidos por la registrada;

V- ;
VI- ;
VIL- ;
VIL- ;
IX- ;
X ;
Xl- ;
XlL- ;
XHL- s ;
XIVi- ;
XVi- ;
XVI- ;
XVIL- s ;

XVIIl.- USAR UNA MARCA registrada, sin el consentimiento de su titular o
sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares

a los que la marca se aplique;

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos iguales o similares
a los que se aplica una MARCA REGISTRADA, a sabiendas de que

se USO ESTA en los mismos sin consentimiento de su titular;

Articulo 214.-  Las infracciones administrativas a esta Ley o demas

disposiciones derivadas de ella, seran sancionadas con:
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l.- Multa hasta por el importe de veinte mil dias de salario minimo
general vigente en el Distrito Federal;

[I.-  Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de salario
minimo general vigente en el Distrito Federal, por cada dia que
persista la infraccion;

lll.-  Clausura temporal hasta por noventa dias;

IV.-  Clausura definitiva;

V.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.

El uso de marca solo se encuentra protegida por infracciones que no resultan
capaces de detener esa ilicitud. Por ello y de acuerdo a lo anterior, es necesario
adicionar al articulo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, otra fraccién, que
seria la “VII”, con el objeto de sancionar por la via penal el uso de una marca
como delito, con el fin de frenar o por lo menos disminuir este ilicito, de lo contrario
se debilitaran competitiva y econdmicamente las empresas que posean marcas
exitosas, dado que estas ultimas son garantia para el delincuente o competidor
desleal, ya que al usar esas marcas pueden obtener grandes guanacias
provenientes de ello.

Por ello, se propone entonces que se agregue al articulo 223 de la Ley de la
Propiedad Industrial otra fraccion (VII), para que quede como a continuacion se
describe:

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Capitulo 1l

De los Delitos

Articulo 223.- Son delitos:

I. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones Il a XXII del articulo
213 de esta Ley, una vez que la primera sancion administrativa impuesta
por esta razon haya quedado firme;
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Il. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulacion comercial, marcas
protegidas por esta Ley;

[ll. Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o vender, en
forma dolosa y con fin de especulacion comercial, objetos que ostenten
falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley, asi como aportar o
proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias primas 0 insumos
destinados a la produccion de objetos que ostenten falsificaciones de
marcas protegidas por esta Ley;

IV. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su
trabajo, puesto, cargo, desempefio de su profesion, relacion de negocios o
en virtud del otorgamiento de una licencia para su uso, sin consentimiento
de la persona que guarde el secreto industrial, habiendo sido prevenido de
su confidencialidad, con el propésito de obtener un beneficio econémico
para si 0 para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que
guarde el secreto;

V. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la
persona que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a
un tercero, con el proposito de obtener un beneficio econémico para si 0
para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el
secreto industrial o0 a su usuario autorizado;

VI. Usar la informacion contenida en un secreto industrial, que conozca por
virtud de su trabajo, cargo o puesto, ejercicio de su profesién o relacién de
negocios, sin consentimiento de quien lo guarde o de su usuario autorizado,
0 que le haya sido revelado por un tercero, a sabiendas que éste no
contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el
secreto industrial 0 su usuario autorizado, con el proposito de obtener un
beneficio econémico o con el fin de causar un perjuicio a la persona que
guarde el secreto industrial o su usuario autorizado; y

VIl. USAR _EN FORMA DOLOSA, CON FIN DE LUCRO Y SIN LA
AUTORIZACION CORRESPONDIENTE MARCAS PROTEGIDAS POR
ESTALEY.

Los delitos previstos en este articulo se perseguiran por querella de parte

ofendida.
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