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L ;cobrado slngula i

INTRODUCCION

En nuestros dias, la actividad econémica que se realiza a nivel tanto nacional como
lnternaclonélr ha llevado a los empresarios y en general, a todas las personas que
realizan algun tipo de actividad econdmica dentro del mercado, a la blsqueda,
‘mantenlmlento Y perfeccionamlento de niveles de calidad en los productos y/o
,servlcios que'ofrecen con el fi in de captar un mayor nimero de consumidores y
’ V'Iuchar por la’ éxcelencia frente ‘a 'sus competidores. En ese afan, las marcas han

Importan' a como ‘elementos que no solamente permiten

di..tingulr detérmlnadas mercancnas 0 serviclos de otros de su misma especie y en

w el mercado, slno qUe tamblen proporclonan una idea de la calidad y procedencia
de tales mercanmas o servlclos, slendo - muy. comin que el ptiblico consumidor
tome la dedision defadqulrlr’un determinado blen en funcién de fa marca que lo
distingue, pues és precisamente ella quien-le oriehta en cuanto a los resultados
que obtendra con su compra. e

Es asi como las marcas se han convertido en mercanC|as (por su naturaleza,
intangibles) que son susceptibles de intercambio dentro del mercado de manera
independiente a los actos de compra o venta de Ios productos 0 servicios que
distinguen; en otras palabras, una marca es un bnen‘lncorporeo susceptible de
valoracién pecuniaria, que forma parte del patrlmonip de una persona y que,
adicionalmente a lo anterior, puede convertlrse
juridicos por su prestigio en el mercado. A5|, es J

el _,‘objeto de diversos actos
n que encontremos diversas
marcas respecto a las cuales se conceden'i Ilcencl S de uso y mas aln, que son
transmitidas a terceros previa |a celebraclon deun acto jur|d|co determinado.

Al respecto, Ley de la Propledad Industr la en el articulo 143 lo refativo a la
transmision de derechos sobre un arcario, sefialando que los derechos
que derivan de una solicitud’ de registro de mérca o los que confiere una marca
registrada, podran gravarse o transmltirse en 'Ios términos y con las formalidades

que establece la legislacion comun y adlcionalmente, que dicho gravamen o




transmisnon de 'derechos'debera inscrlblrse ante el Instituto Mexicano de la

‘ Propiedad Industrial para qué pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Cohfdrn—ie a lo anterloi', el ‘acto de inscripcidn de una transmision de derechos

: .ijsobre una marca reglstrada 0 en trdmite se presenta como una formalidad

necesarla para que dlcho acto pueda llegar a afectar ia esfera juridica de un
: tercero y no a5| como un requisito indispensable del cual dependa la existencia del
; ' mismo. Adlclonalmente, puede afirmarse dicha inscripcion tiene la finalidad de que
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial lleve un control adecuado sobre los
tituléré_é de cada uno de los registros que otorga.

Ahora bien, considerando la importancia de contar con una reguiacién que
. favorezca las transacciones comerclales que los agentes econdmicos dentro de un
“mercado determinado realizan en relacién con una marca, sea en tramite o

concedida, el presente trabajo tiene como propésito fundamental analizar a partir

de qué momento surte efectos la cesldn de derechos sobre un registro marcario ya
concedido, para lo cual vale la pena preguntarse si debemos considerar que dicho
acto juridico surte efectos desde el momento de su celebracién, desde que es
presentada para su inscripcion ante el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial, o bien hasta que dicha autoridad expide un oficlo por el que tiene por

reconocida la existencia de la cesidon celebrada entre el titular de un registro

marcario y un tercero.

La decision que se adopte al respecto tiene consecuencias importantes para
efectos practicos ya que lo que se busca al llevar a cabo la transmisién de una
marca es no retardar las operaciones comerciales con formalidades innecesarias,
siendo importante sefialar que en la practica los problemas no solamente se

~ circunscriben al ambito comercial sino también al juridico. A manera de ejemplo es

vélido preguntarse qué sucederia en el caso de que se presentara una solicitud de
declaracién administrativa de nulidad o caducidad en contra de un registro
marcario que ha sido transmitido a un tercero, suponiendo que para el momento
en que se presenta de dicha solicitud ya se haya presentado un escrito pidiendo la



lnscrip(:lén de transknfsién de derechos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial pero sin que dicha autoridad haya emitido el oficio de toma de nota

fcorrespondiente cdebemos considerar que el antiguo titular se encuentra obligado
‘a dar contestacion a la solicitud instaurada en contra de un registro marcario que

ya no Ie pel enece y que fue cedido? éel desconocer el caracter del nuevo titular
N no Implica a hacer nugatorio su derecho de defender su marca? y mas ain équién
. estarfa legitimado para presentar la solicitud de declaracién administrativa?.

ei_artchlo 2° del Cddigo Federal de Procedimientos Civiles, aplicable
Ietoria a la Ley de la Propiedad Industrial, establece que cuando

Al : fespe o,

- “Propledad ' Industrial el Instituto Mexicano de la Propledad Industrial podria
neg‘a‘fse a’ reconocer la legitimacion de personas dentro de un procedimiento
contencioso como nuevos titulares de una marca controvertida, adn cuando

“hubleren demostrando su calidad de causahabientes con el documento de cesién
respectivo, en aquellos casos en que se haya omitido la inscripcién de la cesidén o
que auln habiéndose solicitado, no exista un pronunciamiento al respecto por parte
de aquél.

Es asi como el presente trabajo tiene por objeto analizar la figura de la transmisién
de derechos de marca y las formas que puede adoptar desde el punto de vista de
la legislacion comun, con el objeto de conocer el momento a partir del cual dicho
_acto jurfd!co produce sus efectos, para posteriormente estudiar el requisito de la
cripc » de. transmision de derechos sobre marcas como una

ecuencia es que pueda producir perjuicios en contra de
' dilucldando si el acto de inscripcion se considera
mento en que se presenta a Inscrlpcion ante el’

dad Ind trnal o bien, hasta que esa autondad emite» s




el oficio de tcjnia_,'de nota correspondiente.

‘A fin de p‘od‘er abordar de manera adecuada !a problematica en comento, en
: pﬁmer lugar se propone el estudio de la rama del derecho a que pertenece el
presente estudio, haciendo referencia al concepto de Derecho de la Propiedad
Intelectual, asi como a las dos grandes ramas que lo conforman: propiedad
intelectual (stricto sensu) y propiedad industrial, para posteriormente estudiar de
manera genérica cudles son las figuras o instituciones juridicas que conforman a
esta Gltima.

Posteriormente, en el Capitulo II se realizara un estudio breve acerca de los
antecedentes legislativos que podemos encontrar en torno a la figura de la cesién
de derechos sobre registros de marca, a fin de describir cdmo se regulaba la
misma en disposiciones normativas que a la fecha han sido abrogadas.

En el Capitulo IIT se estudiara de una manera especifica el acto de transmisién de
derechos de marca, el cual puede adoptar diversas formas como puede ser una
compraventa, una donacién, una permuta e incluso una dacién en pago.

- Asimismo, en este apartado se estudiara lo relativo al requisito de inscripcién de tal
. acto de transmisidn en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Finalmente, en el capitulo IV se analizara, con base en la informacién previa
‘vertida en los capitulos anteriores, el momento a partir del cual debemos
considerar que la cesién de derechos opera y la trascendencia que puede tener la
decisidén que se adopte al respecto para finalmente hacer referencia al punto de
vista de la tesista en relacion con el tema, esperando sentar algunos criterios de
orientacién aplicables en la vida practica de los abogados que se dedican al
ejercicio de esta interesante materia.



CAPITULO PRIMERO
CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1. LA PROPIEDAD INTELECTUAL (LATO Y STRICTO SENSU).

La Propiedad Intelectual es una rama del derecho intelectual constituida por un
conjunto de normas que regulan las creaciones humanas intangibles y producto de
una actividad mental que tienen por objeto satisfacer necesidades estéticas o
utilitarias de! hombre.

Mucho se ha discutido acerca de la naturaleza de la propiedad intelectual, ya que
—en primera instancia el derecho de propiedad siempre se ha considerado como una
; 'prerrogativa o derecho de uso, goce y disposicion que una persona ejerce sobre un

-bien de cardcter material y no asi sobre bienes incorpdreos como son las

-~'creaciones del intelecto humano. Por otro lado, hay quienes han considerado que

_;Propledad Intelectual es un derecho de caracter personal que una persona
sejerce frente a terceros a fin de hacerlos respetar las creaciones intelectuales
producto de su actividad mental.

No fue sino hasta la aparicién'de la famosa teoria de Edmund Piccard en el siglo
XIX cuando se concibe.a Ia Pr pledad Intelectual como una categoria especial
diferente a los derechos.reale

personales y se reconoce que dada la naturaleza
de tales derechos es ‘irﬁ' ble ’clasiﬂcarlos dentro de alguna de las clases

establecidas previaménte. .

En consecuencia, es dab|e af‘ rmar que Ia Propledad Intelectual se regula por un
conjunto de normas que son conocldas como Derecho Intelectual, el cual ha sido
definido por el Doctor. David Rangel Medina como “aquél conjunto de normas que
regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor
de los autores y de sus causahabientes por la creacion de obras artisticas,
cientificas, industriales y comerciales™.

' Rangel Medina, David. Derecha hieleenial, Me Graw Hill, México, 1999, pag 1.
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De la . definicidn anterior se desprende que el Derecho Intelectual abarca la
fegulacnon de obras tanto de cardcter artistico y cientifico que pertenecen
proplamente al campo de las artes y la cultura, como de obras industriales y
: comerciales que pertenecen al campo de la actividad comercial de un pais. Es por
v ello:que atendiendo a la naturaleza de tales obras, se ha hecho una subdivisién de
' '[as"fnisrria's para agruparlas como se indica a continuacién:

PROPIEDAD INTELECTUAL EN SENTIDO AMPLIO:

ra PROPIEDAD INTELECTUAL EN SENTIDO ESTRICTO O DERECHOS DE
AUTOR.
I PROPIEDAD INDUSTRIAL.
A. INVENCIONES.
a) Patentes.
b) Modelos de Ulilidad,
c¢) Diserios Industriales = Modelos Industriales.
Dibujos Industriales.
d) Esquemas de trazado de circuitos integrados.
&) Secretos Industriales.
B. SIGNOS DISTINTIVOS.
a) Méréas.
b) A visos comerciales.
¢} Nombres comerciales.
d) Denominaciones de origen.

Atendiendo a la clasificacion anterior, podemos afirmar que l!a Propiedad
Intelectual en un sentido lato, abarca una gran variedad de instituciones juridicas
que agrupan en dos grandes campos, a saber: la Propiedad Intelectual en sentido
-estricto y la Propiedad Industrial, de la cual se hara un estudio mas adelante.



La Propiedad Intelectual en sentido estricto.

A esta rama de la Propiedad Intelectual corresponde el estudio y regulacién de los

derechos que los autores de obras artisticas poseen sobre sus creaciones, en
estricto sentido, la propiedad intelectual ha sido identificada con el derecho de
autor, el cual se define por el articulo 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor de

la siguiente manera:

ARTICULO 11 LFDA.- El derecho de autor es el reconocimiento que
hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artisticas
previstas en el articulo 13 de esta ley, en virtud del cual otorga su
proteccion para que el autor goce de prerrogativas y privilegios
exclusivos de caracter personal y patrimonial. Los primeros Integran el
llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. :

Ahora bien, el articulo 13 del ordenamiento en comento senala cuales )
obras susceptlbles de protecclon

"~ ARTICULO 13 LFDA.- Los derechos de autor a que se refiere esta’Ley
se reconocen respecto de las obras en las sigulentes ramas:

IL-
11
IIL
v.
V.
VI.
VIL

VIIL.

IX.
X.
XI.
XIL.

XIII.
XIV.

Literaria;

Musical, con o sin letra;

Dramatica;

Danza;

Pictdrica o de dibujo:

Escultdrica y de caracter plastico;

Caricatura e historieta;

Arquitectonica;

Cinematogréfica y demas obras audiovisuales;

Programas de radio y televisidn;

Programas de cémputo:

Fotografia;

Obras de arte aplicado que incluyen el disefio grafico o textil; y-
De compilacién, integrada por colecciones de obras, tales como
las enciclopedias, las antologias, y de obras u otros elementos
como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su
seleccidn o la disposicion de su contenido o materia, constituyan
una creacion intelectual.

n'las :



Las demas obras que por analogia puedan considerarse obras literarias
o artisticas, se incluirdn en la rama que les sea mas afin a su
naturaleza.

David Rangel Medina define al derecho de autor como “el conjunto de
prerrogativas y derechos que las leyes reconocen y confieren a los creadores de
obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra
hablada, la musica, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el
cinematdgrafo, la radiodifusion, la television, el disco, el casete, el videocasete y
por cualquier otro medio de comunicacion2.

De acuerdo al contenido del articulo 11 de la Ley Federal del Derecho de Autor,
podemos concluir que el derecho de autor confiere a su titular dos tipos de
prerrogativas: unas de caracter personal que conforman el llamado derecho moral;
y otras, de caracter patrimonial que le confieren al autor la facultad de explotar
por si o por otros con su consentimiento la obra en cuestion.

A mayorabur}idamrle'hto, podemos afirmar que aln cuando la Ley Federal del
Derecho_de 'AutOr ho‘i nos proporciona una definicidn de lo que debe entenderse
por derecho' rhbral, del contenido de los articulos 18 y 19 puede inferirse que el
derecyhblmdralb va-unido a la persona del autor, quien es el Unico, primigenio y
perpetuo -titular de la obra y por lo mismo, el derecho moral es de caracter
inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable y “que permite al autor, y
después de su muerte a sus herederos, salvaguardar los intereses morales del
autor, intereses que atafien a que la obra creada pueda ser considerada como
reflejo de su personalidad™,

Ahora bien, esos intereses del autor pueden ser salvaguardados mediante la
existencia de una serie de derechos contemplados en el articulo 21 de la Ley
Federal de! Derecho de Autor, mismo que como pronta referencia se transcribe a
continuacion:

* lbidem, pag. 111.
3 thidem, pag. 129,



ARTICULO 21 LFDA.- Los tltulares de los derechos morales podran en
todo tiempo:

I.- Determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de
mantenerla inedita;

11.- Exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra
por él creada y la de disponer que su divulgacién se efectie como obra
anénima o seudodnima;

III.- Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformacion,
mutilacién u otra modificacién de ella, asi como a toda accidén o
atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la
reputacion de su autor;

1V.- Modificar su obra;

V.- Retirar su obra del comercio, y

VI.- Oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su
creacién. Cualquier persona a quien se pretenda atribuir una obra que
no sea de su creacién podré ejercer la facultad a que se refiere esta
fraccion.

Los herederos sélo podran ejercer las facultades establecidas en las
fracciones I, II, III y VI del presente articulo y e! Estado, en su caso,
s6lo podra hacerlo respecto de las establecidas en las fracciones III y
VI del presente articuio.

La segunda de las prerrogativas que confiere el derecho de autor a su titular es de
caracter patrimonial, y en virtud de 1a misma el autor puede explotar la obra por si
o por medio de terceros que cuenten con su autorizacién obteniendo un beneficio
econémico o ganancia. “En contraposicién a los derechos morales, se caracteriza
por ser temporal, cesible, renunciable y prescriptible™,

Ahora bien, las prerrogativas que el derecho patrimonial concede a su titular estan
enumeradas en el articulo 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor:

ARTICULO 27 LFDA.- Los titulares de los derechos patrimoniales podran
autorizar o prohibir:

I.- La reproduccién, publicacidn, edicion o fijacidon material de una
obra en copias 0 ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea
impreso, fonografico, grafico, plastico, audiovisual, electrénico u otro
similar;

I1.- La comunicacién publica de su obra a través de cualquiera de las
siguientes maneras:

a) La representacion, recitacidon y ejecucién publica en el caso de las

© A bidem, pag. 139.



obras literarias y artisticas;

b) La exhibicién piblica por cualquier medio o procedimiento, en el
caso de obras literarias y artisticas, y

¢) El acceso publico por medio de la telecomunicacion;

II1.- La transmision publica o radiodifusion de sus obras, en cualquier
modalidad, incluyendo la transmisidn o retransmisién de las obras por:

a) Cable;

b) Fibra optica;

c) Microondas;

d) Via satélite, o

e) Cualquier otro medio analogo;

1v.- La distribucién de la obra, incluyendo la venta u otras formas de
transmision de la propiedad de los soportes materiales que la
contengan, asi como cualquier forma de transmisién de uso o
explotacién. Cuando la distribucion se lleve a cabo mediante venta, este
derecho de oposicidn se entendera agotado efectuada la primera venta,
salvo en el caso expresamente contemplado en el articulo 104 de esta
Ley;

V.- La importacién al territorio nacional de copias de la obra hechas
sin su autorizacion;

VI.- La divulgacién de obras derivadas, en cualquiera de sus
modalidades, tales como la traduccién, adaptacion, parafrasis, arreglos
y transformaciones, y

VIL.- Cualquier utilizaciéon publica de la obra salvo en los casos
expresamente establecidos en esta Ley.

Respecto a la duracién del derecho de autor, por lo que se refiere al derecho
moral, éste es perpetuo toda vez que al autor de |la obra siempre se le reconocera
tal caracter; empero y por cuanto hace al derecho patrimonial, el articulo 29 de la
Ley Federal del Derecho de Autor nos sefiala los plazos de duracidn del mismo, a

saber:

a) El derecho de autor esta vigente durante la vida del autor y setenta y cinco

afios después de su muerte. En 10s casos en que la obra haya sido realizada
por varios autores, el término de setenta y cinco afios a que se ha hecho

referencia comienza correr desde la fecha de muerte del Ultimo de ellos;

b) Si la obra es divulgada después de la muerte del autor (cbras pdstumas), la
duracién del derecho patrimonial sera de setenta y cinco afios a partir de la

fecha de divulgacion correspondiente.



"

c) Si la obra fue hecha al servicio de la Federacion, Eétados o Municiplos, él
derecho patrimonial tendrd una duracion de setenta y cinco afios contados
también a partir de la fecha de divulgacion.

Una vez transcurridos los términos anteriormente sefalados, la obra pasa al
dominio publico, lo cual implica que cualquier persona podra hacer uso de la obra
sin necesidad de pagar regalias a los titulares de los derechos patrimoniales pues
éstos han perdido su vigencia pero en todo caso, deberdn reconocer la autoria de
la obra y mantener su integridad pues como se ha visto en lineas anteriores, el
derecho moral es perpetuo y puede hacerse oponible por los herederos del autor e
incluso por el Estado.

2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
A. Concepto.

Como se ha visto, !a Propiedad Industrial es la segunda de las ramas que
conforman la Propiedad Intelectual en sentido amplio y ha sido definida desde
diversos puntos de vista, como se aprecia a continuacién:

Rafael De Pina define a la Propiedad Industrial como una “manifestacién o
modalidad de'la propiedad representada por el derecho exclusivo al uso de un
nombre comercial, marca, patente y certificado de invencion, dibujo o modelo
industrial, etc., conferido de acuerdo con la legislacién correspondiente”,

Por su-parte, Antonio de Ibarrola opina que la Propiedad Industrial es “aquella
propiedad .que ampara las patentes, marcas y nombres comerciales”, haciendo
hlncapié_k ‘en que “evidentemente es un derecho real auténomo, que debe
diferenciarse de ia propiedad ordinaria que sélo recae sobre cosas; aquella recae
sobre prdductos del esfuerzo mental y se refiere a intereses que deban ser

% De Pina Vara Rafacl. Diccionario de Derecho, 21%, Ed., Editorial Pornia, México, 1995, pag. 423.
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ue ste ha sido considerado como “el privilegio de usar en

temporal las creaciones y los signos distintivos de productos,

Sy servicios”, agregando que comprende cuatro tipos de

Sioa) CreacIones industrlales ;
& ;;b) Slgnos distlntivos,

= 'jc) Represio ‘de la competencla desleal; y
—d),vCpnqcImientos técnicos o know-fow.

: »?En otro orden de: ldeas‘ la propia Ley de la Propiedad Industrial no contiene una
“defini Jue debe entenderse por ésta; empero, en su articulo 2 se sefiala
-el objeto de aquella en los siguientes términos:

':' ARTICULO 2 LPIL.- Esta ley tiene por objeto:

' I. Establecer las bases para que, en las actividades industriales y
comerciales del pais, tenga lugar un sistema permanente de
perfeccionamiento de sus procesos y productos;

II. Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicacion
industrial, las mejoras técnicas y la difusidn de conocimientos
tecnoldgicos dentro de los sectores productivos;

III.  Proporcionar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los
bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a
los intereses de los consumidores;

1v. Favorecer la creatividad para el disefio y la presentacién de los
productos nuevos y Utiles;

V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulacion y
otorgamiento de patentes de invencidn;- registros de modelos de
utilidad, disefios industriales, marcas y avisos comerciales;
publicacién de nombres comerciales; declaracién de proteccidn
de denominaciones de origen, y regulacion de secretos
industriales.

® De tharrola, Antonio. Cosas y Sucesiones, Editorial Pornia, México, 1981, pag. 457,
7 Rangel Medina, David. Op. Cit, pag. 2.
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VI, Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o
que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y
establecer las sanciones y penas respecto de ellos.

Finalmenté, el Convenio de Paris para la Proteccidn de la Propiedad Industrial
sefiala en el,lnclsbv‘ségundo de su articulo primero lo siguiente:

palses‘ a los cuales se aplica el presente convenio se
‘para la proteccidn de la Propiedad Industrial.

la propiedad Industrial tiene por objeto las patentes
los ” modelos de utilidad, los dibujos o modelos
lndustrla|es, as marcas de fabrica o de comercio, las marcas de
servicio, - el : ‘nombre, ‘comercial, las indicaciones de procedencia o
denomlnaclones de origen, asi como la represién de la competencia
desleal .

De la Iectura devlos preceptos anteriormente citados podemos desprender que la
: propledad industrlal abarca Ia proteccién de las invenciones o “creaciones nuevas”
’ ‘y los si 'nos

Istl tivos a51 como los mecanismos encaminados a prevenir la
re Jps comerclantes y prestadores de servicios. Lo anterior
|'avance tecnoldgico en nuestro pais dentro de un mercado en

- competencla d

afinde ‘fomentar

Yelt que os 'competldores ‘concurran atrayendo su propia clientela mediante
recursos e In ntiva propia y no mediante artificios 0 maquinaciones fraudulentas
: ‘,encamlnadas a Inducir a error o engaiio al publico consumidor.

De acuerdo con lo anterior, a continuacion se analizan con mayor detalle cada una
de las figuras juridicas que protege la propiedad industrial.

B. Invenciones.

A este grupo pertenecen todas aquéllas creaciones nuevas que representan un
avance tecnoldgico y que son susceptibles de proteccién bajo la figura juridica de
una patente, modelo de utilidad, disefio industrial, esquema de trazado de circuitos



integrados, secreto ndustrial o varledad vegetal Ahora blen, cada una de estas
: instituaones es utlllzada dependiendo del tlpo de invencién que se desee proteger y
"/por Io tanto, posee sus propias caractenstlcas, como se estudiara a continuacién.

a) Patentes.

La Ley de la Propiedad Industrial no contempla ninguna definicién de lo que deba
entenderse por patente; sin embargo, fa opinién de algunos doctrinarios nos puede
ayudar a entender qué es una patente y cudl es su naturaleza juridica.

Para el Doctor David Rangel Medina la patente “es el documento expedido por el
Estado para hacer constar el derecho exclusivo temporal que una persona fisica o
juridica tiene para explotar a nivel industrial un invento que reuna las exigencias
legales"®,

~Para“Jaime Delgado Reyes “la patente es como el acta de nacimiento del derecho o
privilegio que se concede a los autores o perfeccionadores de una mejora”, y agrega
“el titulo de la patente de invencidn es como el acta de nacimiento del privilegio
otorgado, ya que se trata de un documento oficial donde se indica que tal dia, a tal
hora, una persona fisica es declarada autora de una invencién. En conclusién, el

titulo de una pétef\te de. invencién es esencialmente atributivo de un derecho, por
cuya concesnon un inventor o causahablente recibe el derecho exclusivo, temporal,
de explotacnon"" " B

agafia. RuF ino- concibe a la patente en dos sentidos: “en
sentido ampluo como la exclusivudad .que otorga el Estado a una persona fisica o
moral para que explot' ui

Por su parte,’ Manuel

ven 6n y en sentido estricto como la creacién que por

su gran desarrollo tecnlc
carécter industrial”®. "

‘mpllcarla _obtencién de un producto o proceso nuevo de

Ibulcm pag. 23,

? Delgado Reyes, Jaime, Patemes de Invencion, Disefios y Modelos Industriales, Coleccion Manuales de
Derecho, Editorial Oxford. México. 2001, pags. 2y 3.

Magana Rufino, Manucl. dndlisis de la Propiedad Industrial en Mdxico, Inédito, México, 2001, pag. 8.

a



De la lectura de las definiciones anteriores podemos afirmar que la patente es una
figura juridica consistente en un privilegio que de manera temporal (20 anos
improrrogables contados a partir de la fecha legal o de presentacion de la solicitud
correspondiente) se otorga a toda aquella persona que haya realizado una
invencién, misma que constituye una aportacién a la tecnologia. Dicho documento
es expedido por el Estado y consta en un documento mediante el cual se reconoce
la calidad del titular de la patente que puede ser ya sea el inventor o su
causahabiente.

Es Importante hacer mencién que si bien es cierto la patente confiere a su titular un
derecho exclusivo de explotacién de una cierta tecnologia, dicha facultad no
constituye un monopolio, pues de acuerdo con lo que dispone el parrafo noveno del
articulo 28 constitucional “MNo constituyen monopolios los privilegios que por
determinado tiempo se conceden a los autores y artistas para la produccion de sus
obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y
perfeccionadores de alguna mejora”.

En ese orden de ideas es claro que para que una persona pueda gozar de un
derecho exclusivo de explotacidn, necesariamente debemos estar frente a una
invencién pues sélo en esos casos puede hablarse de patente. Al respecto, la propia
Ley de la Propledad Industrial considera como invencion “tods creacion humana que
permite transformar la materia o. energia que existe en la naturaleza, para su

aprovechamiento por el hombre y de esa manera satisfacer sus necesidades
concretas”. .

Conforme a lo anterior, solamente se considera invencion aquella aportacién
producto de un esfuerzo intelectual que implica una transformacion de lo ya
existente en la naturaleza y que permite satisfacer una necesidad concreta de! ser
humano, siempre que dicha aportacién pueda ser utilizada por el hombre es decir,
que sea susceptible de ser aplicada y desarrollada en la industria. Lo anterior nos
permite concluir que invencidn es todo aquello que relna las caracteristicas antes



sefialadas, ain:cuando .ha s aportaciones cientificas o técnicas que estan

-excluidas ‘de protecclon_l . "Vr no“ser consideradas invenciones. Tales aportaciones

" estan sefialadas \éri’ef‘értféulo 19 de la Ley de la . propiedad Industrial y son las
siguientes: o o :

ARTICULO 19 LPIL- No se considerardn invenciones para los efectos
de esta Ley:

I.- Los principlos tedricos o cientificos;

II.- Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo
que ya existia en la naturaleza, alin cuando anteriormente fuese
desconocido para el hombre;

II1.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos
mentales, juegos o negocios y los métodos matematicos;

IV.- Los programas de computacién;

V.- Las formas de presentacién de informacion;

VI.- Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias;

VII.- Los métodos de tratamiento quirlrgico, terapéutico o de
diagnéstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales, y

VIIL.- La yuxtaposicién de invenciones conocidas o mezclas de
productos conocidos, su variacion de uso, de forma, de dimensiones o
de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinacién o
fusion de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las
cualidades o funciones caracteristicas de las mismas sean modificadas
para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico
en la materia.

Por otro lado, existen también otras invenciones que no obstante reunir los
requisitos de la definicion citada en lineas anteriores, por ministerio de ley estan
excluidas de proteccién al no considerarse patentables, mismas que se enlistan en el
articulo 16 de la Ley de la Propiedad Industrial:

ARTICULO 16 LPL- Seran patentables las invenciones que sean nuevas,
resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicacion
industrial, en los términos de esta Ley, excepto:

I.- Los procesos esencialmente bioldgicos para la produccion,
reproduccion y propagacién de plantas y animales;

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

III.- Las razas animales;

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

V.- Las variedades vegetales.



Ahora bien, y 'sln perj i de: ‘ S excepclones a la patentabilidad a que se ha hecho
referencla, para qu invencion pueda ser protegida mediante la expedlclon de
,kun tltulo de patente, es necesarlo satisfacer tres requisitos fundamentales, a saber

) Nbvedad.'

" La novedad, de acuerdo con lo que establece el articulo 12 de: Ia Ley de la.

Propiedad Industrial, es una caracteristica que posee un invento - ue ‘no’ se--

encuentra dentro del estado de la técnica, entendiéndose por tal “e/ conjunto de

conocimientos que se han hecho publicos mediante una descnpaan /a/ 0. escnta .

por la explotacion o por cualquier medio de difusion o informacidn en e/ pals o en -

el extranjero’.

De lo anterior puede desprenderse que ademas de que la novedad es un concepto
mundial por lo que cualquier acto de divulgacion sea en el pais o en el extranjero,
puede afectar la patentabilidad del invento, ain cuando sea el propio inventor
quien haya dado a conocer su invento en su afan de promoverlo, situacién que es
muy comun, Considerando lo anterior, el legislador establecié un plazo de gracia

- que tiene como 'f‘nalldad que una invencion siga considerandose nueva a pesar de
su dlvulgacIon, siempre que esta Ultima se haya realizado por el propio inventor y
que ademas la, sollcltud correspondiente se presente dentro de los doce meses
siguientes ala fecha de la divulgacion.

La novedad es un requisito exigible tanto para la procedencia de una patente como
para el otorgamiento de un registro de modelo de utilidad, disefio industrial e
incluso, para un esquema de trazado de circuitos integrados, como se analizara
mas adelante.

¢) Actividad inventiva:

La actividad inventiva, segin la definicién que la propia Ley de la propiedad
Industrial nos da en la fraccidn II del su articulo 12, es el "proceso creativo cuyos



resu/tadas no se deduzc n 'de la técnica-en forma evidente para un técnico en la

E mater/a ” .

i Eh ese orden’de ideas, “no basta con tener una idea y llevarla a la practica para
i qUé el Estado Mexicano otorgue una patente, sino que es necesario que esa idea
“'sea fruto realmente de un proceso de investigacién y experimentacion, a efecto de

"7~ que el resultado no sea obvio para un perito en la materia”*,

Asimismo, al requisito de Ia actividad inventiva se le ha llamado comUinmente en la
practica la “ro obviedad” ya que se ha considerado que para que un invento goce
‘del reconocimiento por parte del Estado no basta con que éste sea novedoso sino
que es necesario que éste cuente con mérito técnico de tal manera que se acredite

- que el Inventor efectué una actividad mental que le llevd a desarrollar algo nuevo
que permitié satisfacer una necesidad humana concreta, de tal manera que se
rechazan aquellas invenciones que son el resultado de la combinacién de
invenciones conocidas que produzcan un efecto obvio para cualquier especialista
eh la materia.

~--Sin°embargo y tal y como se verd mas adelante, el requisito en comento no es

exlgldo en tratandose de solicitudes de registro de modelos de utilidad y disefios
- Industriales.

d) Ap/i&acib'n /ndustria/.'

La Ley de la Propledad Industrlal en la fraccién 1V del articulo 12, establece que
la aplicacién industrial es “la posibilidad de que una invencion pueda ser
producida o utilizada en cualquier rama de la actividad economica”.

De la lectura de este precepto se puede desprender que si una persona desea
obtener una patente sobre un invento, es necesario que éste ademas de ser
nuevo y no obvio tenga una utilidad, pues no tendria caso obtener un privilegio

" Ibidem. pag. 12.



exclusnvo de explotaclon si Ia Invenclon en. cuestlon es lmpracticable ya que en

ese supuesto no podrla comerclalizarse ni explotarse en la industria, amén de que

no satlsfarla una ecesldad humana y mucho menos resolveria algiin problema

: practico concreto ‘

f j‘ContI' uando con Ia Idea que nos ocupa, la opinién de Jaime Delgado Reyes me
. par
B ‘.invencion debe tener una aplicaciéon cuyo resultado sea industrial, pues el

e acertada ya que este tratadista menciona que “para ser patentable, la

prIvIIeglo que se le otorga tiene que ver con el interés de este sector, no con el
- de la clencla, es decir, las patentes deben tener un efecto practico, no abstracto.
',L'a Iey no toma en cuenta la importancia o perfeccién de! resuitado, pero exige
~-que este sea mds o menos completo y Gtil, pero totalmente efectivo, tangible.
Esto sIgnIﬂca que si una invencion es impracticable, no es posible patentarla. El
caracter industrial de una invencién estd determinado por la utilidad que pueda
: plféstafa .'é Industrla.'No basta con que se refiera a ese ambito; debe, ademas
_producir un resultado”?,

El requisito de aplicacién industrial es indispensable no solamente para el
‘'otorgamiento de una patente sino también para el registro de un modelo de
- utilidad o disefio industrial.

Una vez analizados los requisitos de patentabilidad y a fin de concluir con el
punto que nos ocupa, es pertinente hacer notar que los derechos derivados de
una solicitud de patente en trémite o de una patente concedida pueden gravarse,
transmitirse y licenciarse en los términos y con las formalidades que establece el
derecho comun, pero en todo caso dichos actos deben inscribirse ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial a fin de que surtan efectos en perjuicio de
terceros (artl'culo 62 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Asimismo, en materia de patentes no solamente se permite la celebracion de
contratos de IIcencia voluntarlos, sino que también existe la figura de la licencia

2 Dclgado Reyes, Jnimcl.VOp.'cil.pag.' 12,




obllgatorla Ia cual tiene por. objeto corregir la falta de explotacion de un invento ;

por; parte d .SU; tltular Y- que’ como su nombre lo indlca, se otorga sin que en

dicho acto concurra, la voluntad del licenciante.

Las licencias obligatorias pueden ser:

a) Por ‘causa de ulilidad publica: Se actualiza cuando por razones - de
emergencia, el Estado mexicano ordena al inventor que licencie su invento
durante el tiempo que dure el estado de emergencia.

b) Por falta de explotacion del invento: Este tipo de licencia se otorga
cuando el invento no ha sido explotado en un plazo de tres afos contados
a partir de la fecha de concesion de la patente o bien, cuatro afios
contados a partir de la fecha legal de la solicitud correspondiente, lo que
ocurra mas tarde. En este supuesto cualquier tercero interesado en la
explotacién del invento puede solicitar al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial el-otorgamiento de una licencia obligatoria a su
favor. Hecho lo anterior, dicha autoridad da vista al titular de la patente
para que manifieste lo que a su derecho convenga y a su vez, le otorga
un: plazo de un afio para que explote el invento objeto de la patente.
Tran

‘Id el afio sin que la falta de explotacién se haya corregido, se

: otorgamiento de la licencia obligatoria. Por su parte, el

: ciant ﬁehdré la obligacion de explotar la invencién dentro de un

" plazo maximo de dos afios a partir de que se le concedid la licencia pues
sl 'no lo hace asi la autoridad pude ordenar la revocacién de aquélla. Lo
anterior no es obstaculo para que el titular contintie con la explotacién del
invento por su cuenta ya que tiene la obligacidon de hacerlo pues si
transcurren dos aifos contados a partir de la fecha en que se haya
otorgado la primera licencia obligatoria y continda en su conducta de
abstencién sin que exista una causa justificada para ello (por ejemplo, por
restricciones al comercio), el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
puede declarar administrativamente la caducidad de la patente.



b) Modelos de utilidad.

Los modelos de utilidad también conocidos como “pequefias Invenclones” se
definen en el articulo 28 de 1a Ley de la Propiedad Industrial como los objetos,
utensilios, aparatos o herramientas que como resultado de una modificacidn en su
disposicidn, configuracion, estructura o forma, presentan una funcion diferente
respecto de las partes que la integran o ventajas en cuanto a su utilidad.

Si.bien es cierto los modelos industriales pueden parecer inventos de poca
relevancia frente a aquéllos protegidos mediante una patente, ello no es obstaculo
'ara que se sigan considerando inventos ya que el modelo de utilidad “como
{creacion industrial que es, guarda gran similitud con la patente de invencion, lo
: Ismo que con el dibujo industrial y el modelo industrial; pero en tanto que fa
invenclon patentable puede consistir en un producto o en un procedimiento, el
»modelo de utilidad Unicamente se refiere a un objeto material y excluye —como los
: fdlsenos industrlales~ toda concepcién industrial que signifique un procedimiento; y
l'en tanto que estos Gitimos tienen como objetivo innovar el aspecto exterior de las
'cosas par darles un cambio estético, el modelo de utilidad también consiste en
:dar al obJeto una nueva configuracién, sélo que para mejorarlo funcionalmente en
Su uso practlco""

Los modelos de utilidad para ser protegidos deben ser registrados ante el Instituto
Mexicano de la.Propiedad Industrial y para elio Unicamente deben cumplir los
requisitos de novedad y aplicacidon industrial que se han estudiado con
anterioridad.. Cumplidos estos requisitos, la autoridad otorga el titulo
correspondiente, teniendo el registro una vigencia de 10 afios improrrogables
contados - a - partir - de la fecha legal o de la presentacion de la solicitud
correspondiente.

" Rangel Medina, David. Op. Cit, pag. 47.
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c) Diseiios Industriales.

De acuerdo con el contenido del articulo 32 de la Ley de la Propledard\Industrial,
los disefios industriales se dividen en dos categorias, a saber: o T

a) Dibujos Industrlales- Son toda combinacidn de figuras, lmeas o colores‘que se
Incorporen a un producto industrial con fines de ornamentaclon Y. que‘le‘den un
' proplo s

, b) Modelos ndu trlales- Constituidos por toda forma tridimensional que sirva de
' tIpo o patron para Ia fabrlcaclon de un producto industrial, que le dé apariencia
especlal en cuanto no implique efectos técnicos.

Es importante mencionar que los disefios industriales no cumplen con funcién
distintiva o técnica alguna, pues en el primer caso nos hallariamos ante una marca
tridimensional, y en el segundo, frente a una invencién patentable o un modelo de
utilidad ya que los disefios industriales inicamente protegen invenciones en dos
planos o lineales (dibujos) o tridimensionales (modelos) que ademas de cumplir
con fines de ornamentacién constituyen productos base para la elaboracién de
otras mercancias iguales.

: Los disefios industrlales serdn registrables siempre y cuando sean nuevos y tengan

e una’ apllcaclon lndustrlal y, en tratdndose de este tipo de invenciones, el concepto

k 7‘v>>iQe nqyedad ‘antes estudiado adquiere un nuevo matiz de acuerdo con el contenido
"fdel‘ar‘tféulo 31 de la Ley de la Propiedad Industrial que a continuacién se transcribe
"~ como pronta referencia:

ARTICULO 31 LPL- Seran registrables los disefios industriales que sean
nuevos y susceptibles de aplicacion industrial.

Se consideran nuevos los disefios que sean de creacion independiente
y difieran en grado significativo, de disefios conocidos o de
combinaciones de caracteristicas conocidas de disefios.

La proteccion conferida a un disefio industrial no comprendera los
elementos o caracteristicas que estuviesen dictados Unicamente por
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consideraciones de orden técnico o por la realizacion de una funcién
técnica, y que no incorporan ningGn aporte arbitrario del disefiador; ni
aquellos elementos o caracteristicas cuya reproduccién exacta fuese
necesaria para permitir que el producto que incorpora el disefio sea
montado mecanicamente o conectado con otro producto del cual
constituya una parte o pieza integrante, esta limitacion no se aplicara
tratandose de productos en los cuales el disefio radica en una forma
destinada a permitir el montaje o la conexién multiple de los productos
o su conexion dentro de un sistema modular.

No se protegerad un disefio industrial cuando su aspecto comprenda
unicamente los elementos o caracteristicas a que se refiere el parrafo
anterior.

De acuerdo con el contenido del precepto antes citado, no basta con gue un

disefio industrial difiera en grado significativo de otros conocidos, sino que también

es necesario que el disefio que pretenda registrarse sea una verdadera invencion,
~lo cual supone que existié una actividad mental de una persona encaminada a
: crear algo que aun cuando no tenga ningun efecto técnico, constituye una
- 'lnvencion en tanto que no fue basada en algo que ya existia.

' Cumplidos los requisitos de novedad y aplicacién industrial, se expide un titulo de
registro cuya vigencia es de 15 afios improrrogables contados a partir de la fecha
legal o de presentacion de la solicitud.

d) Esquemas de trazado de circuitos integrados.

Los esquemas de trazado de circuitos integrados fueron incorporados a nuestra
legislacién el 1 de enero de 1998, fecha en la que entré en vigor el Decreto por el
que se reformd y adiciond la Ley de la Propiedad Industrial para incluir diez
articulos que contemplan lo relativo a la proteccion de esta figura juridica.

La Ley de la Propledad Industrial en su articulo 178 bis 1, dlstingue entre circuito

en el que [} elementos de los cuales uno por lo menos sea un elemento
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activo, y alguna o todas:las interconexiones, formen parte integrante del
cuerpo o de la superficie de una pieza de material semiconductor, y que esté
destinado a realizar una funcion electrénica;

b) Esquema de trazado o topografia. La disposicidn tridimensional, expresada en
cualquier forma, de los elementos de los cuales uno por lo menos sea un
elemento activo, y de alguna o todas las interconexiones de un circuito
integrado, o dicha disposicién tridimensional preparada para un circuito
integrado destinado a ser fabricado;

De acuerdo con lo anterior, es muy importante hacer la distincién entre lo que es
un circuito integrado y un esquema de trazado propiamente dicho pues en tanto el
primero es un producto cuyos elementos o interconexiones forman parte de una
pieza de material semiconductor y estd destinado a realizar una funcién
electrénica, el segundo es una topografia o disefio conforme al cual van a
disponerse los elementos de un circuito integrado. Ahora bien, nuestro sistema
juridico protege uUnicamente a este Gltimo y no asi al circuito integrado
proplamente dicho, pues incluso la ley sefiala que un esquema de trazado
registrable puede estar Incorporado 0 no a un circuito integrado, pero en todo caso
se deberd hacer mencién de la ‘funclkén,electrénlca que realiza este Gltimo aln
cuando no sea materia de proteccién.

Asi, la proteccion de un esquema de trazado de circuitos integrados se logra
mediante el registro correspondiente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, para lo cual el solicitante debera cumplir con los sigulentes requisitos:

a) Originalidad: Este requisito implica que el esquema de trazado sea resultado de
un esfuerzo intelectual de su creador, io que se traduce en que el disefio que
pretenda registrarse no debe ser comdn o habitual entre las personas que se
dedican a la creacidn o fabricacién de esquemas de trazado. Asimismo, es
importante sefalar que la fecha que se tomara en cuenta para determinar la
originalidad del eSquema en cuestidn es la fecha de creacién del mismo y no




‘parte del mundo. Al respecto, la propia ley establece una excepcion que
permlte el reglstro de un esquema de trazado que haya sido puesto en el

,comerclo, siempre que fa solicitud de registro correspondiente se presente
“dentro de los dos afios siguientes a la fecha en que haya iniclado la
" explotacion.

+"." El registro de un esquema de trazado de circuitos integrados tiene una duracién de

: 10 afios improrrogables contados a partir de la fecha legal o de presentacidn de la
‘solicitud correspondiente. Asimismo, los esquemas protegidos o los circuitos a los
"que éstos se incorporen deberan ostentar las leyendas “M” o “T” dentro de un
circulo o enmarcadas de cualquier otra manera, seguidas del nombre completo o
abreviado del titular.

Finalmente, es pertinente hacer notar que al igual que en el caso de las patentes y
los registros de modelos de utilidad y disefos industriales, el titular de un esquema
de trazado protegido gozara de un derecho exclusivo de explotacién del esquema,
pudiendo impedir que terceros lo importen, vendan o distribuyan sin su
consentimiento, inclusive, el titular podra impedir estos actos respecto a los
circuitos integrados en los que se incorpora el esquema de trazado protegido vy a
los bienes que incorporan el circuito integrado que a su vez incorpora un esquema
de trazado protegido y reproducido ilicitamente.

e) Variedades vegetales.

Nuestra Ley de Propiedad Industrial expresamente excluye de proteccion a las
variedades vegetales; sin embargo, éstas tienen su propia regulacion: la Ley de




; Vari,edad‘es ’Vvegétales promulgada el 25 de octubre de 1996, ordenamiento que
est_ablécé .-st "r'equisitos y condiciones para que una persona pueda obtener
proteccion sobre aquéllas.

. L"%“ Ley de Variedades Vegetales define a una variedad vegetal como la “subdivision

"’ de una especie que Incluye a un grupo de individuos con caracteristicas similares y
que se considera estable y homogénea®.

En palabras del Doctor David Rangel Medina, “la actividad humana consistente en
desarroliar tipo de plantas mejor adaptados a las necesidades o deseos del
hombre, se le conoce con el nombre de “obtencién de variedades vegetales™?. Y
es asi como el obtentor de una variedad vegetal merece el reconocimiento de su

creacion mediante el otorgamiento de un certificado que expide la Secretaria de
Agricuitura, Ganaderia y Desarrollo Rural (SAGARPA).

Ahora bien, para que proceda el otorgamiento del certificado referido, es necesario
que la variedad vegetal sea:

a) Nueva: La variedad vegetal no debe haber sido comercializada en México
'_durante el ano inmediato anterior a la fecha de presentacién de la solicitud de

gexpediclon de titulo de obtentor ni en el extranjero dentro de los cuatro afios
“anteriores a la presentacion. Por otro lado, si la variedad vegetal es perenne, se

" considerard nueva si no fue enajenada en México dentro del afio anterior a la
presentacidon de la solicitud; ni en el extranjero durante un periodo mayor a
seis afios previos a este trdmite.

b) Distinta: Debe ser diferente a otras variedades vegetales, esto es, debe ser
claramente diferenciable de todas aquéllas variedades conocidas hasta el
momento de la presentacion de la solicitud.

<M thidem, pag 55.
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©). Estable: Debe poseer la caracteristica de permanecer inalterada en sus
caracteres pertinentes o caracterizantes después de propagaciones posteriores.

d) Homogénea: La variedad vegetal que pretende registrarse debe ser uniforme
en sus caracteres pertinentes, es decir, no debe variar por ningGin motivo.

Ahora bien, por caracteres pertinentes debemos entender de acuerdo a la fraccidn

I del articulo 2 de la tey Federal de Variedades Vegetales aquéllas “expresiones

fenotipicas y genotipicas propias de la variedad vegetal, que permiten su
" identificacion”.

i Ei'tl'tulo de obtentor de variedad vegetal confiere a su titular dos tipos de
'i,, prerrogativas: una de caracter moral que consiste en el derecho de que el obtentor

o . de la variedad vegetal sea reconocido como tal; y otra de caracter patrimonial que
“implica-fa facultad de explotar de manera exclusiva y temporal la variedad

" vegetal, su material de propagacién, para su produccién, reproduccién, distribucion
‘._, "0 venta, asi como para la produccién de otras variedades vegetales e hibridos con
* ~fines comerclales.

“"Las prerrogativas patrimoniales tiene una diferente duracién, tal como se aprecia a

'a):'k'18 afios ﬁara' eépecles perennes y sus portainjertos.
b),'1_5 afios para los demas tipos de especies.

- Los plazos antes sefialados se computardn a partir de la fecha de expedicién del
certificado de obtentor correspondiente y una vez transcurridos, la variedad
vegetal, su aprovechamiento y explotacion caen en el dominio publico.

En todo caso, la vigencia del certificado de obtentor estd condicionada al pago de
los derechos que establece la Ley Federal de Derechos.

f) Secretos industriales,



El articulo 82 de la Ley de Propiedad Industrial define al secreto industrial de la
siguiente manera:

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

De la lectura del precepto anterior puede desprenderse que el secreto industrial
estd integrado por los siguientes elementos:

a) El conocimiento que una persona fisica 0 moral tenga respecto a determinada
informacidn que se aplique en el ambilto industrial y comercial.

- b) Que dicha informacion represente una ventaja competitiva frente a terceros en
la practica de una actividad econdmica.

c) Que la multirreferida informacién sea guardada por su poseedor con caracter
de confidencial, lo cual implica que se hayan tomado las medidas necesarias
para que la misma se mantenga oculta y fuera del alcance de terceros.

Por su parte, el Doctor David Rangel Medina sostiene que “el secreto industrial
estd compuesto por dos elementos: el conocimiento y el objeto sobre el que recae
ese conocimiento. Para que pueda considerarse un secreto industrial, el
conocimiento debe reunir estos requisitos:

a) debe ser oculto;

b) debe ser de interés para la empresa (elementos objetivos):

c) el empresario debe manifestar su voluntad de mantenerlo en secreto (elemento
subjetivo del secreto).



En cuanto alksegUndq_felemento o sea el objeto del secreto Industri;il, puede
consistir en Ideas, .productos o.procedimientos industriales, cosas o datos que se
relacionan con el sector técnico de la empresa*s.

A mayor abundamiento, la informacion que pretenda protegerse mediante un
secreto industrial debe referirse a 1a naturaleza, caracteristicas o finalidades de un
determinado producto, a su método o proceso de produccidn o bien, a los medios
o formas de distribucién o comercializacion de productos o prestacion de servicios
(segundo parrafo del articulo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial).

Por el contrario, no se considera susceptible de proteccién bajo la figura juridica
del secreto Industrial, la siguiente informacion:

a) Aquella que sea del dominio pblico;
b} Aquella que sea evidente para un técnico en la materia, tomando como base la
.. informacién que previamente a la configuracién del secreto se halle disponible;

'c)' AQUella que deba ser divulgada por disposicién de la ley o por una orden
judicial. Al respecto, se exceptia de este supuesto la informacién que el
poseedor de un secreto industrial proporcione a cualquier autoridad con el fin
de obtener una licencia, permiso, autorizacidn, registro o cualesquiera otro acto
de autoridad.

Adicionalmente la legislacion impone al poseedor de un secreto industrial la
obligacién de que la informacién que lo constituye se haga constar en documentos,
medios electrénicos o magnéticos, discos dpticos, microfilmes, peliculas u otros
instrumentos similares y si bien es cierto pareciera que dicho requisito es
incongruente con la naturaleza de un secreto industrial pues su materializacion en
documentos puede implicar el riesgo de que éste sea divulgado, lo cierto es que
aquél puede explicarse como “un intento del legislador mexicano por dotar de
referentes de mayor certidumbre en casos de secretos industriales, por medio de
su materializacion en documentos o soportes que permitan determinar, con

8 hidem, pag. 54.
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nitidez, que Informaclon es considerada bajo ese rubro por su poseedor y en su
caso, la fecha desde la cual la informacion existe como tal"*é,

Por otro lado,’ Ié‘peréona que guarde un secreto industrial puede transmitirlo o
autbrizar' su uso a terceros, quienes en todo caso tendran la obligacion de
preservar su confidencialidad y no darlo a conocer a otras personas. En ese orden
de ideas, toda persona que tenga acceso a un secreto industrial en razon de su
trabajo, puesto, empleo, profesién o relacion de negocios debe abstenerse de
revelarlo sin causa justificada y sin el consentimiento de su poseedor.

Asi, la Ley de la Propiedad Industrial establece una sancion consistente en el pago
de dafios y perjuicios a toda persona fisica o moral que haya obtenido un secreto
industrial por cualquier medio ilicito o contratando a un trabajador que esté
laborando o haya laborado, a un profesionista, asesor 0 consultor que preste o
haya prestado sus servicios para otra persona con el fin de conocer los secretos
industriales de ésta.

Asimismo, la revelacién de secretos industriales se considera delito en los términos
del “articulo 210 del Cédigo penal Federal y 223 fraccién IV de la Ley de la
Propledad Industrial.

C. Signos distintivos.
Otro grupo de figuras juridicas que integran a la Propiedad Industrial o
constituyen los signos distintivos, dentro de los cuales se encuentran las marcas,
avisos comerciales, nombres comerciales y denominaciones de origen, cuyas

caracteristicas fundamentales se estudian a continuacion:

a) Marcas.

'® Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Editorial Mc Graw Hill,
México, 2000, pag. 75,
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En la Doctrina encontramos diversas definiciones de marca:

Parare'I Doctor-David Range! Medina la marca es “el signo de que se valen los
industrlales, comerclantes y prestadores de serviclos para diferenciar sus

" mercancias o servicios de los de sus competidores”’.

‘kPovr su parte, el maestro Justo Nava Negrete establece que la marca es “todo signo
"o medio material que permite a cualquier persona fisica o juridica distinguir los
‘productos que elabora o expende, asi como aquellas actividades consistentes en
servicios de otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer a la

clientela y después conservarla y aumentarla”'8,

Genaro Géngora Pimentel conceptualiza las marcas como “signos utilizados por los
industriales, fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancias o
establecimientos objeto de su actividad, o en aquellos medios capaces de
presentarlos graficamente, para distinguirlos, singularizarlos, individualizarlos,
denotar su procedencia y calidad, en su caso, de otros idénticos 0 de su misma

clase o especie”®,

Por otro lado, la Ley de la Propledad Industrial sefiala en su articulo 88 que la
marca “es todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su

misma especie o clase en el mercado”.

De las definiciones anteriormente citadas puede desprenderse que la marca
cumple con tres funciones primordiales:

1. Distinguen productos o servicios de otros que pertenezcan a la misma especie
dentro del mercado.

2. Indican la procedencia de un producto o servicio.

'7 Rangel Medina, David. Op. Cit. Pag. 62.

'* Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas, 1*. Ed., Edtorial Pormia, México, 1985, pag. 147.

b4 Gongora Pimentel, Genaro. Diccionario Juridico Mexicano, Instituto de [nvestigaciones Juridicas, UNAM,
Tomo VI, México, p.143. ) :




3. Protegen tanto al titular de la marca como a los consumidores del producto o
servicio que aquella distingue, toda vez que la marca no solamente va a
identificar un producto o servicio determinado dentro del comercio, sino que
también va a ser un indicativo de la calidad de aquelios, de tal manera que una
reproduccién no autorizada de la marca . necesariamente implicard una
afectacion en el prestigio del titular frente a los consumidores que ya estan
familiarizados con la calidad de los productos o servicios identificados con
determinada denominacion.

Por otro lado, las marcas han sido clasificadas de acuerdo a diferentes criterios:

a) Desde el punto de vista de su composicion:

1. Marcas nominativas: Son aquellas que estdn integradas solamente por una
denominacion, esto es, por una serie de caracteres que pueden ser letras o

nameros.

2. Marcas innominadas: Este tipo de marcas se compone exclusivamente de un
disefio y carecen de cualquier tipo de caracter letra o nimero.

3. Marcas mixtas: Constituyen la combinacién de un disefio con una
denominacién y ambos elementos no se usan separadamente.

4. Marcas tridimensionales o plasticas: Son aquellas marcas que se
componen de una figura en tres planos, la cual estad dotada de volumen.

8) Desde el punto de vista del objeto que distinguen.

1. Marcas de productos: Son aquellas que distinguen Unicamente mercaderias
o efectos dentro del mercado es decir, algiin bien tangible.
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Marcas de servicios: Son aquellas que protegen intangibles como la
prestacion de un determinado servicio a favor de! plblico consumidor.

Desde el punto de vista del titular de /a marca:

Marcas industriales: Son aquellas que protegen productos que se elabpran>
en las fabricas.

Marcas comerciales: Este tipo de marcas distingue productos o servlclqé que
ofrecen y prestan los comerciantes dentro del mercado. ' '

Marcas colectivas: Son aquellas que distinguen en el mercado un pro'ducto o
servicio perteneciente a los miembros de sociedades o asoclaclones : "de P

productores, fabricantes comerciantes o prestadores de servicios. “Las m;aifé;:aAs‘ L
colectivas pertenecen a todo un grupo econémico, y por lo mismo no podran - -

ser transmitidas a terceras personas ajenas a dicho grupo°.

Asimismo, todo miembro de la sociedad o asociacién que sea titular de VUna
marca colectiva podrd usar ésta mientras pertenezca al grupo pero una .vez
que salga del mismo, debera abstenerse de seguirla utilizando.

es Importante mencionar que en la doctrina se han identificado tres

adqulrir derechos sobre una marca, los cuales son:

Slstema dec/aratlva. Para este sistema los derechos sobre una marca nacen del
uso de Ia mlsma, por lo que estara protegida sin necesidad de su registro.

Sistemaﬁe rég/stro: Como su nombre lo indica, bajo este sistema las marcas
deben,se‘f;fe'glstradas ante el 6rgano competente del Estado a fin de que
puedan conferir derechos de exclusividad a favor de una persona determinada.

* Magaiia Rufino, Manuel. Andlisis de la Propiedad Industrial en México. P. 58,
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3. ’5/'stema mixto: Este sistema es el que adopta nuestra legislacidon ya que
: ‘constituye una mezcla de los dos sistemas expuestos con anterioridad. Asi, fa
Ley de la Propiedad Industrial sefiala en su articulo 87 que los industriales,
comerciantes o prestadores de servicios podran hacer uso de marcas en la
industrlé, en el comercio o en los servicios que presten, Sin embargo, el
derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante el Instituto.

A proposito del reconocimiento del uso de marcas, nuestra ley otorga al usuario de
marcas registradas fa facultad de solicitar la nulidad de una marca Idéntica o
semejante en grado de confusidon a otra que haya sido usada en el pais o en el
extranjero con anterioridad a la fecha de presentacién de la solicitud de la marca
registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre y
cuando el solicitante de la nulidad compruebe haber usado {a marca ininterrumpida
en el pais o en el extranjero antes de la fecha de presentacién o, en su caso, de fa
fecha de primer uso declarado por el que la registrd (fraccion I del articulo 151 de
la Ley de la Propledad Industrial).

De Igual manera, la fraccidon I del articulo 92 del citado ordenamiento legal
establece que un registro de marca no surtira efectos en contra de un tercero que
de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en
; gfédo de confusién, para los mismos o similares productos o servicios, siempre

E ,‘;que' el tercero hublese empezado a usar la marca de manera ininterrumpida antes

. _ de la fecha de presentacién de fa solicitud de registro o de primer uso que se haya

declarado en ésta. Adicionalmente, la ley otorga a ese tercero la posibilidad de
solicitar el registro de la marca siempre que lo haga dentro del plazo de tres afios
siguientes a la fecha de publicacién del registro marcario pero en todo caso lo
condiciona a tramitar y obtener la declaracién de nulidad de este Gltimo.

En esa tesitura, la marca dentro de nuestro sistema juridico mexicano es
susceptible de proteccién mediante su registro, a fin de que pueda conferir a su
titular derechos de exclusividad, no dejandose de lado el reconocimiento de las
denominaciones que han sido utilizadas con anterioridad a la fecha legal de un
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. registro de marca determinado. Sin embargo, en todo caso es indispensable contar
‘conel reconocimlento de la autoridad en el sentido de que la marca pertenece a
una bérsona en especifico y que goza de proteccién federal. Es por ello que antes
de “solicitar un registro de marca es indispensable analizar si la misma es

i éusceptlble de proteccién, para lo cual el articulo 89 de la ley de la Propiedad

* - “Industrial, sefiala qué tipo de denominaciones pueden constituir marcas y por lo

‘tanto son susceptibles de registro:

1." Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles
- de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse
~frente @ otros de su misma especie o clase. Con esta disposicién, nuestro

sistema juridico excluye de proteccidn a las marcas odoriferas y de sonido que
en otras legislaciones si se protegen ya que en todo caso, el signo que
pretenda registrase como marca debe ser apreciado por el sentido de la vista y
no asf por el olfato, el gusto, el oido o el tacto.

2. Las formas tridimensionales que, como ya se ha visto en lineas anteriores, son
llamadas marcas plasticas y se constituyen por una forma con volumen. Cabe
sefialar que este tipo de figuras también es susceptible de proteccidn bajo la
figura juridica de un modelo industrial, siendo pertinente hacer notar que en la
practica es comun que los titulares de un disefio industrial soliciten de igual
manera el registro de la misma forma tridimensional como marca, toda vez que
una vez transcurridos quince afos desde la fecha legal de la solicitud de
registro del disefio de que se trate éste cae al dominio plblico, en tanto que un
registro de marca, como se verd mas adelante, es renovable de manera
indefinida por un término de 10 afios y por lo tanto, el derecho exclusivo de
explotar la forma tridimensional de que se trate puede perdurar en el tiempo.

3. Los nombres comerciales y las denominaciones o razones sociales, siempre que
no caigan en alguna de las prohibiciones que establece el articulo 90 de la Ley
de la Propiedad Industrial al que se hara referencia mas adelante.
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El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una
marca registrada o un nombre comercial publicado, lo anterior a fin de evitar la
confusion entre signos distintivos pertenecientes a diferentes competidores
dentro del mercado.

Por otro lado, y en contraposicion a lo anteriormente expuesto, la propia Ley de la
Propiedad Industrial contempla en su articulo 90 un catdlogo de signos que no
pueden ser registrables y que por lo tanto, carecen de proteccion:

[y

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes,
que se expresan de manera dinamica, atin cuando sean visibles.

Los nombres técnicos o de uso comin de los productos o servicios que
pretenden ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que, en el
lenguaje corriente o en las practicas comerciales, se hayan convertido en la
designacién usual o genérica de los mismos.

Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se hayan
hecho de uso comin y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga
facilmente, asi como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta
por su naturaleza o funcién industrial.

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el
conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de los productos o servicios
que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuésto
anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para
designar la especie, calidad, cantidad, composicién, destino, valor, lugar de
origeh de los productos o la época de produccién.

Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o
acompafiados de elementos tales como signos, disefios o denominaciones, que
les den un caracter distintivo.
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La traduccidn “a ptros idiomas, 'la -variacién ortografica caprichosa o la
construcéic’m’ artiﬁclal de palabras no registrables.

Las qué're'produican o imiten, sin autorizacion, escudos, banderas o emblemas

_.i".de cualquier pais, Estado, municipio o divisiones politicas equivalentes, asi
f"co'mo‘vlas‘ ‘denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones
‘internaclonales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra

organizacion reconocida oficialmente, asi como la designacién verbal de los
mismos.

Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de contro! y garantia
adoptados por un estado, sin autorizacion de la autoridad competente, o
monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial
de pago nacional o extranjero.

Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacién grafica de
condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias,
congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente.

10.Las denominaciones geogréficas, propias o comunes, y los mapas, asi como los

11,

12,

gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los
productos o servicios y puedan originar confusién o error en cuanto a su
procedencia.

Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la
fabricacion de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de
lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se
tenga el consentimiento del propietario.

Los nombres, seuddnimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de
los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cényuge, parientes
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_consanguineos

ul'héa Ar‘ecta y por adopcién, y colaterales, ambos hasta el

cuarto ‘g'ra'do.(

; '13.Lo:s'v titulos’ de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de

o pdbliéacionés y difusiones periddicas, os personajes ficticios o simbdlicos, los
k personajes - humanos de caracterizacion, los nombres artisticos y las
denominaciones de grupos artisticos; a menos que el titular del derecho
correspondiente lo autorice expresamente.

14.Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de
engaiiar al publico o inducir a error, entendiéndose por tales las que
constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, competentes o cualidades
de los productos o servicios que pretenda amparar.

15.Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a
una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser
aplicadas a cuaiquier producto o servicio.

Este impedimento procedera en cualquier caso en que el uso de la marca
por quien solicita su registro, pudiese crear confusién o un riesgo de asociacién
con el titular de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento

que.cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no serd aplicable

‘cuando el solicitante del registro sea titular de ia marca notoriamente conocida,
_concepto que se analizard mas adelante,

16.Uha marca que sea idéntica o semejante en grado de confusién a otra en
tramite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente,
aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, si podra
registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es
planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares.
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17. Una marca que se Identlca [ semejante en grado de confusién, a un nombre )

comercial ap|lcado a una empresa 0 a un establecimiento industrial, comercnal o
de servlclos cuyo'glro preponderante sea la elaboracion o venta de-los
‘ productos

pre tacion de los servicios que se pretendan amparar con'la

. marca, Y. slempre que el nombre comercial haya sido usado con anterloridad a
la fecha de presentaclon de la solicitud de registro de la marca o la de uso

declarado de la misma. Lo anterior no serd aplicable, cuando la solicitud de
: rnarca la presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre
* comercial idéntico que haya sido publicado.

; Adl_clo'nalmente a lo anterior, todo registro marcario esta regido por dos principios
_ fdhdamentales:

o 1 Terr/tar/a//dad Significa que los registros de marca solamente pueden producir
e efectos en el pafs donde se solicitd la proteccién, por lo que si pretende tener
“un” xcluslvo de explotacién en territorio distinto a aquél en que

-'»"originalmente se registro la marca, es necesario realizar los tramites de registro
s en el pals de que se trate

" Especialidad:: La- marca se aplica tinica y exclusivamente en los productos o

“servicios: para‘ los: cuales se registré “en el entendido que queda libre para
cualquler interesado en los productos o servicios no registrados”?.

Es asi como actualmente las marcas deben solicitarse en funcidn de ciertas
categorias o clases (45 en total que amparan toda la gama de productos y
servicios existentes en el mercado).

Sin embargo, toda regla general cuenta con una excepcidon y en la especie, el
principio de especialidad antes referido tiene como excepcidn las llamadas marcas
notorias, mismas que son definidas por la fraccion XV del articulo 90 de la Ley de
la Propiedad Industrial como aquéllas que como consecuencia de las actividades

:' Ibidem, pag. 36.,
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_ comerciales desarrolladas en México o en el extranjero, asi como la promocién o
publicidad por el usuario de la marca son conocidas por un sector determinado del
plblico o de los circulos comerciales de México. En ese supuesto, nuestra
legislacién prohibe el registro de una denominacion, signo o figura tridimensional
susceptible de engafiar al publico consumidor o de inducirlo a error por tratarse de
imitaciones de otra marca que la autoridad competente en nuestro pais estime
como notoriamente conocida, sin importar si !a misma se aplica a los mismos o
similares productos.

Ahora bien, el problema fundamental radica en determinar si una marca es o no
notoria y en fa manera de comprobario. Asi, apegandonos al texto de la ley, es el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial quien determina mediante
declaracién si una marca es notoriamente conocida en nuestro pais,
enfrentdndonos al problema de que la ley no regula un procedimiento mediante el
cual se determine si una marca es 0 no notoriamente conocida, ni aquéllos
requisitos para que asi sea considerada.

En otro orden de ideas, es importante mencionar que toda marca, sea en tramite o
registrada puede ser objeto de cesion o de licencia en los términos y con las
modalidades que establece el derecho comun, existiendo la condicionante de que
para que esos actos surtan efectos en perjuicio de terceros deben ser inscritos
ante el Instituto, el problema consiste en determinar desde qué momento tales
actos surten efectos frente a terceros, esto es, si debemos considerar que eso
sucede cuando se presenta la solicitud de inscripcién correspondiente ante el
Instituto Mexicano de la Propledad Industrial o bien, hasta que esa autoridad
expide un oficio en el que tiene por celebrados esos actos. Dicho tépico, referido
concretamente a los actos de transmision de derechos de marca, constituye el
tema central del presente trabajo, por lo que més adelante sera retomado para ser
analizado con mayor profundidad.

Finalmente, y una vez que la marca ha sido concedida ésta tendra una vigencia de
10 afios contados a partir de la fecha legal o de presentacion de la solicitud de
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registro correspondiente y es renovable de manera indefinida por periodos iguales
de 10 afios, debiendo presentar para tal efecto el formato de solicitud que
corresponda y enterar el pago de los derechos aplicables conforme a la tarifa
vigente,

b) Avisos comerciales.

De acuerdo con el articulo 100 de la Ley de la Propiedad Industrial, se considera
aviso comercial a las frases u oraciones que tienen por objeto anunciar al publico,
establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios,
productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

* La diferencia fundamental entre una marca y un aviso cometrcial radica en que
) mlentras la primera es una denominacién nomlnatnva, lnnominada, tridimensional o
‘ mixta que distingue un producto o servlclo de otros de su misma especie en el

rmercado el segundo es una frase que swve -para romocnonar una mercancia o
: servlclo que ya. tiene su propia marca; en otras’ palabras, el aviso comercial se ha
: Ilamado comunmente slogan y sirve como un apoyo' en la promocién de una marca

,determlnada. )

- fAst' las cosas, el solicitante de un registro de aviso comercial debe especificar si el
aviso comercial tiene por objeto anunciar productos, servicios o establecimientos,
en‘ cuyo caso el registro se considerard comprendido en una clase especial,
complementaria a la que establece el Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial y en este caso, no se otorgard proteccién a productos o servicios, aln
cuando estén relacionados con el establecimiento o negociacion.

En esa tesitura, es importante mencionar que la clasificacion complementaria a
qué se ha hecho referencia, en la realidad no existe, por lo que los avisos
comerciales se registran dentro de las 45 clases contempladas en el Reglamento
de la Ley de la Propledad Industrial.
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: El_registro de un aviso comercial tiene una vigencia de 10 afios contados a partir
de la fecha legal de la solicitud correspondiente y son renovables por periodos
-~ iguales de 10 afios.

“Por regla general y a falta de una disposicion expresa, a los avisos comerciales le
son aplicables en lo conducente las reglas establecidas para marcas, por lo que
para efectos del presente trabajo, los avisos comerciales se transmiten de la
misma manera que los registros de marca y por lo tanto, toda cesién de los
mismos debe ser inscrita ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para
que pueda surtir efectos en perjuicio de terceros.

c) Nombres comerciales.

Para el Doctor David Rangel Medina, el nombre comercial “corresponde al signo
distintivo que se utiliza para identificar la empresa de una persona fisica o juridica
de las demds que tiene la misma o similar actividad industrial o mercantil“?2,

Por su parte, Rafael De Pina lo define como “la designacion correspondiente a una
empresa o establecimiento comercial”® mientras que Manuel Magafia Rufino lo
considera como “el rétulo de un establecimiento que sirve para diferenciar

servicios de los prestados por la competencia, en una zona de clientela efectiva”?*.

De las definiciones anteriores podemos concluir que la diferencia entre una marca
y un nombre comercial consiste en que la primera protege productos o servicios
mediante el otorgamiento de un registro valido en todo el pais, mientras el
segundo protege un establecimiento dentro de una zona especifica determinada
que se delimita en funcion de la clientela efectiva de dicho establecimiento o
negociacién. Sin embargo, los efectos de {a publicacién se pueden extender a todo
el pais si el nombre comercial ha sido objeto de difusion masiva a nivel nacional,

fl Rangel Medina, David. Op. Cit, pag. 82.
:’ De PPina Vara, Rafael, Op. Cit, pag. 382.
* Magaia Rufino, Manuel. Op. Cit, pag. 60.
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haciendo la aclaracién de que Ia ley de la materia no proporciona una definicién de

derse por clientela efectiva o difusién masiva.

En ese orden de Ideas, cabe hacer mencion a que mientras las marcas se protegen
por med|o de su reglstro, los nombres comerciales se consideran protegidos sin
'?.,necesldad de su registro pero son susceptibles de publicacion a fin de establecer
suna présunddn de buena fe en la adopcidn y el uso del nombre comercia de que
o se trate.

la publicacién se llevard a cabo en la Gaceta de la Propiedad Industrial pero su

- procedencia depende de que se haya acreditado el uso del nombre comercial con

an:terlorldad a la fecha en que se haya presentado la solicitud correspondiente.

',‘Asirhlsmo, es fundamenta! que el hombre comercial sea distintivo, esto es, que no
invada derechos anteriores derivados de otros nombres comerciales publicados o
‘en tramite, idénticos o semejantes en grado de confusién aplicados al mismo giro,

-0 bien de marcas en tramite o registradas también idénticas o similares en grado
de confusién que amparen productos o servicios similares relacionados con el giro
preponderante de la empresa de que se trate.

“AI igual que los signos distintivos analizados hasta este momento, los efectos de la
: publlcaclon de un nombre comerclal tendran una duracion de 10 aifios contados a
'partlr de Ia fecha le al‘de yla sollcitud correspondiente y también podran ser

'.Finalmehte,’"" los nombre comerclales le son aplicables en lo que no- haya
’disposiclon expres: Ias:dlsposiclones en materia de marcas, siendo valldo recalcar_.
Hque la: transmlslon de los derechos derivados de la publicacién de un’ nombre

ﬂ,comercial también se regulan por las normas de derecho comdn pero en todo;'

: gcaso, para surtir efectos frente a terceros, debe solicitarse la inscripcion del acto
de cesién ante el Instituto Mexicano de 1a Propiedad Industrial.

d) Denominaciones de origen.
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David Rangel Medina sefiala que la denominacién de origen es “el signo distintivo
consistente en el nombre de un lugar geografico con el que se identifican las
, mercancias que tienen similares propiedades derivadas de los elementos naturales
propios de dicha regidn geografica, como clima, tierra y agua, asi como la técnica,
destreza, habilidad y tradicién artesanal de quienes habitan la propia regién para

producirias*?s,

La proteccion de una denominacién de origen se obtiene mediante una declaracién
- que emite el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual pude hacerse de
.oficio 0 a peticién de quien demuestre tener un interés juridico, sin embargo, es
":'ifhportante hacer mencién de que el titular de una denominacién de origen es
"fs'léfnpre el Estado Mexicano de forma tal que el uso de ésta por parte de personas
; ,-kfl"sk‘:as o morales, se obtiene solamente mediante la autorizacién a que se ha hecho
. referencia.

Ahora blen, I"ar'_'t'icglo‘lse de la Ley de la Propiedad Industrial establece quiénes
:son-las 'per'_scbskn‘e_’:s’ que se considera tiene interés juridico para solicitar una
" declaracién de denominacién de origen:

"ARTICULO 158 LPI.- Para los efectos de este articulo se considera que
tienen interés juridico:

I Las personas fisicas o morales que directamente se dediquen a
' fa extraccion, produccién o elaboracion del producto o productos
que se pretendan amparar con la denominacién de origen;

11, Las cdmaras o asociaciones de fabricantes o productores. Y
11, Las dependencias o entidades del gobierno federal y de los
goblernos de las entidades de la federacion.

Asimismo, toda solicitud de declaracion de denominacién de origen, sea de oficio o
a peticion de parte, debe publicarse en el Diario Oficial de la Federacién con el

S objeto de que cualquier tercero que justifigue su interés juridico formule

observaciones u objeciones a la misma, aportando las pruebas que estime
pertinentes, dentro del plazo de dos meses, contado a partir de la publicacién
correspondiente. : :

e Rangel Medina, David. Op.
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Una vez transcurrido el plazo otorgado para formular manifestaciones y habiendo
desahogado las pruebas aportadas por los terceros, el instituto dictard la
resolucion que corresponda, la cual sera publicada en el Diario Oficial de la
federacion.

La declaracién de una denominacidn de origen tiene una vigencia supeditada a la

subsistencia de las condiciones que la motivaron, y para que cesen sus efectos se

requiere de una declaractoria en ese sentido, emitida por el Instituto Mexicano de
- la Propiedad Industrial, de oficio o a peticién de parte interesada.

k Por su ;Jarte, el uso de la denominacién de origen solamente puede ser efectuado

por quien cuente con una autorizacion del citado Instituto, quien puede
concederla a favor de una persona fisica o moral que directamente se dedique a
la~ extraccién, produccién o elaboracion de productos protegidos por la
denominacion de origen que realicen dicha actividad dentro del territorio
determinado en la declaracion.

La vigencia de la autorizacién para usar una denominacién de origen es de diez
afos contados a partir de la fecha legal de la solicitud correspondiente y puede
ser renovada por periodos de igual duracién.

Finalmente, es pertinente hacer notar que los derechos derivados de una
autorizacién para usar una denominacién de origen pueden ser transmitidos en los
términos de la legislacién comin pero en todo caso, el acto de transmisién
correspondiente debe ser inscrito ente el instituto mexicano de la propiedad
Industrial para que surta efectos en perjuicio de terceros.
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CAPITULO SEGUNDO.

ANTECEDENTES HISTORICO LEGISLATIVOS

El presente capitulo tiene como propdsito fundamental analizar, a la luz de las
legislaciones que precedieron a nuestra vigente Ley de la Propiedad Industrial, la
forma en que se regulaba la cesidn de derechos marcarios, lo cual implica hacer un
estudio tanto de los efectos de dichos actos, como del tratamiento que se les daba
respecto a su eficacia frente a terceros.

Asi, se han seleccionado tres importantes legislaciones que son de utilidad para
comprender de la evolucidn histérica de la regulacidén en materia de cesién de
derechos marcarios, de donde concluiremos que la marca, al ser un bien inmaterial
de :caracter pecunlario que forma parte del patrimonio de una persona fisica o

mo‘i'azl,,sle‘mpre se ha considerado por el legisiador como un bien susceptible de ser
transmitido & terceros, produciendo efectos diferentes de acuerdo con el criterio

adoptado.

1. Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnologia y sobre el Uso
y Explotacion de Patentes y Marcas.

La presente ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 30 de
dicilembre de 1973. Por medio de este ordenamiento juridico, se creé el Registro
Naciona! de Transferencia de Tecnologia, mismo que dependia directamente de la
entonces Secretaria de Industria y Comercio, haciendo obligatoria la inscripcion en
dicho registro de todo acto, convenio o contrato de cualquier naturaleza que
debiera surtir efectos.en territorio nacional y que se celebrara con cualquiera de
los siguientes propésitos (articulo‘ 2 de la Ley sobre el Registro de la Transferencia
de Tecnologia y el Uso y Explot aci

‘Ion de Patentes y Marcas):

a) La concesién de! uso o autorizacién de explotacién de marcas;
b) La concesién del uso o autorizacién de explotacién de patentes de invencién,
de mejoras, de modelos y dibujos industriales;



c) : EI éumlhlstfb’ déicgﬁnqdlmlehtbs,técnicos mediante ptanos, diagramas, modelos,
lnstructlvos,
capacltaclon de personal y otras modalidades;

‘ir'i'stri.icciones,’ ormulaciones, - especificaciones, formacién y

' : d)r La provislon de ingenieria basica o de detalle para la ejecucion de instalaciones
: ‘o Ia fabricacion de productos;

"'e) La asistencia técnica, cualquiera que se la forma que ésta se prestara;

f) Servicios de adminlstracidn y operacién de empresas.

Para los efectos del presente trabajo, es importante hacer mencidn que cuando la
ley en comento hacia mencién a la “concesion de uso de marcas” es evidente que
se referia a la cesién de los derechos que éstas confieren a favor de sus titulares,
pues, en esa misma fraccidn, la ley separa el acto de la concesidn del uso en si,
esto es, se hacfa una distincidon entre la transmision de derechos y lo que
propiamente es un acto de autorizacion para el uso de una marca, pues en éste
--0itimo caso es evidente que la propiedad de la marca de que se trate sigue
k,,:per'teneclendo al titular, quien Unicamente otorga a un tercero un permiso para
'poder explotarla, mientras que la cesién necesariamente implica la pérdida de la
propiedad a favor de una teujcera persona.

Asentado lo anterlor, es importante hacer menclén -que las personas obligadas a
-solicitar - la inscrlpclon de Ios actos a que me h referido eran las siguientes:

a) Las personas fisicas o morales de n‘acionalid"avd mexicana;

b) Los extranjeros residentes en México y las personas morales de nacionalidad
extranjera residentes en el pafs; y

c) Las agencias o sucursales de empresas extranjeras establecidas en territorio
mexicano.

Por otro lado, la ley que nos ocupa disponia en su articulo 4 que todos los actos
susceptibles de inscripcién debian ser presentados a registro ante la entonces
Secretaria de Industria y Comercio dentro de un plazo de sesenta dias siguientes a
la fecha de su celebracion, siendo importante puntualizar que en caso de que los



documentos que’ contuvleran dlchos actos fueran presentados en tiempo, surtian

efectos en forma’ retroactlva es'decir, se conslderaba que tenlan efectos desde el
dia en que hubieren sido celebrados. Por el contrarlo, si tales actos no se inscribian
dentro de ese plazo, el surtimiento de efectos de ia lnscripcion se daba a partir de
la fecha en que se hubieren presentado.

Adicionalmente, el articulo 6 de la ley en estudio disponia que los actos no inscritos
en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia no producirian ningtn
efecto legal y en consecuencia, no podian hacerse valer ante ninguna autoridad y
su cumplimiento no podia ser exigido mediante la intervencion de los jueces
nacionales.

Como consecuencia de lo anterior, es valido concluir que la tendencia de la Ley
sobre el Registro de la Transferencia de Tecnologqa y sobre el uso y Explotacién de
Patentes y Marcas era la de hacer obligatorla la inscripclon de los actos que
implicaran la transmisién de derechos |

rcarlos -de tal manera que el surtimiento

de efectos de los ‘mismos estaba ‘su1e a a una condlclon de tipo suspensivo, pues
mlentras los contratos respectlvos no se: inscribleran en el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologna, no surtlan efectos juridicos ni entre las partes ni
‘~frente a terceros, por lo que para trasmltir una marca no bastaba con celebrar un
: v_acto Jundlco en ese sentido, pues ese acto no surtia efectos si adolecia del
w requisitos de,la inscnpclon.

Al résbecto, se debe considerar que la Secretaria de Industria y Comercio, por
“disposicion de’la ley objeto de estudio no era una autoridad meramente registral,
sino que tenia facultades de revisar tanto el impacto econémico y técnico de los
contratos o convenios que se presentaban, asi como el alcance juridico de las
cldusulas, de modo que éstas no fueran lesivas para alguna de las partes, tal como
lo disponia el articulo 7 de la ley. Asi tenemos que cuando un contrato era
presentado para su inscripcion, quedaba sujeto a un estudio minucioso acerca de
su contenido, lo cual necesariamente retrasaba las transacciones comerciales de
las partes que negociaban la cesién de una marca en particular, y adn cuando la




ley que se comenta en este apartado ordenaba que las resoluciones de inscripcién

se resolvieran en un plazo j'no mayor a 90 dias (articulo 10), lo cierto es que si se

considera que un contrato no: necesariamente se presentaba a inscripcién de forma
inmediata, sino que generalmente es presentado después de unos dias, semanas e
incluso afios, y que ade nds debia esperarse un término de 3 meses

aproximadamente (sl realmente se cumpliera ese término) para que la autoridad
resolviera lo condU’cé.hté,- e’sr déble concluir que el contrato en cuestién atravesaba
por un periodo mas o menos prolongado de inexistencia juridica, dentro del cual
las partes estaban deseosas, una de transmitir la marca y la otra de adquirirla.

Adicionalmente a lo anterior, en caso de una controversia es claro que la persona
encargada -de comparecer ante la autoridad correspondiente en defensa de
derechos marcarios y en tanto no se hiciera la Inscripcidn correspondiente, era el
antiguo tht'ulabr de Ié marca.o “cedente”, mientras que el adquirente o nuevo titular
no - estaba Ieglti‘r'nado péra comparecer ante la autoridad correspondiente,
pudiendo daré ’

so de que aquél ya no tuviera ni el mas minimo interés en
realizar acto algu_ pecto a la marca cedida y es precisamente aqui donde
encontramos uno-de. Ios prlmeros antecedentes del problema que plantea el

presente trabaJo y que ‘més adelante se analizara a profundidad.

La ley en comento fue abrogada por la Ley sobre el Control y Registro de la
Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas,
publicada en el Diario oficial de la Federacién el 11 de enero de 1982 y que se
analizara mas adelante.

2. Ley de Invenciones y Marcas.

Esta ley se publicé en el Diario Oficial de la Federacién el 10 de febrero de 1976 y
dentro de su capitulo VII denominado “Transmisién de Derechos” establecfa, con
una redaccidon similar a la del actual articulo 143 de la Ley de la Propiedad
Industrial vigente, que las marcas registradas eran susceptibles de transmisién por
los medios y con las formalidades que establece la legislacién comin, pero dicho
*acto de ceslon no produciria efectos si no se inscribfa en el Registro Nacional de




,Transferencna de Tecnologua. Adicionalmente a lo anterlor, ‘la ,_l \ en comento
) dlsponla que. la transmision de las marcas registradas no producirla efecto alguno

contra terceros si no se registraba en la Direccién General de Invenciones y Marcas

" de la entonces Secretaria de Industria y Comercio.

De la lectura de la disposicidn anterior, se puede concluir que toda transmisién de

derechos de marca, independientemente de la forma que adoptara en los términos
; de la Iéglslacién comin, quedaba sujeta a dos requisitos esenciales para que ésta
) pudlera perfeccionarse:

El primero de ellos se referia a la Inscripcién del acto de cesién respectivo ante el
registro Nacional de Transferencia de Tecnologia como una condicién suspensiva a
la cual quedaba sujeto el surtimiento de efectos de dicha cesidn.

Adicionalmente a lo anterior, toda cesién de derechos marcarios debia inscribirse
ante la Direccidon General de Invenciones y Marcas de la entonces Secretaria de
Industria y Comercio; lo anterior, no como una condicién suspensiva de la cual
dependiera el surtimiento de efectos del acto de transmisién entre las partes
Involucradas, sino como un requisito del cual dependia que dicho acto fuera
“oponible a terceros. En otras palabras, bajo el amparo de la Ley de Invenciones y
Marcas, una transmision de derechos no inscrita en el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologia no surtia efectos juridicos ni entre las partes ni frente
a terceros; por el contrario, una cesion de derechos marcarios inscrita ante el
citado Registro y no asi ante la Direccién de Invenciones y Marcas de la Secretaria
de Industria y Comerclo, prdducfa efectos juridicos entre las partes pero no podia
ser oponible a terceros.

Asi, encontramos en’ esta disposicidn el antecedente legislativo més cercano de

nuestro. actual articulo <143 de i_a Ley de la Propiedad Industrial, el cual es objeto

- de estudlo “del" [s)
- ,detalladp en pa

resente traba_jo y mismo que serd motivo de un estudio mas
“posteriores.
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Asimismo, la ley establecia que la inscripcidon se llevarfa a cabo a solicitud de!
nuevo titular. o por mandato judicial, previa comprobaciéon de la renovacién del
registro de la marca de que se tratara.

7 Por otro lado, la ley en comento introduce una disposicion relativa a la transmision
"de marcas Ilgadas, sefialando que no se registraria la transmisién de alguna de las
marcas Ilgadas, sino cuando se transfieran todas ellas a la misma persona. Sin
: embargo, no se introduce algun numeral que sefale expresamente {0 que debe

: .}entenderse por “marca llgada” tal y como lo encontramos ahora en el articulo 145
e de Ia Ley de Ia Propledad Industrial el cual establece que “se consideraran ligados

: vlos reglstros de las marcas de un mismo titular, cuando dichas marcas sean

idénticas y amparen slmll res productos o servicios, o bien, sean semejantes en
grado de confusidn y se apllquen a los mismos o similares productos o servicios”.

Adicionalmente a lo anterior, la Ley de Invenciones y Marcas establecia que
cuando se solicitara el registro de la transmision de una marca de la que haya
habido transmisiones anteriores no registradas, deberian registrarse también las
intermedias, teniendo la autoridad la obligacion de anotar en el expediente de la
marca todas las transmisiones efectuadas.

Finalmente, la ley objeto de estudio contemplaba ciertos casos en los cuales no
debia registrarse la transmision de una marca que aparezca haberse registrado en
contravencion a lo dispuesto por la ley vigente al efectuarse su registro y para tal
efecto, antes de registrar Ia transmisién se examinaria el expediente respectivo y si
se encuentra comprendida la marca en el caso citado, de oficio se iniciara el
procedimiento de “nulidad. De igual manera, podia denegarse el registro de
cualquler acto relacionado con la marca, su uso o transmisién, si la entonces
Secretaria de Industria y Comercio consideraba que afectaba al interés publico,
con lo cual se otorgaban facultades discrecionales a la autoridad para negar la
inscripcion de transmisiones de marcas, en cuyo caso, dichos actos no surtian



efectos juridicos.

La Ley de Invenciones y Marcas fue abrogada por la Ley de Fomento y Proteccién
de la Propiedad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el 27 de
junio de 1991.

3. Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y el
Uso y Explotaciéon de Patentes y Marcas.

La ley en comento fue publicada en el Diario oficial de la Federacion el 11 de enero
de 1982 y en su articulo 8 establecié expresamente que subsistiria el Registro
Nacional de Transferencia de Tecnologia que habia sido creado en virtud de la Ley
sobre el Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de
Patentes y Marcas de 1972, que el mismo estaria a cargo a cargo de la entonces
Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial, y adicionalmente, que en él debian
inscribirse los actos juridicos referentes a cualquiera de Ios aspectos que se
enuncian a contlnuaclon. ' »

a) La. condeéibn el uso o autorizacién de explotacidn de marcas;
ib)- La conceslon eliuso o utorizaclon de explotacion de patentes de invencién o
o de meJoras y.de los certlﬁcados de invencidn;

o autorlzaclon de explotacnon de modelos y dibujos

torlzacnon de uso de nombres comerciales;
ision de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas,

r odelos Instructlvos, formulaciones, especificaciones, formacion y capacitacién
de personal y otras modalidades;

La asistencia técnica, en cualquier forma que ésta se preste;
: _“La provlsnon de ingenieria basica o de detalle;

‘A‘Servicws de operacion o administracion de empresas;

k)S'rvicIos de asesoria, consultoria y supervisién, cuando se presten por




de su domlclllo[ '
1) La concesion de d
m) Los prqgramas dg (

Las personas “bligadas a sollcitar la inscripcién de los actos juridicos antes
referldos eran Ias que se enuncian a continuacién:

a') ‘Las 'persbnas fisicas o morales mexicanas;
b) qu organismos descentralizados y empresas de participacion estatal;

©) ,Lbsj 'extranjeros residentes en México y las personas fisicas o morales
exfranjeras establecidas en el pais;

d) Las agencias o sucursales de empresas extranjeras establecidas en la Republica
Mexicana;

e) Las personas fisicas o morales extranjeras que aunque no residieran o
estuvieran establecidas en el pais, celebraran actos, convenios o contratos que
surtieran efectos en la repiblica Mexicana.

Considerando lo anterior, ios documentos referentes a cualquiera de los supuestos
antes enunciados, debian presentarse ante la Secretaria de Patrimonio y Fomento
Industrial para su inscripcidn en el Registro Nacional de Transferencia de
Tecnologia dentro del plazo de sesenta dias habiles siguientes a la fecha de
celebracién del acto juridico respectivo y, asi como acontecia bajo el amparo de la
Ley sobre el Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacién de
Patentes y Marcas, el acto de inscripcidn surtia efectos retroactivos toda vez que si
los documentos correspondientes eran presentados dentro de el plazo referido, la
. .inscripcién surtl'a efectos desde el momento en que el acto juridico respectivo se
"j habla celebrado. Por el contrario, si se presentaban después, la inscripcion surtia

o efectos desde Ia fecha en que se hubieren presentado a registro.

De igual manera, todo acto no presentado para su inscripcion ante el Registro
Nacional: de Transferencna de Tecnologla era nulo por disposicion de la ley y no
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g podlan ser oponlbles ante ninguna autoridad de tal suerte que su cumplimiento no
pOdIa ser exigldo ante los tribunales nacionales. s

P"oyr;su "parte, la entonces Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial tenia un
plézo'de 90 dias habiles contados a partir de la fecha de solicitud de 1a inscripcion
para resolver sobre la improcedencia o improcedencia de esta Gitima en el Registro
Naclonal de Transferencia de Tecnologia. Una vez transcurrido dicho término y a
falta de un pronunciamiento por parte de la autoridad, el acto juridico respectivo
debia ser inscrito en el citado registro.

En concliusion, 1a ley en comento regulaba de una manera muy semejante a la Ley
sobre el Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de
Patentes y Marcas, lo relativo a la cesion de derechos marcarios toda vez que todo
acto de transmision no surtia efectos hasta en tanto no se inscribiera en el
- Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia, por lo que el cesionario de una
. mérca'nd podia realizar todos los actos de conservacién y defensa de la misma
5  hﬁlentfas la autoridad no le reconociera su caracter de nuevo propietario, situacion
que en la practica conllevé algunas dificultades pues propiamente el titular
originario de la marca seguia siendo el responsable del destino de aquélla,
pudiendo darse el caso de que ya no tuviera interés en ello, con lo cual el
adquirente o nuevo titular quedaba imposibilitado para defender y conservar su
marca. Asimismo y considerando el plazo de 90 dias para que la autoridad
inscribiera el acto de transmisidon de derechos respectivo, se puede afirmar que
aquella pasaba por un periodo de inexistencia juridica mas o menos prolongado,
que afectaba los intereses de las partes involucradas pues adicionalmente a lo
anterior, la autoridad estaba obligada a estudiar el contenido de los contratos o
convenios que contuvieran la transmision de derechos marcarios para analizar su
impacto econémico, técnico y juridico, lo cual supone que la autoridad se tomaba
un tiempo considerable para hacer ese tipo de andlisis antes de hacer la inscripcién
solicitada.
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El ordenamiento legal . en comento fue abrogado por la Ley de Fomento y
" proteccién de la Propledad Industrial publicada en el Diario Oficial de la Federacién
el 27 de junlo de 1991 y con ello, dejé de existir el Registro Nacional de

Transferencia de Tecnologia.
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CAPITULO TERCERO
LA CESION DE DERECHOS

1. La cesion de derechos.

La Ley de la Propiedad Industrial sefiala en la primera parte del articulo 143 que
los derechos que confiere una solicitud de marca en tramite o bien, una marca
registrada, pueden transmitirse en los términos y con las . formalidades que
establece la legislacién comun. TR

Conforme a lo anterior, y de acuerdo con la disposicion legal en comento, toda
persona que sea titular de un expediente de marca en tramite o bien, de una
marca registrada, tendra la facultad de cederlos siempre y cuando haga uso de
alguna de las figuras juridicas de transmisién de derechos que se establecen en la
legisiacién comdn.

De acuerdo con lo anterior, es dable hacer algunas consideraciones respecto a 1o
que debemos entender por derecho com(n:

En la Encnclopedia Juridica Omeba, se entiende por “derecho comin o bien
derecho priva )

“comln al conjunto de reglas generales que rigen las

manlfestacione fundamentales de la conducta de las personas en cuanto tales,
sus atributos, derechos y obligaciones, etc. Por lo comln se atribuye al derecho
civil esta caracteristica polivalencia?®,

A ese respecto, la opinidn de los doctrinarios coincide en que debe equipararse el
concepto de derecho “comun” con el de “derecho civil” vy asi, de acuerdo con el
Diccionario Jurfdico Mexicano del Instituto de Investigaciones Juridicas de !a
Universidad Nacional Auténoma de México “por derecho comin o ius commune se
entiende, en general, la doctrina juridica creada por las escuelas de glosadores y
comentaristas, con base en él‘ Corpus luris, durante los siglos XII a XIV que fue

* Enciclopedia Juridica Omeba. Tomo V11, Editorial Driskill, Buenos Aires, Argentina, 1991, pag. 47,
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'aphcada como derecho ubsndiario por los diversos tribunales de Ios reinos. de«

“ Como eI is c

mune era materialmente derecho civil (ius civile en oposicién a ius

?Canonlcum), una véz que dejé de tener vigencia por la publicacidn de los cédigos

E‘modernos a expresion ius commune o derecho comun vino a significar el derecho
'cIviI codif‘ cado.

moderna suele hablarse de derecho comin en oposicion a un
erecho partlcular 'Asu el derecho que tiene vigencia en todo el territorio de un

4Estado se denomlna derecho comin en oposicién al que sélo se aplica en una

,reglon o luga'(determlnado, también se dice comun al derecho que se aplica a una

: *ggeneralldad de personas, en oposlclon al derecho aplicable a un grupo especifico
: de personas; o es comin eI ‘derecho definido en leyes generales frente a aquel que

‘se determina en leyes especiales”27

De acuerdo con las deﬂniclonés expuestas, es claro que con el fin de transmitir un
derecho marcario, es necesario” observar las reglas que para tal efecto se
establecen en la legislacién comiin, - esto es, en el derecho que por excelencia

regula las relaciones entre los particulares: el derecho civil e incluso el mercantil.

A. Concepto.

Por cesién de derechos debéll@feridéf?e:todo “acto juridico voluntario y libre,
destinado al traspaso de bienes o derechos de un titular a otro"?,

s deﬂne como trasladar, transferir,
‘esto es, llevar una cosa de un Iugar a tro En el Iexlco jurfdlco su significacidn es

“En el lenguaje comun, el termln

esenclalmente la misma, pues que;la transmlslon (de trans-mitto, enviar a otro

lado), supone el acto de pasar una cosa de manos de una persona a otra. La

¥ Diccionario Juridico Mexicano, Instituto de lnvcsugncwnes Juridicas. Editorial Pornia, México, 1992, pag.
967, .
* De Pina, Rafacl. Op. Cit. pag. 149,
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,,,transmite st crédito 3 ofra persona, sln el consentimlento del deudor®,

"Conforme a Io anterior, puede concluirse que existird cesion de derechos cuando
una\' persona transmite a otra la propiedad de un bien o la titularidad de un
derecho, siendo importante recalcar que en materia de derechos marcarios y tal y
i f:o_rhb se ha visto en lineas anteriores, dicha transmisidn debe hacerse observando
*aiguna de las formalidades que para tal efecto establece la legislacién coman, por

lo que a continuacidon se analizan las formas que en la practica son las mas
utilizadas a efecto de transmitir los derechos sobre una marca.

B. Formas que puede adoptar.

a) Compraventa.

Considerado como el contrato traslativo de dominio por excelencia, el Cddigo Civil
Federal establece en su articulo 2248 que habrd compraventa cuando uno de los
contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho vy el
otro a su vez se obliga a pagar pdr_ellos un precio clerto y en dinero.

Asimismo, se establece. qu la compraventa es perfecta cuando las partes han
convenldo cosa y: preclo independlentemente de que la primera no haya sido

entregada ni el segundo pagad

. “El objeto dlrecto del contrato de comp aventa es la conducta de los contratantes,
*manifestada como una prestacionfd _hacer, consistente en entregar un bien o

¥ Enciclopedia Juridica Omeba. pavs, 991 v 002‘




documentar Ia tltularldad de n derecho y en pagar por un preclo cierto y en
dinero; 'y el objeto indirecto es Ia cosa y el precio, ‘como. el contemdo de tal

conducta"30 o

Es pertlhenté‘hétévhél ‘séﬁélramlve'htb de que la compraventa que tiene por objeto
la titularidad de un dérecho marcario, propiamente no genera la transmisién de la
propiedad de un slgho' distiyntlv'o, sino de la titularidad de tal derecho ya que la
propiedad, en su t:ara’cter de derecho real, recae sobre bienes y no sobre
intangibles. ‘

Por otro lado, en 'el‘cpntrato de compraventa es necesario que el bien o derecho
objeto de! contratb'éea' délz comprador ya que de acuerdo con lo dispuesto por el
articulo 2270 de!’ Codlgo Clvll federal, la venta de cosa ajena es nula y el vendedor
sera responsable de Ios danos y perjuicios que cause al otro contratante si actud
con doloo mala fe

A su vez} él artn‘éUlo 2272 del Cédigo Civil Federal dispone que la venta sobre
derechos Iltlglosos esta permitlda pero si el vendedor no declara tal circunstancia
ante el comprador, quedara obligado al pago de dafios y perjuicios a favor de éste
Gltimo en caso de “actualizarse la eviccion, la cual es la pérdida de una cosa o
derecho en virtud de la existencia de prerrogativas anteriores a la adquisicién.

Lo anterior es relevante si consideramos que en materia de propiedad industrial
existen mecanismos para impugnar el registro de una marca, por ejemplo,
solicitando su nulidad o caducidad, en cuyo caso el titular de un registro marcario
impugnado pudiera disponer de ella y enajenarla a un tercero siempre y cuando
advierta a su comprador de la existencia del procedimiento administrativo de que
se trate, ya que de no hacerlo “*quedara obligado a pagar dafios y perjuicios como
enajenante de mala fe, en caso.de producirse la eviccion (2127 y 2272), y
asimismo, puede ser sancionado como responsable del delito de fraude (art. 387-11

¥ Zamora y Valencia, Miguel Angel. ontratos Civiles, 4°, Ed., Editorial Porria, México, 1992, p. 81.



del Cédigo Penal)*®!. Lo anterior constituye una d’ls"posi'clén protectora de los
derechos de todo comprador ya que si como resuitado del litigio resultare la
pérdida de la marca, ignorando aquél la existencia de la controversia, es evidente
que se le estaria causando un dafio patrimonia!l al nuevo titular de la marca que
ignoraba la posibilidad de perderla por la existencia del litigio, caso contrario
cuando este Gltimo esta conciente de las posibilidades de perder el derecho
marcario en virtud de una resolucién del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, en cuyo caso desde el momento de celebrar el contrato a sabiendas del
litigio, esta asumiendo las consecuencias de perderlo.

b) Permuta.

La permuta es otro de los contratos traslativos de dominio que regula el Cédigo
Civil Federal, ordenamiento en que se define como un contrato por el cual cada
uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra.

Por su parte, Miguel Angel Zamora y Valencia lo define como el contrato “por
virtud del cual, una de las partes se obliga a entregar una cosa o a documentar la
- titularidad de un derecho a la otra parte contratante, quien como contraprestacién
se obliga a entregar otra cosa diversa o a documentar la titularidad de otro
deréch}'o\a:‘ la primera y que produce el efecto translativo de dominio respecto de
los bienes que sean materia de! contrato"?,

De las definicioneé ayntkeriormente transcritas es necesario destacar que si blen
podrfa pensarse que el cantrato dé permuta no podria ser utilizado para transmitir
la titularidad de un derecho de propiedad industrial, en concreto, de un registro
de marca por la circunstancia de que el contrato tiene por objeto la transmision
de una cosa, también lo es que el concepto de cosa no solamente abarca a los
bienes de cardcter material o tangible, sino también los incorpdreos o intangibles,
campo en donde obviamente encontraremos a los derechos, por lo que es dable

* Sanchez Medal, Ramén. De los Contratos Civiles, 14% Ed.. Editorial Porriia, México, 1995, p. 104.

32 Zamora y Valencia, Migucl /\ngcl. Op. Cit. pag. 119,



61

que una persona transmlta algun derecho marcario a otra a camblo de la
: propledad de un blen tangible o de la titularidad de un derecho. ’

Al respecto, édmenté el ' maestro Ramon Sanchez Medal que los elementos reales
del contrato de berhuta “son las dos cosas que se permutan, mismas que deben
satisfacer los requlsit(as de “1a cosa” en la compraventa: existir en la naturaleza,
estar en ‘el, co}nivercio y. no estar prohibida su enajenacidon, y ser determinada o

~ determinable en ‘cuanto a su especie y cantidad. La cosa debe ser un bien
corpéred,.éea uri"CUerpo cierto o un género, o un bien incorpéreo, como un

‘derecho, pero no un ‘serviclo, porque en éste Ultimo caso se trataria de un
‘,contrato de prestacion de servicios profesionales o de otro contrato similar.
RaE Igualmente,

sl lo,que se concede a cambio de la propiedad de una cosa es el uso
o goce de otra, e estd en presencia de un arrendamiento”.

lado, y de acuerdo a lo que dispone el articulo 2331 del Codlgo Civll :
a:.la. permuta se le aplican en general las mismas reglas que ala
' compraventa, salvo en lo relativo al precio ya que por la naturaleza de este

VFe'd'eral

contrato, las partes no se remuneran con dinero, sino con la transmisién de una
cosa o de un derecho, siendo pertinente aclarar que en los casos en que parte de
la prestacién a cargo de los permutantes se integre en numerario, dicha parte
debe ser menor al valor de la cosa o derecho transmitido pues si es igual o
menor, el contrato serd de compraventa.

De igual manera, le ley prohibe la permuta de cosa ajena y dispone que en estos

casos el perrﬁutante que recibio una cosa que no era propia del otro contratante,

novpugde ser dbligado a entregar la que ofrecié a cambio y cumple con devolver

la que ‘rg;ci,blé. ,Adidc}naylmente, el permutante que sufra la eviccién de la cosa que
5 “frre,clbyié'a;'ca{rﬁblb:‘t‘éhdré las siguientes opciones:

B a)’ Relvindlcar Ia cosa que el dio si ésta se halla aGn en poder del otro permutante; o
-b) Exngir eI valor de la.cosa que entrego o de la que recibié a cambio, con el

M Sinchez Medal, Ramén, Op. Cit., pag. 200. .



' 'corr_esboridlehfé pago de "daﬁoér.y’ penulcibs.

No obstante Io anterlor, no podran afectarse los ‘derechos que un tercero de
,buena fe haya adqu1rldo sobre la cosa que reclame el que sufrié la eviccidn.

Finalmente, y en cuanto a la formalidad que debe seguir el contrato de permuta y
dado que, como se ha mencionado en lineas anteriores, a este contrato se le
aplican las mismas disposiciones que a la compraventa, es dable afirmar que no
existe una formalidad especifica si lo que se transmiten son bienes muebles o
derechos pues, en el caso de los inmuebles, dependiendo el valor del mismo
debera celebrarse en escritura pablica. En consecuencia, un derecho marcario
puede permutarse de manera verbal, existiendo entonces la dificultad de
inscribirlo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por 1o que en la
practica es aconsejable plasmar este tipo de acuerdos por escrito, ain cuando
esto no acontezca en todos los casos.

c)Donacion.

De acuerdo con el articulo 2332 del Cédigo Civil Federal la donacién es un
contrato por el que una persona trasFere a otra, gratuitamente, una parte o la
totahdad de sus blene' :

Para Miguel Arg y.Va ncla “el contrato de donacién es aquél por virtud

) del cual‘Uha ersona: llamada donante se obliga a entregar gratuitamente a la
'otra IIaméda I arte- o la totalidad de sus bienes presentes,

‘:debiendose reser a

ce's rio para vivir segin sus circunstancias y que

V‘VVproduce el efe o translatlvo de dominio respecto de los blenes que sean materia
“del contrato""’ )

De acuerdo con lo anterior, la donacién es un acto que implica la transmisién de

* Zamora y Valencia, Migucl Angel. Op. Cit. pag. 125,



: Ia propledad de un bien o de Ia titularidad de un derecho de manera que la
- persona que se ve beneficiada con dicha transmisidn, no esta obligada a cumplir
con alguna contraprestaclon a favor del donante, quien por su parte ve disminuido

v'su patrimonlo pero no en su totalidad ya que debe reservarse los bienes que sean
_necesarlos para su subsistencia. En otras palabras “son elementos esenciales de la

donacién: 1.- El empobrecimiento del donante. 2.- E! enriquecimiento del

"donatario. 3.- La intencién de hacer alguna liberalidad (animus donandiy®.

Cabe sefalar que la donacidn se presenta como una de las formas que los
titulares de marca cominmente utilizan para transmitir sus derechos sobre uno o
varios signos distintivos determinados, de forma tal que el nuevo titular se ve
beneficiado con el ingreso a su patrimonio de un bien de cardcter intangible sin
tener que pagar precio alguno por el mismo.

: Aslmismo, la-donacidn se considera un acto /ntuite personae por excelencia ya

‘se(celebra atendlendo a las caracteristicas personales dei donatario, “el

"donante desea transmltlr la propiedad a una determinada persona y no a

cualquiera pues una de las caracteristicas de su liberalidad que es la gratuidad,
es la pretensién de que alguna persona reciba un bien sin contraprestacion
alguna“t,

Por otra parte, existen diferentes tipos de donaciones, a saber:

1. Donaciones puras. Son aquéllas que no estdn sujetas a ninguna modalidad,
esto es, se otorgan en términos absolutos.

2. Donaciones condicionales: El surtimiento de efectos de este tipo de donaciones
estd sujeto a un acontecimiento futuro de realizacién incierta del cual depende
que empiecen a producirse efectos juridicos.

* Rojina Villegas, Rafael. _Derecho Civil Mexicano, Editorial Pormia, México, 1976, pag. 425,

* pérez Fernandez del Castillo, Bernardo. Conrratos Civiles, Editorial Porria, México, 1999, pag. 149.



- Donaciones onerosas: -Son aquéllas en las que el donatario estd obligado a

cumplirf'co'n un arga en virtud del contrato mismo. Al respecto, el articulo

B 2337 del Ci dléo Clvll Federal establece que cuando la donacion sea onerosa,

o ‘~sol0fse con5|dera donado el exceso que hubiere en el precio de la cosa,
. deducidas de él las cargas.

Danac/ones remunerativas: “Se da el caso de las donaciones remunerativas,

' icuando el donante transmite al donatario en forma gratuita, la propiedad de

: f‘una cosa para recompensarlo pro algin servicio que no tenia obligacién de

- pagar™.

: suempre que col

. eJempIo, :

]matrimonlo o blen,

:{Donacianes mart/s causa: Son aquéllas cuyos efectos dependen de la muerte

' Mdel donante, de tal suerte que éste en estos casos hace una disposicién de sus.-
' “"blenes para eI futuro. Sin embargo y por disposicién del propio Codlgo CIle',Z

’Federal

entre cansortes Es la que hace un cényuge a favor de otro,

eIIas no se perjudiquen los derechos de los ascendientes o

'descendlentes‘/con derecho a recibir alimentos. Asimismo, no deben ser

contrarlas a las  capitulaciones matrimoniales correspondientes pues por

no podra celebrarse una donacién cuando los cdnyuges se
encuentran casados bajo el régimen de sociedad conyugal, pues en esos casos
se supone,que los vblenes que ambos adquieran son de ambos.

DanaC/ones antenupaa/es Segun el Cédigo Civil Federal, son donaciones

antenupciales Ias que se hacen entre si dos personas que van a contraer
: Ias que un tercero hace a cualquiera de ellos en atencion

- al futuro matrimonlo.

En cuanto a la forma que debe revestir el contrato de donacion, éste es de

* Ibidem, pag. 151,

|po de donaciones se rigen por fas normas prevlstas para Ias
. ——‘sucesnones,*ya sea a manera de testamento o legado.
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caracter formal ya que solo puede celebrarse verbalmente solo en Ios casos en
que su obJeto sea un bien mueble con valor inferior a doscientos pesos. Ahora

; blen, si el valor: del blen mueble donado excede de doscientos pesos pero no de
cinco mil, el contrato ‘debera celebrarse por escrito y si excede de esa suma, se
reduclra a escrltura publlca

En cuanto a bienes inmuebles se refiere, el contrato seguird las mismas
formalldades que el Cédigo Civil Federal exige para la compraventa, esto es, se

f.celebrara;,en‘ escritura publica si el valor del inmueble donado excede de 365
veces el salario minimo general diario vigente en el Distrito Federal.

’ En'} lo quefse_'freﬁere a la donacién de la titularidad de un derecho, se puede

"', afirmar que’si bien la ley establece que las donaciones pueden celebrarse de

‘ mahera:Verbal 0 por escrito, es necesario considerar también que solamente
. buédéh‘séiverbales las donaciones de bienes muebles cuyo valor no exceda de
s dd‘stiirlekntpég pesos. En consecuencia, y tomando en cuenta que la formalidad de
eéciitdra pUblica sélo estad prevista para inmuebles de valor superior a trescientas

. sesenta y cinco veces el salario minimo general diario vigente en el Distrito

‘ federal, se puede afirmar que la donacién de derechos puede reducirse a escrito
prlvado, independientemente del valor que los mismos representen, lo cual es
' fundamental en materia de propiedad industrial pues, como se ha visto, toda
cesion de derechos marcarios independientemente de la forma que ésta revista,
"debe'ser inscrita ante el Instituto Mexicano de la propiedad Industriai para que
surta efectos contra terceros.

‘En-otro orden de ideas, la donacién se considera perfecta una vez que el

ldonatario la acepta y hace saber su aceptacién al donante y dicha aceptacién
: —,debe kha"c_e:rse en la misa forma en que aquélla se haya hecho y en ningin caso
surtird éfecto si no se hiciere durante la vida del donante.

No obstante lo anterior y a(in cuando la donacién sea perfecta, la misma puede
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: ‘yrev}ocarse‘ por Ia's si_g'ulente_s‘causas:

1 .S'uperven/en(:/a a‘e h/jas. Este caso se presenta cuando al celebrase el contrato
. “el donante o ' tenia hijos pero dentro de los cinco afios siguientes a la
"?.celebraclon del contrao le sobreviene, en cuyo caso le seran restituidos al
: donante' los ‘blenes donados o su valor si han sido enajenados antes del
. naclmiento de los hijos. Sin embargo, la donacién no podra ser revocada por la

fsuperv ‘niencia de hijos cuando el valor de! bien donado sea menor de

x‘idoscientos pesos, antenupcial, entre consortes o cuando la donacién sea
: .puramente remuneratoria.

2. ~fngratitud.' En los casos en que el donatario cometa algun delito contra la
persona, la honra o los bienes del donante o de los ascendientes,
descendientes o cényuge de éste o si rehisa a socorrer al donante que ha
caido en pobreza.

Finalmente, las donaciones pueden declarase inoficiosas en los ¢asos en que el
donante no haya reservado los bienes suficientes para cumplir con su obligacién
de ministrar alimentos a las personas que tengan derecho a ello, por lo que en ese
supuesto la donacidn serd vélida pero se reducira a fin de que el donante tenga
posibilidad de cumplir con esa obligacién, excepto cuando el donatario asuma la
obligacién de ministrar los alimentos debidos y exhiba una garantia suficiente para
ello.

c) Dacién en pago.

Es otra de las formas que en |a practica se utilizan para transmitir la titularidad de
un derecho marcario, aunque no con tanta frecuencia como la compraventa o la
donacién. Sin embargo, no por ello deja de ser importante, por lo que de igual
manera en este apartado es motivo de estudio.

La dacién en pago se presenta cuando el deudor cumple con una obligacién
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entregando una cosa diversa a aquélla que fue objeto de la obligacién pues si
cuni‘pliera precisamente con ese objeto ya no se trataria de una dacién en pago

“sino de un pago propiamente dicho. “La dacién en pago tiene como caracteristica

partlctilar la variacién, en el momento del pago, de la prestacién o abstencion
deblda, con el consentimiento del acreedor?®, En otras palabras, la dacion en
pago es “el cumplimiento actual de la obligacién con una conducta distinta de la
que era su objeto original, con el consentimiento del acreedor”3®,

La lnstltuclén en comento estd regulada por el articulo 2095 del Cddigo Civil
Federal mismo que establece que toda obligacién quedard extinguida cuando el
acreedor recibe en pago una cosa distinta en lugar de la debida.

De Ias definiciones antes referidas puede concluirse que lo que caracteriza a la
dacién en pago es el cambio de objeto de la obligacién principal slendo en todo

caso. lndlspensable que el acreedor esté de acuerdo en ello, pues de Io contrarlo

no habria dacién en pago y la obligacidn persistiria.

Asi, tenemos que en materia de marcas puede darse el caso. d
una marca que a su vez tenga alguna deuda con un tercero,tp o} "
la titularidad del derecho que ostenta sobre un registro marcarlo etermlnado sin

entregar la cosa que originalmente habia pactado con su acreedor en cuyo caso,
se Insiste, es necesarlo el consentimiento de éste ultlmo.'

Adlc:onalmente a Io anterior, debe puntualizarse que tro. de Ios requlsltos para

¥ Bejarano  Sanchez,Man
Ednonal Harla.

| titular de

es.. Coleccion Textos Juridicos Universitarios, 4°, Ed.,



cumplimiento de la conducta aprobada por el acreedor®,

-Por otro Ié‘qo,:es"‘fvrécuente confundir el concepto de dacién en pago con el de
““novacién bbi’ cambio de objeto; sin embargo, ambos conceptos pueden

jdiferenclarse facilmente en virtud de que !a novacidn tiene un doble efecto de
i extlngulr y-crear obligaclones, en tanto que la dacién en pago solamente extingue
"una \bligaclon, por lo que solamente tiene un efecto.

"'Flnalmente,‘la dacién en pago en materia de propiedad industrial, cuando el
vobjetd de la misma sea un derecho marcario, necesariamente debe hacerse
g constar por escrito, aun cuando el Cédigo Civil no sefiale una forma determinada

. para esta, toda vez que como se ha mencionado en repetidas ocasiones, toda
transmlsion de derechos sobre alglin registro de marca debe inscribirse ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para que surta efectos frente a
.terceros.

- d) Sucesion,

“En:el lenguaje vulgar designamos como sucesion una relacion de momento, que
sigue a otra...Juridicamente la nocidn es distinta: el fenémeno que salta a nuestra
;kvista' es el de que un patrimonio perdura a través del cambio de su titular. Dice
"‘correctamente Savigny que la sucesién es una transformacién puramente subjetiva
de una relacién de derecho™!,

De acuerdo con lo anterior, en el ambito del derecho la sucesidn es un cambio de

sujeto dentro de una relacidn juridica, esto es, una persona sustituye a otra como
titular de un patrimonio determinado, siendo importante sefialar que existen dos
tipos de sucesiones:

1. Inter vivos, la cual se produce por actos celebrados entre personas vivas como

¥ Jbidem, pag. 431.
¥ De Ibarrola, Antonio. Cmasy Suculom_.v. Editorial Pornia, México, 1981, pag. 623.
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'suCe'de,’ por,ej'emplo en el subarrendamiento.

2. Mortis causa, la cual'se produce como consecuencia de la muerte de una
) "persona,_en donde se da una transmision de los derechos, bienes y

'fobligaclones que no se extinguen con la muerte. Asi, “a la muerte del autor de
la suceslon, Ios herederos adquieren derechos a la masa hereditaria como un

'patrimonlo comun, mientras que no se hace la division o particién de la
1142

herencia
Precisamente es esta Ultima forma de sucesion la que constituye el motivo de
andlisis del presente apartado, por lo que a continuacién se analizan los tlpos de
sucesion mortis causa que existen:

- En atencidn a la causa:

. 1." Sucesién testamentaria.
- 2. Sticesion Intestamentaria o ab intestato.

“*'En atencién a sus efectos:

al g dalugar a la figura de la herencia.
ulo universal que da lugar a la figura de! legado.

1. Sucesidn a tituil

SR Sﬁéééiép a

”_A contlnuaclon se hace un breve andlisis de la clasificacién a que se ha hecho
S referencia.

1. Sucesidn testamentaria.

“Es la especie de sucesién mortis causa que se produce por la expresién de Citima
voluntad del autor de la sucesion (del causante), manifestada por alguna de las

* bidem, pag. 654,
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 formas que al efecto establ 3,

: De acuerdo‘con e artlculo 1295 del Cddigo Civil Federal, el testamento es un acto
personallslmo evocabl

y' Ilbre por el cual una persona capaz dispone de sus

blenes y dereqhos y decl_ar_a o cumple deberes para después de su muerte.

‘ g'_la'_deﬁnlcléh‘ ahterlor’puede conciuirse que mediante testamento una persona
: pl]édé* dispforiér"qﬁe :I‘os derechos que ostenta sobre una marca registrada sean
transmitidos ‘a ‘una persona, de forma tal que ésta pueda aceptar o repudiar el

: derecho que se le ha conferido, siendo necesario en el caso de aceptacion que se
dé el aviso COrr‘espondVIépte al Instituto Mexicano de la Propiedad Industriat.

Débe mrenc!;')nar;sér que todas las personas tienen capacidad para testar excepto los
' Vmenorés QUe:hb’A hayan cumplido dieciséis afios de edad, ya sean hombres o
-"mujeres y los que habltual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio.

Por' otro lado y de acuerdo con nuestra legislacion, los testamentos en cuanto a su
forma pueden ser ordinarios O especiales. Los primeros se otorgan bajo
“circunstancias y con las formalidades normales en tanto los segundos se otorgan
en circunstancias excepcionales.

Por su parte, los testamentos ordinarios son los siguientes:
'a) Testamernito pUb//'CO abierto.

Es: aquel que se: otorga ante notarlo publico, quien tendra la obligacién de redactar
‘V_las clausulas del testan to, de acuerdo a Ia voluntad del testador.

b) Testamento pliblico cerrado.

Es un tipo de testamento notarial que puede ser escrito por el testador o por otra

? Barroso Figueroa, José. Apuntes de In clase de Derecho Sucesorio, UNAM, México, 1998, pag. 26,



| “rsb'nal o por otra persona a ruego del testador; luego
r_ié'de las hojas y firma al calce de ésta Ultima. Enseguida
rar.el pliego y lo sella o lo mete a un sobre. El notario sélo
liego 0 sobre se dice que esta el testamento; luego anota en

la cublerta lo anterlor y: ﬂrrﬁan los intervenientes y se lo devuelve al testador. Este
: lo guarda o lo da a guardar a un tercero o lo deposita en el Archivo Judicial™?,

‘da fé’aé'que e

c)k Testamento publico s/mp/iﬂcado.

“Es aquél testamento qué se otorga ‘ante notario, respecto de un inmueble
destinado o que vaya a destinarse ‘a habitacién. El otorgamiento del testamento
publico simplificado se hace en el contexto de la misma escritura de adquisicidn o
de regularizacién de un bien inmueble™?,

De la definicidn anterior se desprende que e! testamento publico simplificado no
seria una forma idénea para transmitir la titularidad de los derechos sobre una
marca, ya que aquél se otorga respectivamente sobre un inmueble destinado o
que vaya a destinarse como vivienda.

d) Testamento oldgrafo.

Conforme al articulo 1550 del Cédigo Civil Federal, se llama testamento oldgrafo al
escrito de pufio y letra del testador y no producira efectos si no se deposita en el
Archivo General de Notarias. Este tipo de estamento sdlo podra ser otorgado por
personas mayores de edad y para que sea vélido deberd estar escrito totalmente
por el testadbr y firmado por él, sefialando el dia, mes y afio en que se otorgue.

Asimismo, este tipo de testamento debe hacerse por duplicado, imprimiéndose en
cada ejemplar la huella digital del testador, uno de dichos ejemplares se quedara

w lbldcm pag. 55.
* Ibidem, pag. 58



-en dépéélt;o 'e;n'el ArcﬁIVo éenerai de &Afal;féé y élv otro ;sieré ‘trjevuelto al testador.
’ A su vez, |os testamentos especiales puedeﬁ ser:
s é} Testamento privado.
El testamento privado es aquél que se otorga sin intervencién del notario y en

. circunstancias especiales, mismas que se enumeran en el articulo 1565 del Caodigo
Civil Federal:

:nfermedad tan violenta y grave que no
'a hacer el testamento.

1. Cuando el testado es atacado d
‘de tiempo para que ocurra ante eI No =

£ 2, Cuando no haya notario en la poblaclén 0 juez que actlie por receptoria.

~+.-3.- Cuando, aunque haya notario o juez en la poblacion, sea imposible o por lo
menos muy dificil, que ocurran al otorgamiento del testamento.

~4, Cuando los miiitares o asimilados del ejército entren en campafia 0 se
encuentren prisioneros de guerra.

b) Testamento militar.

Este tipo de testamento estd contemplado en el articulo 1579 del Cédigo Civil
Federal, en donde se establece que si el militar o asimilado del ejército hace su

-testamento al momento de entrar en accién de guerra o estando herido sobre el

’i:ampo de batalla, bastard que declare su voluntad ante dos testigos o0 que
- ‘entregue a los mlsmos el pliego cerrado que contenga su Ultima disposicién,
. firmada de su pufio y letra. ' :

c) Testameﬁta maritimo.



.- 'El. testamento 'ymayrftimo‘ solamente ,v‘s"u ‘puede otorgar cuando el testador se
encuentre en élta Mér, a bordo de‘riavfos de la marina nacional, sean de guerra o
rhercahtes.’ “E| testamento debe. ser esciito en presencia de dos testigos, ante el
éabi{:éh del navio y sera leido, fechado y firmado de acuerdo a las formalidades

prévistas para el testamento publico ablerto™®.

d) Testamento hecho en pais extranjero.

El testamento que se haya hecho en un pais extranjero surtird efectos en territorio
mexicano siempre y cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del
pais en el que se otorgaron, siguiendo el principio /ocus regit acturm.

Asimismo, por disposicion de !a ley los secretarios de legacion, los cénsules y
vicecdnsules mexicanos haran |as veces de notarios o receptores de los
testamentos de los mexicanos en el extranjero, siendo necesario que dichos
funcionarios remitan una copia del testamento a la Secretaria de Relaciones
Exteriores.

5. Sucesion legitima, intestametaria o ab intestato.

Este tipo de sucesion, es “aquella que se defiere por disposicién de la ley, en los
casos establecidos al efecto por la misma. La sucesion intestamentaria guarda una
situacién de subordinacién respecto de la sucesidén testamentaria, ya que sélo se
va a tramitar cuando la sucesién no pueda ser tramitada conforme a un

testamento”’.

Conforme al articulo 1599 del Cédigo Civit Federal, la herencia legitima se abre:

1. Cuando no hay testamento o el que se otorgé era nulo o perdid validez.

** Ibidem, pag. 66
*7 Ibidem, pog. 83.



.2, Cuando el testador no haya dlspuesto d todos sus bienes, en cuyo caso la
- sucesion serd mixta pues algunos de ‘los. bienes del de cuius se defieren por
voluntad del mismo, expresada en un testamento, y alguno o algunos otros

siguiendo las reglas de la Iey

3. Cuando no se cumpla: ondicién que haya sido impuesta al

heredero.

4. Cuando el heredero mueré antes del testador, repudia la herencia o es incapaz
de heredar, si no se ha nombrado al sustituto.

Ahora bien, las personas con derecho a heredar por la via legitima son las
siguientes:

. Los descendientes.

(o

N

. Los cényuges.

w

. Los ascendientes.

4, Los parientes cqlétéralé’s 'dentro del cuarto grado,

[5]

. La concubina o el concubi

[2))

. A falta de los antierlores,_ 1a benéﬁcenda pablica.

Cabe sefialar que en materia de sucesiones intestamentarias priva el principio de
que los parientes cercanos excluyen a los mas lejanos y que el parentesco por
afinidad no da derecho a heredar. Por su parte, los parientes que se hallen en el
mismo grado heredaran por partes iguales.

Asimismo, es importante mencionar que en la legislacién civil existen reglas
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. especn" cas para egular la. sucesion de las personas que ya han sido referidas,

. cuyo estudlo e omlte al no considerarse relevante para los fines del presente
L traba]o. No obstante Io anterlor, es importante concluir con la afirmacion de que la
e sucesion intestamentarla es otra de las formas de transmitir derechos sobre

‘marcas y que era responsabilldad del juez ante quien se tramita la decisién acerca

ulen 0.quiénes serdn los nuevos titulares de la marca de que se trate para
que, en “todo’ ‘caso, se haga la inscripcidn correspondiente ante el Instituto

- “Mexicano de la Propiedad Industrial.
6. Swucesion a titulo universal.

Este tipo de sucesién se conoce en la doctrina como herencia y puede definirse
como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se transmiten en su
totalidad en virtud de la muerte de uan persona. El articulo 1281 del Cddige Civil
Federal establece que la herencia es la sucesion en todos los bienes del difunto y
en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte.

Es Importante mencionar que de acuerdo con la ley, la sucesion se abre en el
momento en qu

'muere el autor de la herencia y cuando se declarara la
E presunclon de muerte'de un ausente y los herederos en ese momento adquieren

: ’derechos sobre la;mas heredltarla como un patrimonio comin, mientras no se
hace la divislon,

xcepto cuando se trate de un solo y tinico heredero.

Adicionalmente, ca‘déihyeredero puede disponer del derecho que tiene en la masa
hereditaria, pero no buede disponer de las cosas que forman la sucesion hasta en
tanto no se haga Ia divisiéon o particiéon de la herencla porque el conjunto
pertenece a todos los heredros en comun.

De lo anterlor se desprende que cuando el titular de una marca fallece, ésta
automatlcamente pasa a formar parte del caudal hereditario que pertenece en
comun a un numero determinado de herederos, quienes no podran disponer de la
misma en tanto no se adjudique a uno o mas de los herederos, por io que en este
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caso la transmislon de los derechos sobre una marca registrada atraviesa por dos
momentos dts nt s.‘el prlmero de ellos cuando muere el de cuius o titular y la

marca se integr a Ia herencla, donde se considerara que la sucesion es la titular
del regsltro deque se trate y el segundo cuando en virtud de la particién, la
marca;sve _adJudlca'a uno o varios de los herederos, quienes en adelante podran
'dlspdn‘efk‘dé lé‘mléma al ser considerados como nuevos titulares.

Por othilyébdo, en materia de sucesiones y a fin de decidir sobre el destino final de
la herenda,y los herederos deben manifestar su aceptacién de captar la herencia o
en su caso, repudiarla de manera expresa y por escrito. En este caso, los efectos
de la aceptacidn de la herencia se retrotraen al momento de la muerte del autor
de la sucesion.

7. Sucesion a titulo particular.

La sucesién a titulo particular o legado es otra de las formas para transmitir los
derechos sobre una marca. Debemos entender a! legado en dos sentidos distintos,
esto es, como “el acto de transmisidn a titulo particular de una cosa o de un
derecho, y el objeto mismo transmitido8.

De la defincién anterior puede desprenderse que el legado implica la transmision
de un bien, mismo que puede ser una cosa, un derecho e inclusive, un servicio, en
términos de los dispuesto por el articulo 1392 del Cdédigo Civil Federal.

La cosa legada debe ser entregada con todos sus accesorios y en el estado en que
se halle al morir el testador; sin embargo, el legatario no puede ocupar la cosa
legada por su propia autoridad sino que debe pedir su entrega al albacea de la
sucesién.

Debe mencionarse que una vez legada la cosa, todas las cargas y gravamenes con
respecto a la misma correran por cuenta del legatario, por lo que en materia de

* De Ibarrola. Antonio. Op. Cit, pag. 807.
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propledad industrial, los-actos qe!cpnser;/abléh ‘de derechos de la marca legada
(renovaciones, defensa» eni’précedlmlenvtds contehclosos,' etc.) cbfrérén' por cuenta
del legatario, quien tendré la obligacidon de notificar al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial de la transmision de la marca mediante legado.

Ahora bien y a fin de concluir el presente apartado, debe mencionarse que si bien
a la muerte del titular de una marca, ésta pasa a formar parte de una masa
comun, es hasta el momento en que se hace la particion de la herencia cuando el
signo distintivo se transmite ahora si @ una persona concreta y determinada, quien
sera reconocida como nueva titular, sin perder de vista que por disposicion de la
ley, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe estar enterado de dicha
situacion.

Asi, “la particion es el conjunto de operaciones que ponene término a la indivision
de la sucesidn, distribuyendo el caudal hereditario entre los herederos y haciendo
la adjudicacién correspondiente, A ta muerte del causante‘,,l,a_h,ﬁerencia se transmite
a los herederos como una masa Unica, monolitica; la pai'tiéfén convierte una parte
alicuota de esa masa en bienes concretos y determinados™?,

€) Fusion de sociedades.

Al igual que sucede con la escisidn, si bien la fusién de sociedades es una figura
juridica que se regula por el derecho mercantil, también lo es que las mismas
constituyen dos formas cominmente utilizadas para la transmisién de marcas,
pudiéndose considerar ademas que dichas instituciones forman parte del derecho
comun ya que el derecho mercantil al ser de caracter federal por disposicion de la
fraccion X del articulo 73 constitucional, se aplica en la totalidad del territorio
nacional y no solamente dentro de alguna o algunas entidades federativas en
especial, lo cual conduce a la conclusién de que la fusidn y la escision de
sociedades son formas de transmision de derechos sobre registros de marca
establecida por las normas de derecho coman.

** Ibidem, pag. 959.
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La fusidn es un acto “mediante el cual una sociedad se extingue por la
transmision total de su patrimonio a otra sociedad preexistente, o que se
constituye con las aportaciones de los patrimonios de dos o mas sociedades que
en ella se fusionan (sic). En el primer caso se habla de incorporacién de la
sociedad en la que subsiste, 0 de absorcion en ésta de aquélla; en el segundo, de

fusién pura de sociedades, que se extinguen para crear una nueva™®,

Es importante mencionar que para que la fusién pueda darse es necesario que las
~asambleas de accionistas de las sociedades involucradas convoquen a una

asamblea extraordinaria en la que decidan si la misma se llevara a cabo, asi como
“la forma y términos para ello.

Una vez acordada la fusion, el acuerdo respectivo debe inscribirse en el Registro
Plblico de la Propiedad y del Comercio y publicarse en el periddico oficial del

" domicilio de las socledades que van a fuslonarse, conjuntamente con su Gltimo
balance, siendo necesario que la sociedad o sociedades que dejaran de existir
publlquen las reglas del sistema que se haya establecido para la extincién de su
pasivo.

"“Una vez hecha la inscripcion en el registro PUblico de la Propiedad y de Comercio,

:.deben transcurrir tres meses para que la fusién produzca sus efectos y durante
ese plazo cualquier acreedor podrd oponerse a la fusion si considera que se han
lesionados sus derechos de crédito. No obstante lo anterior, la fusién podra tener
efectos inmediatos al momento de la inscripcién en cualquiera de los siguientes
casos:

1, Sise pacta el pago de todas las deudas de las sociedades que vana fusionarse.
2. Sise depositara el importe de dichas deudas en una institucion de crédito.

3. St eXlsp:iere'_ el consentimiento de los acreedores para que se realice la fusion.

 Mantilla Mydl(in'a'. Rbbcno L. Derecho Mercantil. Editorial Pornia, México, 1993. pag. 462,




Ejecutada la fusion, “Ié so'c‘:led'ad‘ Incorpoi’ante, o la de nueva creacion, adquiera a
titulo universal el patrlmonlo de' a que se extingue por fusidn, pues se hace cargo
de sus derechos y obligaclonés- Los socios de la socledad fundida permutaran sus
partes de interés, o sué acclones, por acciones o partes de interés de la sociedad

incorporante, 0 que se cree por la fusién, en las proporciones fijadas en el
1151

acuerdo respectivo

En concordancia con lo. anteriormente expresado, el articulo 144 de la Ley de la
Propledad Industrial establece que cuando se dé la fusién de personas morales se
entendera quey existe una transmision de los derechos sobre marcas registradas,
salvo estipulacién en contrario.

Por lo anterior, es necesario que se exhiba ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial una copia certificada o testimonio de las asambleas de
accionistas en las que se acuerde la fusién, a fin de que la transmisién de los
derechos sobre las marcas de las sociedades fusionadas que dejen de existir
pueda surtir efectos en perjuicio de terceros, lo cual se constituye como un
requisito especial para las sociedades mercantiles, mismo que es independiente
de la inscripcidn en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio.

f) Escision de sociedades.

De acuerdo al articulo 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se da
la escision cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y
divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos 0 mas partes,
que son aportadas en lo que a otras sociedades de nueva creacion denominadas
escindidas; o cuando la escindente, sin extibguirse, aporta en bloque parte de su
ka“ctivo, pasivo y capltal social a otra u otras sociedades de nueva creacion.

::Para Vdeé‘retarse'la escision se requiere necesarlamente de una resolucion de la
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asamblea extraordinaria de accionistas.que se haya celebrado para tal efecto y
- radicionalmente, que las acciones o partes sociales de la sociedad que se escinda
estén totalmente pagadas.

Al respecto, la resolucién que acuerde la escision debe contener lo siguiente:

1.- La descripcidn de la forma, plazos y mecanlsmo que se utilizardn para transferir

el activo, pasivo y capital de la sociedad esclndente las ‘escindidas.

A-capital social que han de

2.- La descripcion de las partes del actiyo pasivi
Ia ‘escindente.

corresponder a cada sociedad escindida’y en'su'ca

3.- Los estados financieros de la sociedad escindente, Ictainiilhé‘dos por un auditqr
externo. SN Cn ‘

las obligaciones-que ada’ sociedad escindida en

S4-la determinacién’d

‘ e . rbtocolizarse ante notario,
inscribirse en el reglstro . .dad y-de _Comercio y publicarse en la
gaceta oficlal y en uno,d 'di;,cv;irciJIaclén en el domicilio de la
escindente, con un extra'ét rida, haciendo la indicacién de que
la totalidad de la informacion rela va a. ‘lucion de escision se encuentra a
disposicion de los soclos y acreedores en el domlcllio social de la sociedad durante
un plazo de cuarenta y cinco dias naturales contado a partir de que se hubieren
efectuado tanto la inscripcidn como .ambas publicaciones. Durante dicho plazo,
cualquier socio o grupo de socios que representen por lo menos el veinte por
ciento del capital social o acreedor que tenga interés juridico, podran oponerse

judicialmente a la escision.



:"PrOpledad y “del. Comerclo y cuando la escisién traiga aparejada la extincidn de la
: esclndente,
de Ia Inscrlpcion del cohtrato social en el Registro Plblico de la Propiedad y del
i Comerclo. ' :

a'vez que surta efectos la escisién se deberd solicitar la cancelacién

i.b_Confor‘me a lo anterior, es claro que si una sociedad se escinde, evidentemente
-existird una transmision de activos intangibles como son los registros de marca a
las nuevas sociedades escindidas, razén por la cual la resolucidn que decreta la
escision es fundamental para determinar la forma y mecanismo mediante los
cuales se transmitirdn las marcas a las empresas escindidas, documento que
adicionalmente debera ser inscrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial para informar a la autoridad de dicha transmision y ésta surta efectos
frente a terceros.

C. Perfeccionamiento de la cesién de derechos.

Se han analizado con anterioridad las formas principales de transmision de fa
titularidad de los derechos sobre re'gistros marcarios, siendo la mayoria de ellas
mediante contratos que, por su naturaleza de actos juridico, se perfeccionan desde
el momento en que se forma el acuerdo de voluntades entre los contratantes.

Algunas otras veces, comao en el caso de la donacién, la transmisidn de derechos
se perfeccion desde el momento en que el donatario acepta la donacidn de la
fmarca que una persona ha hecho a su favor.

“Por’ su- parte, en las sucesiones, ya sea testamentarias o ab intestato, la

» transmision de derechos opera desde la muerte del autor de la sucesion, y se

* defiere a favor de una persona determinada ya sea por voluntar del de cuius o de
la ley.



Finalmente y en tratandose de la transmisién de derechos marcarios a través de
fusiones o escisiones de sociedades mercantiles, aquélla opera una vez que los
socios de las sociedades involucradas acuerdan dichos actos en las respectivas
asambleas.

De lo anterior validamente puede concluirse que la transmision de derechos
mé_xrcarlos opera una vez que se hayan reunido los requisitos de existencia de los
actos que les den origen, con independencia de formalidades uiteriores. En
consecuencia, aquéllos existen y surten efectos entre las partes involucradas
independientemente de que se inscriban o no ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, lo cual constituye un requisito que la propia ley de la materia
establece como necesario, tal como se analizara a continuacion.

D. La inscripcion de toda transmision de derechos ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industiial.

a) Finalidad.

El articulo 143 de la Ley de la Propiedad Industrial establece en su parrafo
primero:

ARTICULO 143.- Los derechos que deriven de una solicitud de registro
de marca o los que confiere una marca registrada, podrén gravarse o
transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la
legislacion comin. Dicho gravamen o transmision de derechos debera
inscribirse ante el Instituto, de acuerdo con lo establecido en el
reglamento de esta ley, para que pueda surtir efectos en perjuicio de
terceros.

De la lectura del precepto anterior, se infiere que la inscripcién de los actos que
contiene la transmisién de derechos sobre registros de marca tiene la finalidad de
que ésta pueda producir efectos en contra de terceros, o cual implica que si bien
es clerto el acto de transmisién correspondiente se reputa existente por haber
“"eumplido con los requisitos que establece la legislacién comin y como tal produce
sus efectos y es exigible entre fas partes, el mismo no es oponible frente a terceros



si carece de inscrtpclon ante la autoridad de la materia, en este caso, el Instituto
Mexicano de la Propledad Industrial. :

“Cdnsetdédtemente, un contrato por escrito, firmado por las partes, que relina los -
reduiSifos de validez y los elementos de existencia comunes a todo contrato, opera

vélidamente en materia de marcas.”>?

‘,Lo.anterlor conduce necesariamente a la conclusién de que la referida inscripcion
 es’ un “requisito-condicién” al que se sujeta todo acto juridico de transmisién de
..marcas, ya que aun en el caso de que dichos actos sigan las reglas generales
~ establecidas por la legislacién comun, el surtimiento pleno de sus efectos no se da
-~ sino hasta el momento en que los mismos se hacen publicos mediante la referida

inscripcidn, toda vez que un acto para estar dotado de eficacia juridica plena
~ requiere, ademas de produclr’efectos entre las partes involucradas, ser reconocido

y oponible frente a los tercéros que no han intervenido en dicho acto.

Asi tenemos qde Ia,condu;lo}n" para que los efectos de las transmisiones de marcas
trasciendan mas élvlé_'de‘ la esfera juridica de las personas que en ellos intervinieron
es que, mediante una promocién por escrito se haga del conocimiento del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial que una o varias marcas registradas han
cambiado de titular y con ello, los terceros puedan tener certeza acerca de quiénes
son los propietarios de aquéllas.

b) Requisitos para solicitar la inscripcion.

A fin de solicitar la inscripcion de un acto que tenga como consecuencia la
transmisién de la titularidad de un registro de marca, los interesados (cedente,
cesionario 0 ambos) deberdn presentar una promocién mediante la cual se solicite
al Instituto Mexicano de la Propiedéd Industrial la inscripcion de dicho acto.
Asimismo y tal y como lo eétablece el segundo péarrafo del articulo 143 de la Ley
de la Propiedad :Irjqqs‘tlfiakl,_ podra solicitarse mediante una sola promocién la

% Jalife Daher, Mauricio. dspecto. Iég}llex de las marcas en Mdéxico, Editorial Sista, México, 2001, pag. 110.
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inscrlpdc‘m de tfahéferenctas de la titularidad de dos o mas marcas registradas
cuando quleh transfiera y quien adquiera sean las mismas personas en todos ellos,
ténlehdo el solicitante la obligacién de identificar cada uno de los registros en los
due se hara la inscripcion.

De igual manera, debe acompafarse a la promocién el comprobante de pago de
los derechos correspondientes conforme a la tarifa vigente y en caso de que se
solicite 1a Inscripcién de una cesién de varias marcas, aquellos e pagaran en
funcion del nimero de registros involucrados.

Ahora bien, la promocién mediante la cual se solicite la inscripcion de la
transmisién de derechos debera cumplir con los siguientes requisitos, mismos que
se encuentran contenidos en el articulo 5 del reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial:

-

. Firma del  solicitante,” mismo. que puede ser tanto el titular cedente o
subrogante como el nuevo titular cesionario o subrogatario.

2. Presen;érse ‘por:duplicado, indlcairid:o en el rubro el tipo de tramite solicitado.

3. Acompafiarse - de . documentos . anexos  que sean legibles y estén
mecanografiados; impresos o grabados por cualquier medio.
4, Sefialar domicilio para oir y recibir notificaciones en el territorio nacional.

5. Indicar el nimero de registro o registros de marca involucrados.

6. En su caso, acompafarse de la correspondiente traduccién al espariol de los
documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con la promocién.

7. Adjuntar los dqcumentos que acrediten el caracter de los causahabientes y la
) personalldad de losk apoderados o representantes legales.
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8. Acompafiarse de la legalizacién de los documentos provenientes del extranjero,
- ‘cuando proceda.

Adicionalmente a lo anterior, el escrito en el que se solicite la inscripcién de un
acto de cesidn de derechos debera:

1. Sefialar el nombre, denominacién o razén social y la nacionalidad del titutar
Inm’ediato‘anterlor‘ del derecho o de los sucesivos titulares anteriores, en el

. caso‘ en que las correspondientes transmisiones o modificaciones no hayan 5|do ,
Inscritas con anterioridad, asi como los datos del nuevo titular.

2. ,Exhiblr dos copias certificadas o con firmas autdgrafas de los documentos en
'f que conste la transmision de derechos de que se trate.

: Flrfa[fnénge,’gs importante hacer referencia al concepto de “marcas ligadas” de que
tratah lc')'sv a'rtl'culos 145, 146 y 147, mismas que se consideran como aquéllas que
o pertenecen aun mlsmo tltular, son idénticas o seme]antes en grado de confusion y
se apiican ‘a; kios mlsmos o simllares productos [¢] servncnos. En este caso, sdlo se

" 'No obstante lo anterior; 'cuahc‘lé el titular de registros de dos o més marcas ligadas
" considere que no existe confusién en caso de que alguna de ellas fuera utilizada
por otra persona, para los productos o servicios a que se aplica dicha marca, podra
solicitar que se disuelva la liga en cuestién y serd el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial quien resuelva en definitiva lo que proceda.

c) Efectos de la inscripcién.

Una vez que el acto de transmisién de registros de marcas se ha inscrito ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el mismo produce cuatro efectos
principales a mi juicio:
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1. La transmision de derechos:de marca es oponible a terceros, lo cual implica

"~ .que el acto o hecho Jurldico que-le haya dado origen ya no solamente es
vconocido por Ias partes involucradas sino también por los terceros ajenos a la
ceslon. En otras palabras, el pnmer efecto de la inscripcidn es la publicidad de
Ia transmlslon de derechos.

2. Se recbnoée oficialmente como Unica persona facultada para realizar actos de
defensa: y -conservacién. de -la ~marca al nuevo titular, perdiendo en
-consecuencia, el antiguo titular‘su_legitimaclén para realizar dichos actos.

ta en los archivos del propio Instituto del nombre, denominacién o
~* razén social del nuevo titular,”

3. Se tomanc

asf como de su domicilio.

4, Todas Ias notif‘caclones y requerimlentos respecto a la marca se entienden con
el nuevo tltular. g
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CAPITULO CUARTO

EL SURTIMIENTO DE EFECTOS DE LA CESION DE DERECHOS SOBRE
REGISTROS MARCARIOS

El presente capitulo tiene como propdsito analizar cual es el momento que debe
considerarse como aquél en que nacen los efectos de la transmisién de derechos
derivados de una marca registrada, toda vez que el criterio que se adopte al
respecto tiene consecuencias trascendentales para efectos practicos.

Asu, se ha visto en eI capitulo anterior que propiamente los actos de transmision
. ' eI momento en que se rednen los requisitos de validez y
tencia de los mismos, pero no debe perderse de vista que existe

adlclonal encaminada a la produccién de efectos frente a terceros,
nsiste en su inscripcion ante el Instituto Mexicano de la Propiedad

la inscripcién de las transmisiones de derechos sobre un registro de

= Ahora blen,
rrié’rca propiamente constituye un acto administrativo pues el mismo es una
manifestacién de voluntad emanada de un érgano del Estado, en el caso que nos
ocupa, un acto de un organismo descentralizado de la administracidn piblica
federal que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mismo que va a
producir consecuencias de derecho para los gobernados.

Sin embargo, es importante hacer mencion que los actos administrativos han
admitido diversas clasificaciones y asi, “desde el punto de vista de su naturaleza,
los actos administrativos se pueden clasificar en las dos categorias ya conocidas
de actos materiales y actos juridicos, siendo los primeros los que no producen
ningin efecto de derecho y los segundos los que si engendran consecuencias
juridicas de tal manera que estos actos se convierten en una condicidn para la

validez de un acto juridico”3,

b4 Fraga, G»n‘bl'nAo.’ crocho .4:Iit{1'l::3'111111'\'o= 41 Ed., Editorial Porria, México, 2001, pag. 230.




88

En partlcular, a.esta ultima categona de actos administrativos se la ha identifi cado E
como aquellos que’ hacen constar la existencia de un estado de hecho o de~

B derecho. actos de reglstro, de certificacion, de autentificacidn, las notifi caclones Y

= Ias publlcaclones"s"

‘A ‘mayor abundamiento, entre los actos administrativos existen algunos que
“consisten en la recepcién de declaraciones de los particulares o en la inscripcion
que hace la autoridad administrativa de personas, bienes o cualidades de unas o
de otros, como en el caso de los padrones, del catastro, etc. Dentro de este
primer grupo se encuentran una serie de actos por cuyo medio la administracién
interviene para dar autenticidad, validez, publicidad o certidumbre a determinadas
relaciones de la vida civil de las personas, tales como los actos del Registro Civil,
Registro Publico de la Propiedad y de! Comercio, etc.">®

A51, el acto de lnscripcion constltuye una condicién necesaria para que toda
. transmlswn d

rechos ma_rcarlos que, en principio, se realiza conforme a ias

i E 'normas del derecho civil'y ;mercéntil y es perfecta desde el momento en que.esas

normas se cumplen, ueda éér publico y tener efectos frente a terceros ajenos a

0 2g rdad jurldlca a dichos terceros y permitir que el Instituto
; Mexlca‘o~de la Propledad Industrial, autoridad en la materia, lleve un control

.ent ‘ue la. cesion de derechos es perfecta desde el momento en que los

: partlculares cumplen con los requisitos de existencia de los actos por los cuales se
§ transmltan las marcas o que se actualicen determinados hechos juridicos (como la
:-muerte de una persona en el caso de la sucesion) y que la inscripcidn es
solamente una condicién necesaria para darle publicidad a ese acto y no para que

" dicho acto exista.

5 Ibidem, pag. 234.
5 Serra Rojas. Andrés. Derecho Administrativo, Editorial Pornia, México, 1992, pag. 241,
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: Conforme a lo anterlor, eI acto de la inscripcién es un acto condicion para que una

sltuaclon de derecho conslstente en la transmision de derechos marcarios pueda

B surtir efectos en perJuiclo de terceros pero no para que el acto mismo de
."transmlslon sea perfecto y produzca consecuencias entre las partes que lo
‘,celebraron. S R

Sin embargo, en la vida préictica ha sucedido que el propio Instituto Mexicano de
é.la Propledad Industrlal se ha negado a reconocer el caracter de ias personas que
han adquirldo derechos marcarios en los términos de la legislacion comin, por el

..hecho de adolecer dichos actos de su inscripcibn ante esa autoridad.

:'Evvldentemente, tal negativa ha tenido consecuencias importantes para las

B 'p'ersonas involucradas en tales actos. k R

Al respecto, debe mencionarse que proplamente existen tres momenbtosk ‘en ‘lé's‘

cuales podria considerarse que el Instituto Mexicano de la Propi,edadfinddsytrlal"

debe reconocer el cardcter de los nuevos titulares de las marcas, a saber:

1. Desde el momento en que el acto de transmisidn se celebra. -

2. Desde. el momento en que los particulares presentan una promoclon ‘ante ese

- Instltuto para solicitarla Inscrlpcion.

3. to en.que el Instituto emite un oficio en el que reconoce al
: ;frcesionarlo de laimarca de que se trate como nuevo titular dela misma.

_Conforme aloa terio a continuacién se analizaran !as consecuencias que tendria
s la: adopclo
‘,‘Industrial -de alguno de los momentos de operancia antes referidos, para

como crlterlo por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad

¥ finalmente concluir con la propuesta final del presente estudio.

A. La cesion surte efectos desde el momento de su celebracién.
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Dicho criterio supone que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe
reconocer la personalidad de los cesionarios como nuevos titulares de una marca
registrada siempre que demuestren que se realizd un acto de transmision de
derechos en términos de la legislacién comin, de tal manera que cuando dichos
cesionarios comparecieran ante dicha autoridad para solicitar la renovacion de la
marca o bien, para ejercitar acciones de defensa de la misma u oponer
excepciones y defensas dentro de un procedimiento, bastaria con que se exhibiera
un original o copia certificada del documento donde conste la transmision de
derechos a su favor para que se considere que el cesionario cuenta con la
legitimacién para realizar tales actos, independientemente de que se hubiere o no
solicitado la inscripcién de la cesidn ante el Instituto.

Dicho supuesto implica también que los terceros que desconocieran totalmente la
existencia de la transmision de derechos de marca tendrian a su vez la obligacion
de reconocer al nuevo titular como la perscna con la que deben atender algin
asunto relacionado con la marca y asi a manera de ejemplo, dentro de un
procedimiento contencioso en el que un individuo solicitara por ejemplo {a nulidad
de la marca que ostentaba otra persona fisica o moral, cuyo nombre
necesariamente debe sefialarse en el escrito de solicitud de declaracién
administrativa de pronto se encontraria en el caso de que su contraparte es una
persona distinta cuyos datos desconocia y la autoridad tendria que decidir si tiene
por enderezada la solicitud de declaracion administrativa contra el nuevo titular o
bien, si requiere al actor para que corrija los datos de identificacién del
demandado, mismos que deben sefialarse expresamente en el escrito de solicitud
de declaracién administrativa de acuerdo con lo dispuesto por la fraccién II del
articulo 189 de la Ley de la Propiedad Industrial ya que “es explicable que el actor
precise el nombre del demandado y su domicilio, con el objeto que se le haga
..saber de la existencia de su demanda y pueda contestarla. En virtud de! principio
v de contradiccién, el demandado necesariamente debe ser oido: audiatur et altera

o pars 456

; 3¢ Ovalle Favela, José. Derecho Procesal Civil,_Coleccién Textos Juridicos Universitarios, 5*. Ed., Editorial
ST ;Hiarla. Meéxico, 1992, pag. 49.
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No obstante lo anterior y atendiendo al contenido del articulo 2 del Cédigo Federal
de Procedimientos Civiles, de aplicacion supletoria a la Ley de la Propiedad
Industrial, cuando haya transmisién a un tercero del interés en que la autoridad
declare o constituya un derecho, imponga una condena o en interés contrario,
' dejara de ser parte quien lo haya perdido y lo sera quieh lo haya adquirido.

Aplicando este precepto de manera literal, 1a conclusién se da en el sentido de
que si una marca es atacada por alguno de los procedimientos administrativos
contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial (nulidad, caducidad,
cancelacion) y el nuevo titular comparece al procedimiento acreditando haber
:adquirldo la titularidad del registro mediante la exhibicién del documento que lo
: i:ofhpruebe, automaticamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

debe tener por legitimado a dicho nuevo titular por haber perdido el primitivo

“duefio de la marca el interés juridico para defenderla.

Ahora blen y en caso de que la autoridad se negara a reconoce el derecho del
nuevo titular para comparecer al procedimiento, este Uitimo podria alegar que se
esta haciendo nugatorio su derecho de defender su propla marca y que el antiguo
titular no puede ser obligado a comparecer pues la cesién de la marca implica
necesarfamente que ya no tenfa interés en ella y que cualquier asunto relacionado
con la misma no es de su incumbencia.

No obstante todo lo antes expresado, es importante hacer mencién de que si bien
conforme al articulo 2 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles antes referido,
la autoridad debe reconocer la legitimacidon de los nuevos titulares de las marcas
cuando haya una transmisién de derechos, no debe dejarse a un lado que existe
una disposicién especifica en la propia Ley de la Propiedad Industrial que dispone
que las transmisiones de derechos de marca sean inscritas ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial para que surtan efectos frente a terceros,
siendo inﬁportante recalcar que antes de aplicar un ordenamiento supletorio debe
.- atenderse a lo que la ley a suplir dispone.
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De acuerdo con lo anterior, la aplicacion estricta del muitirreferido articulo 2 del
Cddigo Federal de Procedimientos Civiles en el sentido de reconocer que las
cesiones de derechos de marcas son validas desde el momento en que se
celebran, independientemente de que se inscriban o no ante el Instituto,
implicaria contravenir el contenido del articulo 143 de la Ley de la Propiedad
Industrial, el principio de seguridad juridica y la organizacién de los archivos y
bases de datos del IMPI.

En otras palabras, es muy importante que se considere que antes de aplicar el
articulo 2 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, debe aplicarse el articulo
143 de la Ley de la Propiedad Industrial pues este Ultimo forma parte del
ordenamiento primario en materia de propiedad industrial, en tanto que el
segundo solamente entra en accidén cuando alguna situacién no estd contemplada
en dicha ley.

A mayor abundamiento, un ordenamiento supletorio “debe servir para suplir las
lagunas de un ordenamiento incompleto, pero nunca para introducir instituciones
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nuevas™’, criterio. que han sostenido nuestros maximos tribunales, tal como se

desprende de la siguiente jurisprudencia:

Octavva_iEpoty:a’«'
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO
Fuéﬁfe: Semanario Judicial de la Federaci6n
Tomo: XIII, Marzo de 1994
Pagina: 473

SUPLETORIEDAD DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES, SOLO PROCEDE EN AMPARO RESPECTO DE INSTITUCIONES
QUE PREVE LA LEY ESPECIAL CON DEFECTO. La supletoriedad del
Cédigo Federal de Procedimientos Civiles que estd prevista en el

57 Enciclopedia Juridica Omeba, Tomo XXI1, pag. 456
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articulo 20. de la Ley de Amparo, Unicamente opera cuando la
institucion juridica de que se trate se haya establecida en la ley
especifica, pero no regulada en forma clara, precisa o completa, y por
consecuencia tal supletoriedad no puede efectuarse respecto de
instituciones no previstas en principio en el ordenamiento principal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.' :

Queja 1/94. Jorge Yafiez Rosalio. 16 de febrero 994. Unanlmldad

R banal Arroyo

de votos. Ponente: Ratl Solis Solis. Secretario:.Pat o

Octava Epoca
Instancia: CUARTO TRIBUNAL - COLEGIADO EN MATERIA CIVIL: DEL
PRIMER CIRCUITO. ) . L
Fuente: Gaceta del Semanario Judlclal dela Federaclon
. Tomo: 76, Abril de 1994 : ‘
Tesis: 1.40.C. J/58 '
Pagina: 33

SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE., Los
requisitos necesarios para que exista la supletoriedad de unas normas
respecto de otras, son: a) que el ordenamiento que se pretenda suplir
lo admita expresamente, y sefiale el estatuto supletorio; b) que el
ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institucion juridica de
que se trate; c) que no obstante esa prevision, las normas existentes
en tal cuerpo juridico sean insuficientes para su aplicacién a la situacion
concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentacion
necesaria, y d) que las disposiciones o principios con los que se vaya a
llenar la deficiencia no contrarien, de algin modo, las bases esenciales
del sistema legal de sustentacién de la institucién suplida. Ante la falta



- de uno de estos requlsltos, no puede operar la supletoriedad de una
, Iegislaclon en ‘otra

CUARTO" G"rR'I'BU‘N OLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUrIfO.
Amparo en ‘revision” 124/92 Microtodo Azteca, S.A. de C.V. 6 de febrero
“de: 1992 anlmldad de votos. Ponente: Gilda Rincén Orta. Secretaria:
Ana Marla Serrano Oseguera.

Amparo en revisién 958/91. Desarrollo Galerias Reforma, S.A. de C.V.
19 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincon
Orta. Secretaria: Ana Maria Serrano Oseguera.

Amparo directo 1433/92. Gilberto Flores Aguilar y otros. 26 de marzo
de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Villagémez Gordillo
en sustitu‘clén de la Magistrada Gilda Rincdn Orta. Secretaria: Ana Maria
Serrano Oseguera.

Amparo directo 3582/92. Tumbo de ia Montafia, S.P.R. de R.L, 9 de
julio de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes
Zapéta. Secretario: Luis Arellano Hobelsberger.

Amparo directo 604/94. Videotique, S.A. de C.V. y otros. 17 de febrero

de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda Rincon Orta. Secretaria:
Ma. Elisa Delgadillo Granados.

Conforme a lo anterior, es claro que para poder aplicar supletoriamente una
norma es necesario que se rednan los siguientes supuestos:

a) Que el ordenamiento que se pretenda suplir [o admita expresamente y sefiale
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la ley supletorla, condicidn que en la especie si se retine pues el articulo 187
de la Ley de la Propiedad Industrial establece que el ordenamiento supletbrio :
para’los procedimientos de declaracién administrativa que contempla es ‘el
Cédigo federal de procedimientos Civiles.

b

~

Que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institucién juridica de
que se trate, supuesto que también se actualiza en el caso a estudio pues el
_articulo 143 de la Ley de la Propledad Industrial establece la figura de la

transmisién de derechos de marca (derechos entre los que obviamente se
_.encuentra el derecho de defensa de la misma, el cual puede traducirse en el
*;_Inteijés' en qUe se declare o constituya un derecho o se imponga una condena
y el interés contrario).

k c) Que no obstante preverse una institucion juridica en el ordenamiento a suplir,
“ las normas de este (ltimo sean insuficlentes para su aplicacién a la situacién
juridica presentada o carencia total o parcial de la reglamentacién necesaria,
situacion que en la especie no se actualiza pues el articulo 143 de 1a Ley de la
propiedad Industrial establece claramente que los actos de transmision de
derechos de marca deben ser inscritos ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial para que surtan efectos en perjuicio de terceros.

d) Que las disposiciones o principios con los que se va a llenar la deficiencia de la
ley a suplir, no contrarien sus principios fundamentales. Asi, en el caso que
nos ocupa, el aceptar que una transmision de derechos es vidlida desde el
momento en que nace a la vida jurfdica, implica el desconocer que dicha
transmision debe estar dotada de publicidad para hacerse oponible a terceros
Y que ese atributo solamente puede dérselo el acto de inscripcion.

Por otro |ado, es Importante hacer mencién de que hasta el momento solamente

: se ha hecho referencna a los casos en que las ceslones de marcas se presenten en

-el contexto‘de una solicitud de declaracién administrativa, mismo que por su
o aturaleza es eminentemente contencioso, pero no debe dejarse de lado que




existen . otro tlpo de sollcltudes que Ios titulares de marcas presentan ante el

" Instituto Mexicano de la Propledad Industrlal y que consisten en la peticidon de
renovar'aquellas por un término “de” 10 afios mas, de donde surgiria el
cpeétlonamlento acerca de quién debe presentar la solicitud de renovacién
correspondiente.

Asimismo, y para efectos de determinar quién es la persona que efectivamente

usa la marca para evitar su caducidad, cabria preguntarse si debe considerarse

que el uso de una marca por parte de un cesionario que acredite ese extremo

: mediante documentacién iddnea (facturas, publicidad, etc.) debe considerarse
como suficiente para evitar la caducidad de aquélla.

- En.ambos casos, es claro que al tratarse de actos que no son de naturaleza
l contenciosa, no podria aplicarse el contenido del referido articulo 2 del Cddigo
Federal de Procedimientos Civiles, y en consecuencia tendria que estarse al hecho
"kde que Ia transmlsion solamente surte efectos en perjuicio de terceros si es

. Inscrlta ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por lo que en
va,conclusion, el uso de una marca cedida pero carente de inscripcidn seguira
conslderandose como hecho por el cedente.

| caso de solicitudes de renovacién, podria presentar el
ceslon olicitud correspondiente siempre que acredite su nuevo caracter y el
o Instltuto tendrla que pronunciarse respecto a la renovacion y a la inscripcién de la

~~‘ceslon correspondiente, sin perderse de vista que esta situacién es riesgosa pues
u_n tercero interesado en la marca a renovar que haya estado esperando que su

titular no la renovara dentro del plazo de ley, podria alegar en un procedimiento
q:ue Ia marca no fue renovada porque la solicitud correspondiente fue presentada
: hdpor le titular originario sino por su cesionario, sin que dicha cesién de derechos
" le pueda ser oponible por la falta de inscripcidn.

En conclusién, el adoptar el criterio objeto del presente andlisis ademas de
contravenir la disposicién contenida en el articulo 143 de la Ley de la Propiedad
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Industrial, representa una contravencion al principio de seguridad juridica de los
terceros que tienen derecho a conocer todas las denominaciones disponibles para
distinguir determinados productos y servicios en el mercado y solicitar en su caso
su nulidad, caducidad o cancelacion para lo cual necesariamente deben conocer
quiénes son las personas que ostentan los derechos sobre las mismas; en otras
palabras, al ser las marcas bienes intangibles con un valor determinado en el
mercado, la informacidon referente a-ellas debe estar al! alcance de todos, no
importa si se trata de competidores de los titulares o del mismo publico
consumidor y asimismo, es muy importante que al constituir las marcas un
derecho que otorga el Gobierno Federal por conducto del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial a los particulares, este Ultimo mantenga actualizados sus
-archivos y bases de datos para tener un control sobre los registros que otorga, al
ser sus archivos de caracter publico. Asi, de no respetarse la inscripcidn, habria
miles de marcas cedidas y ni la propia autoridad que las concede tendria el
conocimiento de quiénes son sus titulares o de quiénes efectivamente las usan.

Expuesto lo anterior, a continuacidn se procede con el analisis del segundo criterio
respecto del momento de operancia de la transmision de derechos marcarios.

B. La cesion surte efectos al momento de presentarse la solicitud de
inscripciéon ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El criterio en comento supone que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
debe considerar como valido un acto de cesién cuando éste, ademas de haberse
celebrado en los términos y con las formalidades que establece la legislacion
comin, se haya presentado a registro y exista una promocion en la que se solicite
dicha inscripcién pero sin que la autoridad haya emitido a(n algin
pronunciamiento al fespé&o.r

En el pres t Caso; podrla pensarse que si los particulares involucrados en tal

;transmlslon de derechos de marca han cumplido con su obligacién de dar a

e conocer a la autorldad dicha situacién de hecho, debe considerarse que el nuevo
: tltular del registro lnvolucrado es quien debe ser reconocido como tal desde el




“momento -en-..que se presenta la solictud de inscripcién respectiva,
lndepen'diéntemente de que la autoridad emita o no con posterioridad un oficio
que le reconozca su cardcter,

Asiml‘smo, dicho criterio se apoya en la idea de que el Instituto Mexicano de la
Prbpiedad Industrial es una autoridad que en estos casos actla solamente como
registradora y no tiene facultades para estudiar o decidir el fondo de los actos de
cesion; esto es, a dicho Instituto no le fue conferida la facultad de decidir si en un
acto juridico determinado efectivamente se retinen los requisitos de existencia y
elementos de validez que establece la legislacion comin, si una sucesion fue
tramitada conforme al procedimiento que la ley establece o si las formalidades
previstas para fusiones o0 escisiones de sociedades efectivamente fueron
cumplidas, pues todas ellas son facultades que corresponden a un 6rgano
jurisdiccional comun o federal, teniendo el Instituto la obligacién de inscribir tales
actos siempre y cuando las marcas involucradas estén vigentes y la persona que
las cede sea efectivamente su titular, y a diferencia de lo que sucedia con las
legislaciones anteriores ya estudiadas en el capitulo segundo del presente trabajo,
esta autoridad ya no tiene la obligacidn de verificar el impacto econdmico, juridico
o técnico de tales actos, lo cual facilita la inscripcidén y representa aparentemente
un ahorro de tiempo.

De acuerdo con lo anterior, si en el caso de una cesién las partes que
intervinieron en la misma solicitan la inscripcion de ese acto ante el Instituto,
debe considerarse que el mismo ya estd dotado de publicidad y el oficio en el que
esa autoridad toma nota de esa situacién es una mera constancia de que el
tramite finalizd, pero mientras éste dure el ceslonario debe ser reconocido frente a
terceros y al mismo tiempo considerarse como la persona facuitada para llevar a
cabo los actos de conservacion y defensa de la marca.

Asimismo, este criterio puede resultar atractivo para los fines de solucionar los
problemas expuestos en el punto que antecede, sobre todo en tratandose de
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procedimlentos de declaracién administrativa de nulidad, caducidad o cancelacién
en donde “eI titular afectado pretenda acreditar su calidad exhibiendo un contrato
por medio del cual le han transferido los derechos, sin que el mismo aiin se
encuenfre inscrito ante el IMPI. En tales casos, suele manifestarse que la solicitud
de inscripcidn correspondiente ha sido formulada, aunque no resuelta por el
IMPI"*®, En ese orden de ideas, el simple hecho de presentar un escrito
solicitando !a inscripcién de una cesién de derechos de marcas se consideraria
suficiente para acreditar el caracter del nuevo titular y tenerlo por legitimado para
realizar la defensa de derechos registrales y en estricto sentido, la autoridad ya no
tendria que pronunciarse respecto a dicha cesion emitiendo un oficio en el que la
reconociera como valida para que operara frente a terceros, lo cual se traduce en
la idea de que esa peticion de inscripcién constituye la inscripcion misma.

No obstante las ventajas anteriormente descritas (mismas que son mas evidentes
para las partes involucradas en la transmision al ganar tiempo por no tener que
esperar ninguna resolucién de Ia autoridad al respecto), no debe perderse de vista
lo ya expresado en lineas anteriores en el sentido de que la inscripcién de
transmisiones de derechos sobre registros de marca es un acto administrativo, y
que como tal, “es un hecho juridicc que por su procedencia emana de un
funcionario administrativo, por su naturaleza, se concreta en una declaracién
especial 'y'bro su alcance afecta positiva 0 negativamente a los derechos de las
personas - indlviduales o colectivas que se relacionan con la admnnlstracion
publica"59 de tal suerte que resulta inadecuado que se considere que una ceslon
de derechos marcarios surta efectos frente a terceros con una promocién de los
particulares- que por s/ misma representa una simple peticion de obtener la
inscripcién, solicitud a la que obviamente debe recaer un escrito en el que se haga
constar que el acto de transmisién fue inscrito en términos del articulo 143 de la
Ley de la Propiedad Industrial. '

Adicionalmente a lo anterior, debe recordarse que si Ia Inscripcion es un acto
administrativo que constituye una condiclon necesarla para ‘que las cesiones de

38 Jnhfc Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Ia Pro aplmlad Imluslrml Pag. 292,
*? Serra Rojas, Andrés. Op. Cit. pag. 238. :
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derechos marcarios sean oponibles a terceros, es incongruente sostener que un
l . escrlto provenlente de un particular pueda ser suficiente para reunir esa condicion
: . pues’sdlo un escrito del Instituto, debidamente fundado y motivado, sera el tinico
"‘qﬁe puéda proveer la publicidad y la oponibilidad a terceros a un acto de
;‘,tfansmiélén de derechos toda vez que “el acto administrativo produce efectos
juridicos directos e inmediatos, porque ellios provienen del mismo acto®

C. La cesion surte efectos al momento de la emision del oficio de toma
de nota.

Conforme a lo expuesto en el punto que antecede, juridicamente hablando debe
considerarse el criterio mas adecuado en cuanto al momento de operancia de una
cesidon de derechos marcarios aquél en que se emite un oficio del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial que asi lo declare pues el articulo 143 de la
Ley de la Propiedad Industrial “se refiere a la condicién de oponibilidad a terceros
como circunscrita a los acuerdos que hubieren sido inscritos ante el IMPI y no a

los que se encuentren en tramite de inscripcién”®?.

Conforme a lo anterior y derivado de la circunstancia de que la inscripcion de las
transmisiones de marcas tiene la naturaleza juridica de un acto administrativo, se
insiste en que solamente mediante este Ultimo, plasmado en un escrito
debidamente fundado y motivado, puede tenerse por acreditado el caracter del
causahabiente o cesionario de un derecho marcario, ya que la inscripcion consiste
en el reconocimiento que la autoridad hace de una relacién juridica previamente
establecida y perfecta entre las partes involucradas, de tal manera que la
inscripcién dota de publicidad a dicha relacién para que aquella pueda surtir
efectos frente a terceros.

Sin embargo, es muy importante mencionar que a diferencia de lo que ocurria con
las legislaciones anteriores cuyo estudio correspondié al segundo capitulo del
presente trabajo, la Ley de la Propledad Industrial no contempla Ia retroactividad

“ Ibidem, pag. 239.
! Jalife Daher, Mauricio. Op. Cit. pag. 292.




.-de los efectos 'd e ransmlston en otras palabras, la ley es omisa en el

. sefialami i ectos frente a terceros se daran a partir de ta fecha del

celebrado ‘en determinado tiempo, su publicidad frente a terceros solamente
: ,,ocurrlra hasta el momento en que la autoridad tome nota de la existencia de ese
7‘4acto. Lo anterior produce la consecuencia inmediata de que todos los actos
relatlvos a una marca que se efectlen en el intervalo comprendido entre su
'cgleb’raclon y la inscripcién de los mismos por el Instituto Mexicano de la
: /Prdpl'edad Industrian no podran ser oponibles a terceros. Sin embargo, considero
U{quue contrariamente a lo anterior, la ley deberia conferir efectos retroactivos frente
-a terceros una vez que haga la inscripcion pues ello implicaria el reconocimiento
de que un acto juridico ha surtido efecto desde una determinada fecha por
haberse reunido sus elementos de existencia, por 10 que es desde ese momento
cuando los terceros también deben reconocer y respetar la relacién juridica que
dio como consecuencia la transmisién de una marca registrada determinada.

En otro orden de ideas, si bien es cierto se ha concluido que e! criterio en
comento es el mas adecuado para considerar que una cesién de derechos
marcarlos ha surtido efectos frente a terceros, ello no impide reconocer el hecho
de’ que el Instltuto Mexicano de la Propiedad Industrial requiere de la realizacidn

“ i de: un- procedimiento interno para emitir un oficio de toma de nota o inscripcion,

1'ik,'~procedimlento ~que requiere obviamente de un determinado tiempo que

. gsenala que

gvdesafort nadamente en la practica suele ser muy prolongado, no obstante existir

“:normas. que regulan el plazo en que la autoridad debe proceder a la inscripcion.

En efecto,’ el artlculo 12 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial

. 'Instltuto debe resolver lo que corresponda sobre las solicitudes o
promoclones le inscrlpclon dentro de los DOS MESES siguientes a la fecha de




‘»»"meses contados‘a ‘partir de la fecha de presentacion de la solicitud

correspondiente, siendo importante mencionar que dicha primera respuesta puede

sistir.ya’ sea en la inscripcién misma o en un requerimiento para que se
preclsen o} aclaren situaciones relacionadas con el propio tramite o se subsanen
’Vi_omls‘lones.

. Ahora bien, tomando en cuenta las disposiciones anteriores, tenemos que un

: partlcular que presente una solicitud de inscripcidn de una cesion de derechos

‘Vmarcarlos debe esperar aproximadamente 2 meses para que la autoridad le dé
" Una. primera respuesta, misma que puede consistir en la procedencia de la
“-inscripcién o en un requerimiento que tendrad que subsanar dentro de un plazo de
dos meses de acuerdo con el parrafo segundo del articulo 5 del Reglamento de la
Ley de la Propiedad Industrial y una vez hecho lo anterior, tendra que esperar
otros dos meses para que la autoridad resuelva en definitiva lo que corresponda,
lo cual permite concluir que aproximadamente se requieren seis meses para que
una cesién de derechos de marca sea inscrita en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial y surta sus efectos frente a terceros.

Sin embargo, desafortunadamente en la practica no bastan los seis meses antes
referidos para proceder a la inscripcién de una cesidn, pues la realidad es que la
autoridad consume un lapso mayor de tiempo para expedir el ya referido oficio de
toma de nota de una transmision de derechos, tal como puede observarse en el
siguiente listado en donde se refieren varios expedientes de marcas registradas en
donde fue solicitada wuna inscripcion de cesion de las mismas, citando
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;-concretamente la fecha de presentacidén de dichas solicitudes, asi como la fecha

de emisién del oficio en el que se tiene por inscrita la transmision:

NO. DE REGISTRO SOLICITUD DE | RESPUESTA DE LA
INSCRIPCION AUTORIDAD
400396 04 de abril de 1998 12 de octubre de 1998
446392 03 de octubre de 2000 19 de abril de 2001
468103 25 de agosto de 2000 11 de diciembre de 2000
499689 09 de octubre de 2000 19 de abril de 2001
503239 10 de agosto de 2000 08 de diciembre de 2000
532819 24 de agosto de 1999 07 de mayo de 2001
555099 18 de diciembre de 2000 |21 de junio de 2001
558082 08 de junio de 2000 15 de diciembre de 2000
602271 24 de agosto de 1999 07 de mayo de 2001
6500920 01 de agosto de 2000 10 de octubre de 2000
641911 13 de diclembre de 2001 |13 de junio de 2002
624762 13 de dicilembre de 2001 |13 de junio de 2002

El listado anterior proporciona una idea de la situacion real en materia de tiempos

de respuesta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, concretamente en

lo que a cesiones de marca se refiere, por lo que puede concluirse que si los seis

meses que conforme a la ley se deberian consumir son excesivos, esperar hasta

un afio por obtener un oficio de toma de nota de transmision de derechos

representa una enorme desventaja para las partes involucradas en la misma pues

como ya se sefialé en paginas anteriores, durante el iapso comprendido entre la

‘»ceslon y su inscripcién ante el Instituto pueden ocurrir diversas situaciones en las

3 corran Ias personas lnvolucradas en la cesion.

el cesionario debe intervenir (como lo es un procedimiento administrativo) y
mlentras mas amplio sea el tiempo de espera mayores seran los riesgos que

; A mayor éburidé»rr‘ﬂ:ento, es totalmente incongruente que si tanto el cedente como
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: el cesionarlo de una marca registrada cumplen con su obligaclon de inscribir el
acto de transmlslon de derechos ante el Instituto, por un retraso de la autoridad

ftenga que enfrentar las consecuencias que derivan de la falta de inscripcion,

como por e]emplo el riego de no poder el causahabiente ser reconocido como tal
i ‘y en consecuencla, carecer de la facultad de ejercitar acciones de defensa de la
..‘marca_

realizar actos de conservacion de la misma por no poder oponer a
"~terceros la: acién juridica por medio de la cual fa marca fue cedida.

: 'De lo,a 'terlor se ‘desprende que en realidad la autoridad no estd cumpliendo con
la normatnvndad que lo regula y todo ello en perjuicio de los particulares que si
‘cumplen con las obligaciones que dichas reglas imponen, por lo cual es necesario
establecer un sistema de inscripciones que sea mas agll, tal como se sugiere a
continuacion:

D. Propuesta.

Hechas las consideraciones que anteceden y una vez que se ha llegado a la
conclusién de que toda transmision de derechos sobre registros de marca surte
efectos primeramente entre las partes desde que se cumplen los requisitos de
existencia y formalidades establecidas en la legislacién comin y frente a terceros
cuando el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emite un oficio mediante el
cual tiene por reconocido dicho acto de transmisién, sin dejar a un lado la
problematica que en la vida practica se presenta por la tardanza de la autoridad en
la emisién de oficios de inscripciones o tomas de nota, la suscrita propone en
primer lugar un absoluto respeto a la normatividad que rige al referido Instituto,
en concreto, al contenido del articulo 12 del Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial vigente, ya que es precisamente dicho numeral el que establece el
tiempo maximo de respuesta a toda solicitud de inscripcion y si el legislador
considerd que el plazo de dos meses era prudente para la emisidon de los actos
administrativos de inscripcidon, lo mas recomendable es que la autoridad en
materia de propiedad industrial se apegue estrictamente a la normatividad que lo
rige. y procure establecer sistemas internos tendientes a cumplir con los
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lineamientos que aquella' e"st'ablléce.i ‘

es:muy mportante que el Instituto Mexicano de la Propiedad

ke A ese, respecto,

) 'iIndustria establezca® slstemas con los que se optimicen los tramites internos de

i Inscrlpcio de que pueda cumplirse con la disposicién legal del articulo

e Ia Ley de ia Propiedad Industrial. Asimismo, hay que

‘consldera“ que t vez que la funcidn de! Instituto es simplemente cerciorarse de
que las marcas Involucradas en la cesion estén vigentes y sean propiedad de la
parte cedente,‘ sin que pueda entrar al estudio del fondo de los actos por medio de
los cuales se-hace la transmisién (funcion que corresponde a la autoridad
jurisdiccional), es evidente que los tramites deben ser mucho mas fluidos e incluso
puede considerarse la posibilidad de utilizar sistemas electrénicos que puedan
coadyuvar. a reducir la carga de trabajo de los examinadores del Instituto; por
ejemplo, dichds examinadores deben apoyarse mas en el sistema de base de datos
de marcas: para determinar las posibilidades de inscripcién en {ugar de estudiar

= todo el expedlente de’ marca, siendo un requisito indispensable que esa base de

e datos se mantenga actualizada y contenga la informacidn correcta.

,Po"r ot'ljéblado,gse b?opbhé vque si el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial no

_n ustrlal se adicione dicho numeral para incluir la figura de la

emlta un pronundamlento respecto a la inscripcion, se tendrfa por inscrita la

. transmlslon de derechos de que se trate, siguiendo la tendencia tanto de la Ley

';ksgt;,‘rev .el Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explotacién de
;:Pétehtes y Marcas de 1973 y como de la Ley sobre el Control y Registro de la
Transferencla de Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas de 1983.

i Conforme a Io anterior, los particulares gozarian de una mayor seguridad juridica

'ya que tendrlan la certeza de que en dos meses la autoridad debe proceder con ia
inscrlpclon de la cesion pero de no ser asi, automaticamente la transmisién
e quedan_a Inscrita y ‘en consecuencna, surtiria efectos frente a terceros.
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Independientemente de lo anterior, es recomendable que en este caso de
inscripcidon automatica o por afirmativa ficta el particular tuviera también la
posibilidad de exigir una respuesta por escrito de la autoridad que confirme la
inscripcion pero en todo caso, dicho particular podria comprobar que la cesion ha
surtido efectos frente a terceros mediante la presentacion del escrito de solicitud
de inscripcidn, sellada por el Instituto en una fecha anterior al término de dos
meses ya referido, de tal suerte que la solicitud de inscripcién sea una forma de
demdstrar el silencio de la autoridad por mas de dos meses y en ese sentido, que
la‘aﬁrmativa ficta ha operado.

- Adiclonalmente a lo anterior, se propone que la inscripcidn en todo caso tenga un
efecto retroactivo, de tal manera que se considere que el acto administrativo de
-~ inscripcién confiera a la cesién de efectos frente a terceros desde el momento de

su celebracién ya que el que la autoridad reconozca la existencia de un acto
juridico determinado en una fecha cierta, implica también el reconocimiento de los
terceros a una relacién juridica previamente establecida.

Finalmente, es necesario hacer notar que la propuesta antes detallada tiene como
objetivo fundamental el proveer la seguridad juridica de las personas involucradas
en la transmision de registros marcarios, ya que al ser las marcas un bien
intangible susceptible de valoracién pecuniaria que puede ser objeto de tantos y
tan diversos actos juridicos, es muy importante favorecer el intercambio entre las
mismas y, sin dejar a un lado el respeto a la seguridad de los terceros ajenos al
cedente y al cesionario, es muy importante que la situacién de una transmision
marcaria se quede suspendida por tiempo indefinido, precisamente para evitar los
conflictos a los que se ha hecho referencia a lo largo del presente capitulo.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- En la actualidad, es cada dia mas notorio que las marcas no solamente
constituyen‘signos distintivos que permiten diferenciar productos o servicios de
otros de la misma especie en el mercado, sino que han tomado importancia como
blenes intangibles que forman parte del patrimonio de una persona y son
susceptibles de valoracion pecuniaria, de tal manera que los titulares de marcas
han enéontrado la posibilidad de obtener ganancias mediante el trafico de las
mismas dentro del mercado, siendo importante mencionar que existen marcas
cuyo prestigio es tal que su transmision representa un excelente medio de
cap'italizaclén para sus titulares.

SEGUNDA.- Como mercancias intangibles, las marcas son objeto de trafico dentro
de un mercado, de forma independiente a los intercambios de los bienes o
prodUctos que aquellas distinguen, de tal suerte que nuestro sistema juridico no
ha -quedado ajeno a esa circunstancia por lo que en la Ley de la Propiedad
Industrial se contempla en el articulo 143 Ia posibilidad de que las marcas (ya sea
registradas o en tramite) sean transmitidas en los términos y con las formalidades
que establece el derecho comun, el cual podemos identificar con el derecho civil o
mercantil porque estos Ultimos regulan las relaciones de derecho que se dan entre
los particulares, sin la intervencion de la autoridad.

TERCERA.- La cesidn o transmision de marcas puede definirse como un acto

juridico por el que se transmite la titularidad sobre un registro marcario e incluso, - -

sobre un expediente de marca a otra persona diferente a su titular.

CUARTA.- Los actos de transmision de marcas se perfeccionan una vez que se
han cumplido las formalidades que prevé Ia legislacién comu(n en cada una de las
formas establecidas (compraventa, permuta, donacidn, dacién en pago, sucesién,
fusion y escisidn de sociedades, etc.) y a partir de ese momento surten efectos
entre las partes involucradas en el acto de transmisidn; sin embargo, dichos actos
no pueden ser oponibles a terceros en tanto no se inscriban ante el Instituto
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Mexicano deta Propiedad Industrial.

. QUINTA.- La Inscripcién ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es
un‘acto ‘administrativo emanado de autoridad competente por medio del cual se
“ reconoce la existencia de un acto previamente celebrado entre particulares y que

¥ cdnstituye una condicién de la cual depende su oponibilidad a terceros pero no su
- existencia misma.

" SEXTA.- Los efectos de la inscripcidon de transmisiones marcarias ante el Instituto
‘v"Mexicano de la Propiedad Industrial son: la cesidn se convierte en plblica y es
' oponible a terceros, lo cual implica que el acto o hecho juridico que {e haya dado
origen ya no solamente es conocido por {as partes involucradas sino también por
los terceros ajenos a la cesidn; se reconoce oficialmente como G(nica persona
facultada para realizar actos de defensa y conservacién de la marca al nuevo
titular, perdiendo en consecuencia, el antiguo titular su legitimacién para realizar
dichos actos; se toma nota en los archivos del propio Instituto del nombre,
denominacién o razén social del nuevo titular, asi como de su domicilio; y

finalmente, todas las notificaciones y requerimientos respecto a la marca se
entienden con el nuevo titufar.

SEPTIMA.- La transmisién de derechos de marca no puede surtir efectos frente a
terceros desde el momento en que se celebra el acto que fe dé origen, pues como
se ha visto, esta sujeta a la condicion de que se presente para su inscripcion ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por lo que en tanto se adolezca de

inscripcidn, fa cesidén no puede afectar la esfera juridica de un tercero ajeno a la
relacién juridica que le dio origen.

OCTAVA.- La transmision de derechos de marca no puede considerarse inscrita ni
mucho menos dotada de publicidad por la simple presentacién de un escrito
solicitando la inscripcion correspondiente ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial pues dicho escrito representa simplemente una peticién de
un particular (en este caso, del titular de la marca o su causahabiente) en tanto



3 hasta el momento en que por medio de un oficio el Instituto
Provpiedad Industrial tiene por inscrita la cesién de derechos de

' surtlmiento de efectos frente a terceros se da respecto a actos de transmisién
Inscritos y no en tramite de inscripcién.

DééIMA. A diferencia de lo que ocurria con las legislaciones anteriores, la Ley de
la Propledad Industrial no contempla la retroactividad de los efectos del acto de
transmlslon, en otras palabras, la ley es omisa en el sefialamiento de si los efectos
fre nte a; terceros se dardn a partir de la fecha del oficio de toma de nota o
lnscrlpclon o blen, si éstos podran retrotraerse a la fecha de celebracién del acto
que le'de orlgen a la cesién.

DECIMO':, PRIMERA.- No obstante el articulo 12 del Reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial establece un plazo de dos meses para que se lleve a cabo la
inscripcion, ell problema fundamental en materia de inscripciones de transmisiones
marcarias constituye la tardanza de la autoridad en llevar a cabo dicha inscripcién,
lo cual deja a las partes en un estado de inseguridad juridica que no permite
discernir con claridad si serd el cedente o el cesionario quien mientras la
inscripcion correspondiente esté en tramite, tendra las facultades de defensa y
conservacién de la marca, problematica que es alin mas evidente cuando existe de
por medio algliin procedimiento contencioso de nulidad o caducidad de la marca
cedida.

DECIMO SEGUNDA.- Para solucionar la problematica referida en el punto
inmediato anterior se propone en primer lugar un absoluto respeto a la
normatividad que rige al referido Instituto, en concreto, al contenido del articulo
12 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial vigente, ya que es
precisamente dicho numeral el que establece el tiempo maximo de respuesta a
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tdda éblid_fqd_ge/ : ﬁl’IpCIOI"\ y si el legislador considerd que el plazo de dos meses
a : mfsion de los actos administrativos de inscripcidn, lo mas
Ia autoridad en materia de propiedad industrial se apegue
matlvldad que lo rige y procure establecer sistemas internos

mplir con los lineamientos que aquella establece.

+'DECIMO, - TERCERA:-
establecer slstemas con los que se optimicen los trémites internos de inscripcion,

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industriai debe

siderarse incluso la posibilidad de utiiizar sistemas electréonicos que
puedan coadyuvar a reducir la carga de trabajo de los examinadores del Instituto.

’ DéCI’MO CUARTA.- En caso de que el Instituto Mexicano de la Propledad Industrial
:no cumpla con la obligaciéon de emitir los oficios dé toma de nota o de inscripcién
dentro del término de dos meses que establece el articulo 12 del Reglamento de la
Ley de la Propiedad Industrial, se propone la adicién de dicho numeral para incluir
la figura de la afirmativa ficta de tal manera que, transcurrido dicho término sin
que la autoridad emita un pronunciamiento respecto a la inscripcidn, se tendria por
inscrita la transmisién de derechos de que se trate.

DECIMO QUINTA.- Adicionalmente, se propone que en el supuesto referido en la

- 'cbnclu's‘ién que antecede, el particular tuviera también la posibilidad de exigir una

r'respﬁésta por escrito de la autoridad que confirme la inscripcion pero en todo

caéb, ditho particular podria comprobar que la cesion ha surtido efectos frente a

tercérbs mediante la presentacién del escrito de solicitud de inscripcidn, sellada por

el Instituto en una fecha anterior al término de dos meses ya referido, de tal

suerte que la solicitud de inscripcién sea una forma de demostrar el silencio de la

autoridad por mas de dos meses y en ese sentido, que la afirmativa ficta ha
operado. .

" DECIMO SEXTA.- De igual manera, se propone que la insaripcién en todo caso tenga un
efecto retroactivo, de tal manera que se considere que el acto administrativo de inscripddn
confiera a la cesidn de efectos frente a terceros desde el momento de su celebracion.
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