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INTRODUCCION

La reciente publicacién, en junio de 1991, de la Ley para Promover
y Proteger la Propiedad Industrial (la Ley de la Propiedad Indus-
trial),’ modifica el régimen de la propiedad industrial y constituye una
indicacién de un paso importante en los esfuerzos de México para
integrarse a una economia global. Aun cuando la Ley de la Propiedad
Industrial favorece la proteccién de los derechos de propiedad industrial
en Meéxico, hasta un nivel comparable con el de los paises indus-
trializados, debe hacerse notar que atin contiene algunas deficiencias.
Afortunadamente, las disposiciones en materia de propiedad industrial
del recientemente negociado Tratado de Libre Comercio (TLC)3
cubren los defectos més importantes y en el caso de que el TLC sea
ratificado, la proteccién de los derechos de propiedad industrial por

* Este articulo es una traduccién adaptada del publicado originalmente en idioma
inglés en The International Lawyer, a Quarterly Publication of the Section of
International Law and Practice/ABA, Spring 1993, volume 27, number 1.

1 Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, D. O., junio 27 de
1991 [en lo sucesivo “Ley de la Propiedad Industrial™].

2 Tratado de Libre Comercio [en lo sucesivo TLC] parte 6, capitulo 17. Todas
las referencias al TLC se relacionan con la versién de octubre 7 de 1992. Una ver-
sion similar fue previamente inicialada el 2 de octubre de 1992 por Canada, Estados
Unidos y México. El TLC no ha sido ain ratificado por las partes integrantes del
mismo.
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parte de México alcanzara un excelente nivel. Efectivamente, de rati-
ficarse el TLC, México mejorara en forma importante su clima de
negocios y habra eliminado otros obstacules que le permitiran atraer
atin mas la inversién extranjera y la tecnologia de punta.®

La aprobacién de la Ley de la Propiedad Industrial y la reforma
de algunos aspectos importantes de la Ley Federal de Derechos de
Autor* no sucedié por supuesto de manera aislada. Siguiendo con la
politica de reformas iniciada por la administracién precedente del Pre-
sidente De la Madrid, la administracién actual del Presidente Carlos
Salinas ha llevado a cabo una serie de acciones muy importantes para
atraer la inversiéon extranjera a México, entre las cuales pueden men-
cionarse como las mas importantes los reglamentos disefiados para
“liberalizar” la Ley de Inversién Extranjera de 1973 (Ley de Inver-
sion Extranjera)® y la Ley de Transferencia de Tecnologia de 1982
(Ley de Transferencia de Tecnologia).® Estas acciones de reforma
y en particular la negociacién y aprobacion del TLC, constituyen ele-
mentos determinantes para tener grandes esperanzas en una economia
mexicana mucho mas sana que permitira a México participar de mane-
ra plena en el mercado internacional. La administracién de Salinas se
ha percatado, sin embargo, de que para ser internacionalmente com-
petitivo, México necesita complementar su caracteristica mano de obra
barata, sus recursos naturales abundantes y sus tradiciones empresa-
riales, con [lujos de capital y tecnologia extranjeros. La aprobacién
del TLC es abiertamente el paso mas importante que México ha lle-
vado a cabo para romper con su pasado aislacionista y poder atraer
dichos activos esenciales para el desenvolvimiento de su programa
econémico. La administracién de Salinas ha evitado desde luego apo-
yar todas sus expectativas en la aprobacién del TLC y en forma uni-
lateral ha llevado a cabo otras acciones en los iltimos afios que le

3 Ver R. SuErwooOD, Intellectual Property and Economic Development (1990).
(Se refiere a ejemplos de Mexico y Brasil que demuestran que una proteccién efec-
tiva de la propiedad industrial ayuda al desarrollo econémico de los paises.)

4 Ley Federal de Derechos de Autor, D. O., diciembre 21 de 1963 y modifica-
ci%r;es subsecuentes [en lo sucesivo Ley de Derechos de Autor]; infra, notas 58
a 63.

5 Reglamento de la Ley para Promover la Inversién Mexicana y Regular Ia
Inversién Extranjera, D. O., mayo 16 de 1989 [en lo sucesivo el “Reglamento
de Inversién Extranjera” de 1989],

¢ Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tec-
nologia y el Uso y Explotacién de Patentes y Marcas, D. O., enero 9 de 1990
[en lo sucesivo el “Reglamento de Transferencia de Tecnologia™ de 1990].
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permitan atraer la tecnologia e inversién extranjera con un sinnimero
de esfuerzos,” incluyendo reformas a la reglamentacién en materia de

la Ley de Inversién Extranjera y la Ley de Transferencia de Tecno-
logia.

La aprobacién de la Ley de Propiedad Industrial sin embargo tiene
un mayor significado que las reformas anteriores en virtud de que en
este caso la administracién de Salinas obtuvo la aprobacién del Congre-
so respecto de un componente fundamental del plan econémico de la
propia administracién. En consecuencia, en tanto que la reglamentacién
de disposiciones caracteristicamente restrictivas de la Ley de Inver-
sion Extranjera y Ley de Transferencia de Tecnologia® ha sido cues-
tionada desde el punto de vista constitucional, la Ley de la Propiedad
Industrial de manera sélida sustituye a la Ley de Invenciones y Mar-
cas de 1976 (Ley de Invenciones y Marcas).® Adicionalmente, la Ley
de la Propiedad Industrial expresamente abroga la Ley de Transfe-
rencia de Tecnologia y el Reglamento de Transferencia de Tecnolo-
gia de 1990 (Reglamento de Transferencia de Tecnologia),*® el cual
requlaba la licencia de practicamente cualquier forma de propiedad
industrial asi como la prestacién de servicios técnicos. La aprobacién

7 Ver “The New Mexican Revolution: Economic Reform and the 1989 Regula-
tions of the Law for the Promotion of the Mexican Investment and the Regulation
of Foreign Investment’, 24 Geo, Wash. ]. Infl L. & Econ. 647, 660-67 (1991)
(revisién de la estrategia econémica de la administracion de Salinas tendiente a
controlar la inflacién y mantener la estabilidad social, liberacién de recursos pibli-
cos para el refinanciamiento de la deuda extranjera mexicana, desregulacién, fomen-
to selectivo de la privatizacién, liberalizacién de la politica de comercio mexicana,
reforma de legislacién en materia de inversién extranjera, mejoramiento de la pro-
teccién de los derechos de propiedad industrial). Otras acciones importantes ten-
dientes a dicha liberalizacién han sido adoptadas en materia automotriz, petroquimi-
ca, maquiladora, transportacién terrestre, inmuebles, minera y actividades financie-
ras. Ver notas por Carlos MiicGENBURG, “The American Society of International
Law”, Proceedings of the 85th Annual Meeting, Washington, D. C., abril 19 de
1991 del 240 al 244.

8 Estas preocupaciones de cardcter constitucional han sido formuladas fundamen-
talmente por abogados. Ver “The New Mexican Revolution”, supra, nota 7, en
684 (en relacién con el Reglamento de Inversiones Extranjeras, supra nota 5); ver
ademas John B, McKnigut y Carlos MiiGENBURG, “México Redoubles Efforts to
Attract Foreign Franchisors”, 9 Franchise L. ., Spring, 1990, en 3 n. 29 (haciendo
referencia a la preocupacién de los abogados mexicanos respecto a la constitucio-
nalidad de ciertas disposiciones del Reglamento de Transferencia de Tecnologia,
supra nota 6), i y

9 Ley de Invenciones y Marcas, D. O., febrero 10 de 1976 y modificaciones sub-
secuentes [en lo sucesivo la Ley de Invenciones y Marcas].

10 Ley de la Propiedad Industrial, supra nota 1 articulo 2 transitorio,



380 CARLOS MUGGENBURG R. V. Y JOHN B. MCKNIGHT

por el Congreso de la Ley de la Propiedad Industrial es importante
en virtud de que la administracién Salinas, en un solo acto legislativo,
ha dejado histéricamente sin efecto el esquema de los derechos de pro-
piedad industrial contemplados bajo la Ley de Invenciones y Marcas
y la Ley de Transferencia de Tecnologia.

Este articulo se inicia con un analisis de varias disposiciones de
caracter sustantivo de la Ley de la Propiedad Industrial en relacién
con patentes, modelos de utilidad, disefios industriales, secretos indus-
triales y comerciales e identificaciones comerciales (incluyendo marcas).
Posteriormente ademas de hacer notar la importancia de las reformas
a la Ley de Derechos de Autor, la parte II hace referencia al trata-
miento de las licencias y franquicias bajo la Ley de la Propiedad
Industrial, la abrogacién de la Ley de Transferencia de Tecnologia
y el Reglamento de Transferencia de Tecnologia. La parte III anali-
za la forma en que se pueden hacer valer las disposiciones de la Ley
de la Propiedad Industrial y analiza la efectividad de tales medidas
en funcién de una auténtica proteccién de los derechos de propiedad
industrial. La parte IV se refiere a los aspectos mas importantes del
régimen de propiedad industrial bajo el ya negociado pero no ratifi-
cado TLC. Finalmente se hace referencia al panorama general de los
derechos de propiedad industrial en México.

I. PROTECCION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Como se ha indicado, la Ley de la Propiedad Industrial publicada
el 27 de junio de 1991 y en vigor a partir del dia siguiente sustituyo
a la Ley de Invenciones y Marcas, El Reglamento de la Ley de Inven-
ciones y Marcas,"" sin embargo, continiia en vigor, “en lo que no se
oponga a ésta [a la Ley de la Propiedad Industrial]”,*? hasta en tan-
to el nuevo reglamento a la Ley de la Propiedad Industrial se expe-
dido. Originalmente se esperaba que el reglamento fuera expedido
hacia finales de 1991. Después de varios retrasos pareciera que la
publicacién de dicho nuevo reglamento pudiere estar en alguna forma
ligado a la ratificacién del TLC y en tal caso el mismo no seria expe-

! Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, D.O. (febrero 20 de 1981
y modificaciones subsecuentes).

12 Ley de la Propiedad Industrial, supra nota 1, articulo 4,
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dido sino hasta principios de 1994.'2%'* Mientras tanto, una serie de
dudas continuaran existiendo con respecto a la adecuada interpreta-
cién de ciertas disposiciones particulares de la Ley de la Propiedad
Industrial en las que se hace remisién expresa a dicho reglamento.

A. Patentes, modelos de utilidad y disefios industriales

Una invencién es patentable bajo la Ley de la Propiedad Industrial
si es novedosa, resultado de una actividad inventiva y susceptible de
aplicacién industrial.’* La Ley de la Propiedad Industrial especifica-
mente amplia el tipo de invenciones que pueden ser patentables en
México, algunas de las cuales no eran patentables o no habrian podi-
do serlo sino hasta 1997. La Ley de la Propiedad Industrial especi-
ficamente permite la proteccién de invenciones por medio de paten-
te de ciertos productos quimicos, aleaciones y materia viviente. El tipo
de materia viviente que es protegible incluye: 1) variedades vegeta-
les; 2) invenciones relacionadas con microorganismos tales como las
logradas mediante el uso de los mismos, las que sean aplicables a tales
microorganismos o invenciones que resultan de los mismos. Se inclu-
ye dentro de esta disposicion toda clase de organismos tales como
bacterias, hongos, algas, virus, microplasmas, protozoarios y células
que no se reproducen sexualmente; y 3) procesos biotecnoléglcos para
la obtencién de productos farmoquimicos, medicamentos, a.lenentos y
bebidas para consumo animal y humano, fertilizantes.,. plaguicidas, her-
bicidas, fungicidas o productos con actividad biolégica.™

12bis Se ha cuestionado la conveniencia de llevar a cabo en primer término
algunas nsaejoras a la Ley de la Propiedad Industrial a efecto de a]::itfairlad al TLC
y sélo posteriormente expedir un reglamento de dicha ley una vez m : ca a;]edad"

13 Ley de la Propiedad Industrial articulo 15. Las dehmcxones1 elz :o = Le.
actividad inventiva y aplicacién industrial, se establecen en el articulo eh Sidz
de la Propiedad Industrial. El requisito de novedoso _de las patentes es 3' tao ke
francamente restrictivo en virtud de gue una invencién se considerara ie: I in
dominio pablico si ha sido publicada en forma oral xyedlante'una d;s;ripc n me; 2
ta, por explotacién o por cualesquier otros medios o informaciones dadas a ¢ o
en México o en el extranjero, ibid., articulo 12. Sin embargo. el dar :m con;;c:r e
invencién para efectos no comerciales a través de un medio de comunicac B o 2
una exposicién mexicana o internacional, no se considerara por si mxsma1 cooﬁc;:Ud
la invencién hubiere caido bajo el dominio publico en la medida en que :as iy
de patente sea presentada dentro de los doce meses siguientes a que se haya
a conocer, ibid., articulo 18.

14 Jbid., articulo 20.
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Las siguientes invenciones relacionadas con materia viviente no pue-
den sin embargo ser patentadas; 1) procesos esencialmente biolégicos
para la obtencién o reproduccién de plantas, animales o sus varieda-
des, incluyendo procesos genéticos o procesos relacionados con mate-
ria capaz de autorreproduccién, o, de manera indirecta, cuando el
proceso consista simplemente en la seleccién o aislamiento de material
biolégico disponible o viviente bajo condiciones naturales; 2) especies
vegetales y especies y razas animales; 3) material biolégico en la
forma que se encuentra en la naturaleza; 4) material genético; y
5) invenciones relacionadas con materia viviente conforme al cuerpo
humano.®

La ampliacién a la proteccién ‘de la patentabilidad a las invenciones
anteriormente mencionadas, que comprenden materia viviente, es par-
ticularmente notable, dado que México durante muchos afios padecié
la falta de diversos productos farmoquimicos y agroquimicos dispo-
nibles con frecuencia en el mundo industrializado. Como un primer
reconocimiento a esta deficiencia en el régimen de la propiedad indus-
trial, el Congreso modificé en 1987 la Ley de Invenciones y Marcas
para establecer que este tipo de invenciones serian patentables en
1997.%¢ La Ley de la Propiedad Industrial hizo patentables estas inven-
ciones de inmediato; ademas establece que si una solicitud de patente
con respecto a cualquiera de dichas invenciones hubiere sido presen-
tado en un pais signatario del Tratado de Cooperacién en Materia
de Patentes y tales invenciones no hubieren sido explotadas en Méxi-
Co a escala comercial y se hubiere presentado solicitud de patente en
la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (la “Secretaria™)
dentro de los 12 meses de la fecha de iniciacién de vigencia de la Ley
de la propiedad Industrial (o sea junio 26 de 1992), se les concede-
ria como fecha de prioridad la de la primera solicitud presentada en
cualesquiera de tales paises signatarios.” Esta disposicién ha sido

especificamente diseiada para beneficiar a compaiias farmacéuticas
y agricolas de origen extranjero, muchas de las cuales se habian cues-

15 Ibid.
5 Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas,
D.O., enero 16 de 1987.

" Ley de la Propiedad Industrial,
torio. A pesar del intento para atraer
disposiciones,
la base de qu

supra nota 1, articulo decimosegundo transi-
tales invenciones a México a través de estas
una solicitud de patente de esta naturaleza puede ser vulnerable sobre
e la invencién ha caido en el dominio publico.
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tionado seriamente la conveniencia de vender sus productos en México
sado.
ené ‘zraigencia de una patente otorgada bajo la Ley de la Propiedad
Industrial fue cambiada de 14 afios subsecuentes a la fec}.l‘a de otot.—
gamiento, a 20 contados a partir de la fecha de presentacién de soli~
citud de la Secretaria. En una primera impresién ésta parece ser una
mejora sustancial en el area de proteccién de patentes. En Y’u:tu: (ie
que el plazo que normalmente transcurre entre la'x presen?a.cxon] e ta
solicitud y el otorgamiento de una patente ha sido tradicionalmente
muy largo, este cambio no tiene una repercusién impor.tante en la prol‘
teccion de las patentes bajo la nueva Ley de la Propiedad lndfx’stna-
este cambio, sin embargo, asegura de alguna manera p.rotecc:on eri
su oportunidad a usurpaciones de patente durante el penoc%o tra:scnit
rrido entre la fecha de presentacién y la fecha de otorgamiento de la
misma. El plazo de las patentes farmacéuticas y los product-'os far.ma:
céuticos y de sus procesos se puede ver ampliado por 3 afios, sxemu
pre y cuando el titular de la patente otorgue .una h:::ncna para s
explotacién a una compaiiia controlada por mexicanos. ea:
Tan pronto como sea posible, después de. que hayan trants i
18 meses siguientes a la fecha de presenta'cxén de una.p.atzn el g
Secretaria (o la fecha de prioridad establecu'ia en la solicitu )ci a lz
de la Propiedad Industrial establece que la invencién contenida en i
solicitud sea dada a conocer piiblicamente.™ Tomandod.en. mtxentzla gno
la Ley de la Propiedad Industrial no esta.\]:flece proce umetn oean gien-
que permita a terceros oponerse a las solicitudes de p?te'n ef‘;na]idad
tes, el requerimiento de publicacién parece tener como um;la ; mo]é_'
alertar a la industria mexicana sobre los nuevos desarrollos te e
gicos. Una vez publicada la solicitud de Patente. la Secrztana u:m
a cabo un examen de fondo de la invencién, la clual pue 'Z]il:ac‘li Ny
apoyo técnico de otras dependencias gubernamentales especi 3 madém
Adicionalmente, la Secretaria puede acepttar .:r ;e?e;redixn :oudtar
de oficinas examinadoras de patentes ex ranj S
i i6n adicional del solicitante, El solicitante debe cumplir
12]{::“::;:1erimientos dentro de un plazo de dos meses o dentro de los

i ici ctos
18 Ibid., articulo 23. La proteccién adicional autonzalc‘ia bea; Tie‘;i(;cTz:sZc ::':3\; o
i laboracién parece ha
farmacéuticos y a su proceso de e ‘ ¥
negociaciones con las compaiiias farmacéuticas mexicanas.
19 Jbid., articulo 52.
20 Ibid., articulo 53.



384 CARLOS MUGGENBURG R. V. Y JOHN B. MCKNIGHT

plazos que la Secretaria pueda conceder.?’ Después de haber deter-
minado finalmente si la invencién es patentable, la Secretaria expedira
el titulo de patente (previo pago de los derechos gubernamentales
correspondientes) o rechazara la solicitud. En el caso de que sea recha-
zada, el solicitante puede formular una peticién de reconsideracién
con la Secretaria dentro de un plazo de 30 dias.** En el caso de que
el rechazo de la solicitud de patente sea confirmado, se puede pre-
sentar ante los juzgados de distrito una demanda de amparo cuya
decisién puede ser materia de revisién generalmente ante los tribuna-
les colegiados de circuito.

Aun cuando la Ley de la Propiedad Industrial amplia en forma
importante el tipo de invenciones que pueden ser patentadas, aiin se
ve afectada de disposiciones tales como las licencias obligatorias de
patentes que no sean explotadas en México en un plazo de 4 afios
siguientes a la fecha de presentacién de la solicitud o de 3 afios a
partir del otorgamiento de la misma (salvo que la falta de explota-
cién pueda justificarse por razones técnicas o econémicas). Una in-
vencién patentable puede ademas ser objeto de licencia obligatoria por
razones de interés publico cuando la produccién, el suministro o dis-
tribucién de productos basicos pueda verse impedida, entorpecida o
encarecida.®® Por otra parte, la Ley de la Propiedad Industrial se
queda corta en la proteccién de patentes para una gama de invencio-
nes que son generalmente protegidas en paises industrializados. Por
ejemplo, la ley no concede proteccién a través de patente a programas
de cémputo, ni a un sinnimero de sustancias biolégicas utilizadas en
la reproduccién de plantas y animales, ni a métodos quirirgicos, tera-
péuticos ni de diagnéstico.?

La Ley de la Propiedad Industrial introduce en México la protec-
cién de los modelos de utilidad, la cual puede ser obtenida cuando
(debido a modificaciones en su disposicién, configuracién, estructura
o forma) se encuentren o nuevas funciones de las partes que la inte-

A Ibid., articulo 54.

22 Ibid., articulo 200.

2% Ibid., articulos 70 a 77. Debe hacerse notar que estas disposiciones derivan del
Convenio de Paris (articulo 5), del que México es parte.

24 Mariano S(.)'Nf Jr. y Gretchen A. PemBERTON, “Salinas Adm'nistration Takes
a Step Forward”. L. A. Daily ]., agosto 22 de 1991 en 7. Como a continuacién
se sefiala, los programas de cémputo tienen proteccién otra vez de los derechos de
autor de conformidad con reformas contemporéneas hechas a la Ley Federal
de Derechos, supra nota 4, infra, texto correspondiente a notas 58 y 59.
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gran o ventajas en su utilidad.** Este concepto que es reconocido en
un sinnimero de paises industrializados esta especialmente disefiado
para motivar la innovacién industrial entre pequeiias compaiias e indi-
viduos que no cuentan con recursos para investigacién y desarrollo
que son generalmente fundamentales para el desarrollo de invenciones
patentables.*® Los parametros exigibles para el registro de modelos
de utilidad son menos estrictos que los aplicables a las patentes. La
determinacion de la novedad de un modelo de utilidad queda restrin-
gida a México y no al mundo entero.” El plazo de proteccién otor-
gado a los modelos de utilidad es de 10 afios a partir de la fecha de
solicitud. Finalmente, la Ley de la Propiedad Industrial otorga pro-
teccion a los disefios industriales. Los disefios industriales que pueden
ser protegidos incluyen dibujos industriales (combinaciones de figu-
ras, lineas o colores que son incorporados en un producto industrial)

formas distintivas de presentacién de productos (mencionados en
la Ley de la Propiedad Industrial como modelos industriales tridimen-
sionales).”® La amplitud de la proteccién concedida a los disefios
industriales bajo la Ley de la Propiedad Industrial es no s6lo cuanti-
tativamente incrementada en virtud de que se amplié el plazo de pro-
teccién de 7 a 15 afios,” sino ademas cualitativamente ampliada median~
te la disposicién que rechaza tal proteccién para disefios industriales
que sean semejantes y no sélo idénticos a los disefios industriales pre-~
viamente ‘'registrados” en México.”

B. Secretos industriales y comerciales

Con anterioridad a la Ley de la Propiedad Industrial, practicamente
no habia proteccién en México para los secretos industriales o comer-
ciales.” La Ley de la Propiedad Industrial crea proteccién para los

25 ropiedad Industrial, supra nota 1, articulo 28.

25 IL;YV?I?LER::AL. La Nueva Ley Mexicana de Propiedad Industrial 15-16 (pre-
sentado en el México Business Seminar, Dallas, Texas, octubre 10, 1991).

27 Ley de Propiedad Industrial, supra nota 1 articulo 12. En tanto que los requ?-
sitos para la novedad de los modelos de utilidad tienen el lauda.ble efecto ds moti-
var a los pequefios inventores mexicanos también puedex.I producir el efecto de per-
mitir la usurpacién de derechos sobre modelos de utilidad desarrollados en otros
paises.

28 [bid., articulo 32.

20 Jpid., articulo 36.

30 Ibid., articulo 31.
91 Aun cuando la revelacién no autorizada de secretos obtenidos a través de una
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secretos que tengan aplicacién industrial en relacién con: 1) la natu-
raleza, caracteristicas o finalidades de los productos; 2) los procesos
y métodos de produccién de los productos; y 3) los métodos de comer-
cializacién y distribucién de productos o de prestacién de servicios.**
A efecto de poder lograr la proteccién bajo la Ley de la Propiedad
Industrial, un secreto debe: 1) ser identificado como tal (ya sea
expresamente bajo un contrato o en alguna otra forma); 2) propor-
cionar una ventaja competitiva o econémica respecto de terceros en
el mercado; 3) ser protegido por el propietario de la misma a traveés
de métodos o sistemas adecuados; 4) contenerse en documentos, medios
magnéticos o electrénicos, discos 6pticos, microfilms o medios simi-
lares.®* Por supuesto, un secreto industrial o comercial no debe per-
tenecer al dominio piblico, Un secreto no caera en el dominio piblico
sin embargo, por el simple hecho de que sea dado a conocer con moti-
vo de situaciones tendientes a la obtencién de licencias, permisos, auto-
rizaciones, registros u otros actos gubernamentales.** Esta ultima dis-
posicién es particularmente importante en virtud de la preocupacién
de la confidencialidad de informacién que es dada a conocer a las
autoridades gubernamentales, con motivo de disposiciones de la Ley
de la Propiedad Industrial que requieren el registro de contratos de
licencia y franquicia con tales autoridades,®
El otorgamiento de proteccién legal a los secretos comerciales e
industriales es definitivamente uno de los aspectos mas importantes
de la Ley de la Propiedad Industrial debido a que una parte impor-
tante de la propiedad industrial de un sinnimero de negocios puede
ser considerada como secreto comercial. Sin embargo, este capitulo
de la Ley de la Propiedad Industrial genera incertidumbre. Es impre-
ciso con respecto a lo que constituye un secreto comercial e industrial
que puede ser protegido, asi como en cuanto a lo que debe entenderse
por “aplicacién industrial” y a la determinacién de si todos los secre-
tos relacionados con la prestacién de servicios quedan protegidos o

relacién de empleo o de otra naturaleza con efectos daiiinos, podria dar motivo a la
iniciacién de una accién penal, la falta de severidad en la sancién jamas ha sido
de mayor preocupacién para los infractores. Ver Cédigo Penal para el Distrito
Federal en Materia del Fuero Comiin y para toda la Repablica en Materia de Fue-
ro Federal, D. O., agosto 14 de 1931, articulos 210 y 211,

32 Ley de la Propiedad Industrial, supra nota 1, articulo 82.

33 Jbid., articulos 82, 83 y 85.

34 Jtid., articulo 82,

35 Ver infra texto correspondiente a nota 73.
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nicamente los relativos a la comercializacién y distribucién de servi-
cios. Adicionalmente, en virtud del caracter subjetivo de varios de los
clementos que deben probarse para iniciar una accién (por ejemplo,
tener que probar que el secreto proporciona ventajas econémicas o com-
petitivas respecto de terceros), asi como la ausencia de acciones pre-
cautorias en caso de revelacién o uso de secretos no autorizados, hace
que se pueda considerar preocupante el que pueda llegarse a una pro-
teccion efectiva.®

C. Identificaciones comerciales
1. Marcas

La Ley de la Propiedad Industrial contiene un nimero importante
de mejoras en el tratamiento de las marcas (incluyendo las marcas de
servicio). Aun cuando estas mejoras no pueden considerarse signifi-
cativas, cuando son analizadas en lo general puede concluirse que en
principio el nuevo marco legal es comparable al del mundo industria-
lizado. Tanto las marcas usadas para identificar productos o servicios,
formas tridimensionales,” como las marcas colectivas* usadas por una
asociacién de productores, comerciantes O proveedores de bienes o
servicios, pueden ser registradas. Adicionalmente, la Ley de la Pro-
piedad Industrial permite que se lleven a cabo modificaciones de las
marcas registradas utilizadas en el comercio en la medida en que no
se modifiquen sus aspectos fundamentales. La Ley establece ademas
mayor flexibilidad al permitir el registro de marcas que puedan tener
algunos elementos de descriptividad.*

El procedimiento para registrar una marca bajo la Ley de la Pro-
piedad Industrial es bastante sencillo. En la solicitud sélo debe indi-
carse el nombre del solicitante, la marca a registrar, la fecha de primer
uso de la marca (si es que ha sido utilizada), y las clases de productos
o servicios a ser amparados por la marca.* Tomado en considera-
cién que Meéxico es parte del Convenio de Paris, si la s?lic.itud de
registro es presentada en Meéxico dentro de los 6 meses siguientes a

36 Ver infra texto correspondiente a notas 109 a 11_2.

37 Ley de la Propiedad Industrial, supra nota 1, articulo 89.
38 [bid., articulo 96.

39 Villarreal, supra nota 26 en 27-28. '

40 Ley de la Propiedad Industrial, supra nota 1 articulo 113.
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la fecha de solicitud en cualquier pais que sea parte de dicho Trata-
do, la fecha de presentacién en dicho pais sera considerada como la
fecha de prioridad en México#* La Ley de Propiedad Industrial esta-
blece que un poder* otorgado de conformidad con la legislacién del
pais del solicitante o con los tratados internacionales, es suficiente.*®
Sin embargo, es recomendable que tratandose de empresas, el solici-
tante se apegue a la practica tradicional de otorgar el poder a través
de una escritura piblica o documentacién equivalente que haga refe-
rencia a la existencia de la compaiia solicitante y a las facultades del
funcionario representante de ésta que otorgue dicho poder de confor-
midad con la documentacién correspondiente. Aun cuando una soli-
citud de registro puede ser presentada a la Secretaria con objeto de
asegurar la fecha legal para lograr por ejemplo una prioridad, la pre-
sentacién del poder debidamente otorgado, algunas muestras de la
marca y el pago de los derechos gubernamentales es necesario para in-
tegrar debidamente el paquete de documentos que se necesitan para
solicitar el registro de una marca,

La Ley de la Propiedad Industrial amplié el plazo de vigencia de
las marcas de 5 a 10 afios.** Adicionalmente debe considerarse que
ahora el plazo de vigencia de las marcas se cuenta para todos los
efectos desde la fecha de presentacién de la solicitud. Esta precisién
debe ayudar a eliminar algunas dudas en la determinacién de la fecha
a partir de la cual debe computarse el plazo de vigencia de un registro.

El cémputo de plazo y el procedimiento para renovar una marca
registrada y demostrar su uso ha sido simplificado, Bajo la Ley de la
Propiedad Industrial, la renovacién de una marca puede ser presen-
tada dentro de un periodo de 6 meses previo o subsecuente a la fecha
de expiracién de plazo del registro.** Para demostrar el uso de una
marca bastara con la presentacién de una mera declaracién estable-
ciendo que la marca ha sido usada y que no ha sido interrumpido por
un periodo de 3 afios.** Hacer coincidir la fecha de renovacién con la

41 Jbid., articulo 117.

42 Un poder adecuadamente preparado debe autorizar al abogado para llevar a
cabo practicamente todas las acciones necesarias en relacién con la representacién
del solicitante de la marca incluyendo aspectos litigiosos y para presentar cualesquie~
ra documentos relacionados con las licencias de marcas otorgadas.

4% Ley de la Propiedad Industrial, supra nota 1, articulo 181.
44 Ibid., articulo 110,

45 Jbid., articulo 133,
46 Jbid., articulo 134.
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fecha en que el uso debe ser probado, contrasta en forma importante
con la confusién generada bajo el esquema anterior en el que el uso
debia ser probado primeramente dentro de los 3 afios siguientes a la
fecha de registro y posteriormente al solicitar la renovacién de una
marca dentro de los 5 afios siguientes a la “fecha legal” 4" Adicional-
mente, el hecho de que expresamente se requiera la presentacién de
una declaracién en lugar de etiquetas, facturas de ventas u otras prue-
bas que con anterioridad se acostumbraba presentar, ha .simplificado
el procedimiento haciendo solamente necesario un analisis de fondo
en el caso de que tal declaracién sea impugnada por un tercero en
lugar de tener que hacerlo en cada caso.*® En virtud d.e la pos‘ilblhdad
de que tales declaraciones puedan ser impugnadas, los titulares de ma;—
cas deben estar conscientes de que tendran que mantener prue?:as e
uso de las marcas para el caso eventual de que las misn:'mas sean xmpu.g-1
nadas por falta de uso. Finalmente, la Ley de la Pro.pxedad.lndu’stn:
contiene diversas disposiciones tendientes a combatir la pirateria de
marcas extranjeras en México. Si una marca es usada. y registrada
en un pais extranjero (que tenga reciprocidad con.l\-déxu:o) con ant;.-
rioridad a la presentacién en México de una sohcntud.por 11:)ax'te ] e
una persona distinta al titular de la misma en el extranjero, las ax:l o;
ridades mexicanas quedan autorizadas bajo la Ley de la Propieda
Industrial para rechazar dicha solicitud.*® Adicion?]mente, en f:l ca(si:
de que una marca sea registrada en Mé)fico, el %ntular extran()ierloa~o
la misma puede solicitar la nulidad de .dlcho reglst.x"o dentrc; e r(xie
siguiente a la publicacién de dicho registro. T.ambnen, :n ¢ caa’.otivo
que un registro haya sido otorgado en fox:ma mac.lecua a con m% e
de informacién falsa contenida en la solicxtud. o si la marca es i ed
tica o confusamente similar a la marca registrada o no regixstrali
pero usada para similares o los mismos productos o servicios, ta nu lxa
dad puede ser pedida dentro de un plazo de.s afios sx?tcllxe; Zs a "
publicacién del registro. Se puede ademas solicitar la nulidad de u

marca erréneamente otorgada por suponer que satisface los requisitos

i ota 26, en 23. 1,500 ;
:; X;ilcllanee:]é;fx;;! Xun cuando esta modificacién implica una simplificacién fun

en
damental en cuanto a la verificacién del uso de marca, eventualn]xenteuzes;it;izdo‘
un incremento de litigios en el caso de solicitantes de marcas a a'sn a?-las B
seles citado algunas registradas con anterioridad, trataran de impug po

d | de las mismas.
) ”‘l‘l’scier;ade la Propiedad Industrial, supra nota 1, articulo 151.
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de registro o cuando fue indebidamente registrada por el agente, repre-
sentante, usuario o distribuidor del titular extranjero de la marca en
cualquier tiempo.*®

2. Avisos comerciales

Los avisos comerciales quedan definidos en la Ley de la Propiedad
Industrial como frases u oraciones que tienen por objeto anunciar al
piiblico negocios industriales o de servicio o productos de servicios,™
y se puede lograr proteccién en México tunicamente a través de su
registro con la Secretaria, La proteccién correspondiente a los avisos
comerciales bajo la Ley de la Propiedad Industrial queda de manifies-
to por el cambio, de una proteccién anterior de 10 afios no renovables,
a una proteccién indefinidamente renovable por periodos sucesivos
de 10 afios.’® Salvo disposicién expresa en contrario, las disposicio-
nes de la Ley de la Propiedad Industrial aplicables a marcas sen tam-
bién aplicables a los avisos comerciales. Sin embargo, la Ley de la
Propiedad Industrial no establece sanciones especificas por violacio-
nes a derechos en materia de avisos comerciales.

3. Nombres comerciales

El derecho exclusivo a usar un nombre comercial que identifica al
establecimiento de una compaiiia, industria, comercio o servicio, esta
contemplado en la Ley de la Propiedad Industrial, sin necesid;d de
publicacién o registro del mismo. Esta proteccién abarca tnicamente
el area de clientela efectiva de dicha compaiiia o establecimiento, sin
Eqbarg‘o, puede solicitarse que abarque todo el territorio en caso de

dl'f'uSlOl’l masiva y constante (del nombre comercial) a nivel nacio-
nal”.® El ysuario de un nombre comercial puede ademas solicitar la
publicacién del nombre comercial en la Gaceta de la Secretaria valida
por un periodo de 10 afios renovables, contados a partir de la fecha
de solicitud, lo que establece la presuncién de buena fe en la adopcién
y el uso por parte del solicitante del nombre comercial en el area

50 Jbid.

51 Jbid., articulo 100,
52 JIbid., articulo 103,
58 Ibid., articulo 105.
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corresponidente.” La solicitud de publicacién de un nombre comercial
debe ir acompafiada de la prueba de uso del mismo. Los nombres
comerciales son de manera general regulados por la Ley de la Propie-
dad Industrial en todos sus aspectos, por las disposiciones de la misma
en materia de marcas.

4. Denominaciones de origen

Una denominacién de origen es el nombre geografico de una zona
que se utiliza para designar un producto originario de la misma, en
el caso de que las cualidades o caracteristicas de dicho producto se
basen exclusivamente en las caracteristicas de la zona geografica (lo
cual puede ser debido a factores naturales o humanos). La declara-
cién de proteccién de una denominacion de origen puede ser hecha
de oficio por la Secretaria o a solicitud de parte que tenga interés
juridico en la misma. En el caso de que la declaracion de la denomi-
nacién de origen sea solicitada, la Secretaria publicara un resumen
sobre la denominacién de origen en ¢l Diario Oficial de la Federacién
y autorizara que sean formulados comentarios por cualquier intere-
sado en un plazo de 2 meses. La Secretaria posteriormente determinara
si procede declarar la proteccién de la denominacién de origen. Si la
Secretaria decide emitir tal declaracion, el Gobierno Federal Mexi-
cano sera el titular de la denominacién de origen. La duracion de la
declaracién tendra una vigencia indefinida hasta en tanto subsistan
las condiciones tomadas en cuenta para la expedicién de la declara-
cién de proteccién de dicha denominacién de origen.*®

La Secretaria otorgara autorizacién para el uso de las denominacio-
nes de origen a cualquiera que: 1) esté directamente involucrado en
la extraccién, produccién o preparacién de los productos protegidos
por la denominacion de origen; 2) lleve a cabo actividades dentro de
la zona geografica establecida en la declaracién; y 3) cumpla con las
normas establecidas por la Secretaria con respecto a los productos
corresponidentes. La autorizacién tiene una duracién de 10 afios reno-~
vables. Adicionalmente un usuario autorizado puede autorizar a distri-
buidores o revendedores de sus productos que usen la denominacién

54 Ibid., articulos 106 y 100.
55 Jbid., articulos 156 a 168.
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de origen, tinicamente si el contrato correspondiente con el distribui-
dor o revendedor es aprobado y registrado en la Secretaria.*®

D. Reformas en materia de derechos de autor

Casi simultaneamente con la expedicién de la Ley de la Propiedad
Industrial, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos aprobé
reformas importantes a la Ley de Derechos de Autor.”” La mas impor-
tante de dichas reformas es la que se refiere al otorgamiento del carac-
ter de derechos de autor a los programas de cémputo por un plazo
de por lo menos 50 afios. Independientemente de que el programa de
computo sea o no registrado en la Direccién General de Derechos
de Autor®™ el duefio de un programa de cémputo esta autorizado a iden~
tificarse como el titular legitimo del derecho de autor y a tomar accio-
nes en contra de cualquiera que lleve a cabo cambios en el programa
de cémputo o de manera total o parcial reproduzca los mismos, Adi-
cionalmente, los fonogramas que no estaban expresamente protegidos
con anterioridad bajo la Ley de Derechos de Autor, cuentan ahora
con una proteccién especifica por un plazo de por lo menos 50 afios.
Como consecuencia, los productores de fonogramas tendran un mayor
control de caracter legal, con respecto a la reproduccién y distribucién
de sus propios fonogramas, La Ley de Derechos de Autor contempla
la posibilidad de llevar a cabo un juicio civil en caso de usurpacién
de derechos de autor. Tal juicio puede iniciarse en los tribunales fede-
rales o en el caso de que no se afecte el interés piiblico, ni se pre-
senten denuncias de caracter penal. La Ley de Derechos de Autor
contiene disposiciones relativas a acciones precautorias y a la cuanti-
ficacién de dafios. La cantidad minima a que tiene derecho el perju-
dicado por la violacién de sus derechos de autor, equivale al 40% de
los ingresos derivados de la venta de los productos con los que se lleva
a cabo la violacién.®®

Desafortunadamente, aun cuando el Congreso incrementé las san-
ciones de caracter penal en caso de violacién de derechos de autor, las

56 Jbid., articulos 169 a 178,

" Ver decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Ley de Derechos de Autor, D.O., julio 17 de 1991, supra nota 4.

% Se recomienda en general que los programas de cémputo sean registrados en
la Direccién General de Derechos de Autor a efecto de poder comprobar facilmen-
te que el programa de cémputo califica como derecho de autor.

% Ley de Derechos de Autor, supra nota 4, articulos 145, 146 y 156.
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mismas no son ain lo suficientemente grandes para desmotivar la
usurpacion de tales derechos, La presentacién de una denuncia de
caracter penal requiere de la comprobacién de que el infractor actud
con la intencién de obtener un beneficio o aprovechamiento en el des-
empefio de sus actividades ilegales.®® Aun cuando el articulo 7?' de la
Ley de Derechos de Autor define lo que debe entenderse por * lucro”,
estableciendo que se da ‘“‘cuando quien utiliza una obra pretende
obtener un aprovechamiento directa o indirectamente de la utiliza-
cién”  las disposiciones que establecen las sanciones de caracter penal
no definen lo que constituye “intencién de lucro”. Esta omisién en la
Ley de Derechos de Autor puede liegar a constituir un obstaculo para
la conclusién satisfactoria de las acciones penales intentadas por vio-
lacién de derechos de autor, particularmente por lo establecido en la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos que prohibe
la imposicién de penas en aquellos casos en que las disposiciones lega-
les no sean exactamente aplicables al caso.”

1I. LicENCIA Y ERANQUICIAS

A. Analisis retrospectivo de las disposiciones legales en materia
de transferencia de tecnologia

Como se ha hecho notar anteriormente, la Ley de la Propiedad Indus-
trial abrogé la Ley de Transferencia de Tecnologia de 1982% y el Re-
glamento de Transferencia de Tecnologia de 1990. La Ley de Tra'nfsfe—
rencia de Tecnologia de 1982 construida sobre la base de pohtxc?s
restrictivas establecidas desde la Ley de Transferencia de Tecnolc?gla
de 1972,% limité en forma importante la transferencia de diversos tipos

% Ley de Derechos de Autor, supra nota 4, artfculo 137.
61 Ley de Derechos de Autor, supra nota 4, 'artlculo 75.
2 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos,

i 14. .
191“73' E:t;cig)bre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologia y el Uso

y Explotacién de Patentes y Marcas, D.O., enero 11 de _1982 [lejn 1;) slt;cers:o éi
Ley de Transferencia de Tecnologia de 1982]. Un analisis gmé ORA:I( b DZ g
Transferencia de Tecnologia de 1982 aparece en A. Hvwe & in F s éuﬂ_-
CortE, “Regulation of the Transfer of Technology to Mexico™, g
ness in Mexico ch. 30 (1983).

o4 Ley sobre el Control y Registro
y Explotacién de Patentes y Marcas,

D.O., febrero 5 de

de la Transferencia de Tecnologia y el L?so
De. 6. (diciembre 30 de 1972) (con modifi-
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de tecnologia (y de propiedad industrial) incluyendo licencias de
patente, licencia de modelos y dibujos industriales, licencia de marcas
y nombres comerciales, transferencia de conccimientos técnicos, asis-
tencia técnica, programas de cémputo y cierto tipo de licencias sobre
derechos de autor asi como de servicios de operacién, administracién,
consultoria y supervisién en general. Las disposiciones legales en mate-
ria de transferencia de tecnologia durante las décadas de 1970 vy
1980, al igual que la falta de proteccién en materia de propiedad
industrial bajo la Ley de Invenciones y Marcas, se apoyaron filosé-
ficamente en el principio de que los derechos, las ideas y conceptos
pueden producir enriquecimientos injustificados ya que dicha tecnolo-
gia pertenece a la humanidad.®® En un terreno mucho mas practico,
sin embargo, el Gobierno Mexicano pretendié regular la transferen-
cia de tecnologia en México para: 1) apoyar el desarrollo de tecno-
logias internas y de mercados de exportacién; 2) reducir el flujo de
divisas gastado en la importacién de tecnologia; y 3) reforzar la posi-
cién negociadora de los receptores de tecnologia que se pensaba se
veian en la necesidad de pagar regalias exorbitantes.®® Para lograr
estos objetivos la Ley de Transferencia de Tecnologia exigi6 el regis-
tro de los contratos de transferencia de tecnologia y establecié una
serie de causales de negacién de registro de dichos contratos. Como
consecuencia, no todos los productores de tecnologia decidieron dar
a conocer sus tecnologias en México. Los que lo hicieron, frecuente-
mente tuvieron que renegociar los términos de sus contratos privados
con el propio Gobierno mexicano,

El Reglamento de Transferencia de Tecnologia publicado en 1990
hizo mucho mas flexibles los procedimientos de transferencia de tec-
nologia hacia México y como consecuencia casi inmediatamente se
experimenté un niimero creciente de solicitudes de inscripcién de con-

ngizo]nes subsecuentes) [en la sucesivo la Ley de Transferencia de Tecnologia de

6 Mark O'BrEN & Carlos MiicGENBURG, “Salinastroika: Recent Developments
in Technology Transfer Law in Mexico”, 22 St. Mary’s L. ]. 753, 758 a 59 (1991)
(citando a EinsTeIN, “Promissing Developments in Technology Transfer and Intel-
lectual Property Protections in Mexico, 6 Newsl. of the Infl L. Sec. (State Bar
of Texas), abril de 1990, en 10).

%6 HYDE, supra nota 64-30.02 en 30 a 34; ver ademas Enrique A. GONZALEZ
y Joyce G. Mazero, “Franchising in Mexico: Breaking with Tradition”, 7 Fran-
chise L. ]., Summer 1987, en 3 (sugiriendo asimismo que la reglamentacién de la

transferencia de tecnologia incrementaria tanto la cantidad como la calidad de la tec-
nologia recibida en México).
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tratos.’” Sin embargo, la Ley de Transferencia de Tecnologia se man-
tuvo en vigor, lo que provocé que los inversionistas y proveedores de
tecnologia siguieran estando preocupados. Con el tiempo se demostr6
que el Reglamento de Transferencia de Tecnologia fue solamente una
medida temporal, parte de un esfuerzo continuo cuyo verdadero obje-
tivo era un auténtico cambio en el tratamiento de la transferencia de
tecnologia en México. La Ley de la Propiedad Industrial refleja la
pretensién del Gobierno mexicano de mejorar la posicién competitiva
mundial del pais a través de la eliminacién de obstaculos para lograr
un libre flujo de tecnologia.®®

B. Licencia de patentes y marcas

La Ley de la Propiedad Industrial en forma absoluta mejora el tra-
tamiento legal de la transferencia de tecnologia en México, aun cuan-~
do no elimina todos los impedimentos legales y reduce los obstacules
a niveles minimos, En primer lugar, el marco normativo de la Ley de
la Propiedad Industrial queda limitado a solicitar el registro de las
licencias y cesiones de patentes y marcas {inicamente, y ya no ‘abarca
cualquier otro tipo de contratos de transferencia de tecnologl.a que
habian sido previamente regulados. Ademas, mientras que el incum-
plimiento de la obligacién de inscribir los contratos de transferencia
de tecnologia bajo la Ley de Transferencia de Tecnglogia"resultaba
en la imposicién de multas asi como en el caracter “nulo” de tales
contratos,®® la tinica sancién por falta de inscripcion de los contratos
de licencia o cesién de patentes y marcas en la Secretaria, es que no
producen efectos legales en contra de terceros.”

La solicitud de registro de una licencia debe ser presentada a la
Secretaria de acuerdo con las disposiciones legales de la Ley de lfa .Pro—
piedad Industrial.™ Como anteriormente se indic6, las disposiciones

i icacién del Reglamento

7 D te un periodo de 12 meses siguientes a la publicacién .
de Tra:sl;i:e;cla :: Tecnologia el nimero de contratos de frangmcia presenta:os
a registro fue duplicado en comparacién con el ndmero de solicitudes preéehntabas
con anterioridad. Roberto G. VILLARREAL, “Discurso ante la U.S. - Mexico Chamber
of Commerce (Southwest Chapter) ", Third Annual Trade and Investment Conference
(febrero 5 de 1991, en Da]lasé6'l'exa3sj .

68 VILLARREAL, supra nota en a 36.

© Ley de Transferencia de Tecnologia de 1982, supra nota 64 articulos 11

19. )
’ 70 Ley de la Propiedad Industrial, supra nota 1, articulos 62, 63, 136 y 143.
71 Ibid., articulos 64 y 137.
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transitorias de la Ley de la Propiedad Industrial establecen que hasta
en tanto se expide nuevo reglamento, el Reglamento de la Ley de
Invenciones y Marcas continuara aplicandose. En virtud de que la
Ley de Invenciones y Marcas y no el Reglamento, hacia referencia
a la licencia de derechos de propiedad industrial, no existe criterio
reglamentario alguno que indique la forma en que las solicitudes de
inscripcién de licencias deben ser presentadas ante la Secretaria. Tam-
poco es claro si es necesario presentar copia de los contratos de licen-
cia o si simplemente basta con presentar una solicitud con la infor-
macién fundamental relacionada con el contrato de licencia. Tomando
en consideracién las politicas econémicas reflejadas en la Ley de la
Propiedad Industrial, es posible pensar que el reglamento permita
la presentacién de una sola solicitud a efecto de evitar tener que dar
a conocer piiblicamente aspectos confidenciales de los contratos de
licencia.™
En contraste con el gran nimero de causas de negativa de inscrip-
cién de los contratos de transferencia de tecnologia previstas bajo la
Ley de Transferencia de Tecnologia, la Ley de la Propiedad Indus-
trial establece que un contrato de licencia quedara inscrito en sus tér-
minos salvo que expresamente se excluya la aplicacién de la Ley de
la Propiedad Industrial.” Ademas, el registro de una licencia de paten-
te puede ser negado si la patente ha caducado o si la duracién del
contrato es mayor que la de la propia patente™ La Ley de la Pro-
piedad Industrial establece asimiso que el registro de licencias de
marca (al igual que como més adelante se indica, de contratos de fran-
quicia) puede ser negado por ‘razones de interés piiblico”.” Eviden-
temente la discrecionalidad de esta disposicién reviste una importancia
mayor para las partes involucradas, particularmente en el caso de que
pudieren emitirse resoluciones de caracter burocratico apoyadas en

72 La Ley de la Propiedad Industrial permite el acceso publico de los documen-
tos presentados con la Secretaria al ser otorgado el registro o cuando un contrato
de licencia o franquicia es registrado, ibid., articulo 185.

™ Ibid., articulos 66 y 150. En el caso de que se prevea la aplicacién de alguna
legislacién aplicable en particular en los contratos de licencia, debe por lo menos
establecerse que con respecto a los derechos de propiedad industrial seguia siendo
vigente la Ley de la Propiedad Industrial. La Ley de la Propiedad Industrial no

.impide que las partes convengan en someter cualquier controversia al arbitraje
internacional,

74 Ibid., articulo 66.
75 Ibid., articulo 150.

REGIMEN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN MEXICO 397

consideraciones de orden politico. Esta preocupacién queda de algu.na
manera mitigada por el requerimiento de que la Secretaria motive
y funde las razones de rechazo, a una solicitud de inscripcion de una
licencia de marca.’® Sin embargo, este requisito de alguna manera
parece constituir un obstaculo en una ley que pretende.favotecer el
flujo libre de tecnologia y pudiera presumiblemente fefle]a‘r la} conve-
niencia politica de reflejar en la ley principios juridicos técnicamente
innecesarios. En cualquier caso, el registro de las licencias de}:F ser
entendido como una mera formalidad mas que como un an.éhs‘xs c%e
fondo. Esperando que esta disposicion no llegue a constituir jamas
una base legal para la interferencia de caracter restrictivo en la trans-
ferencia de tecnologia, la eliminacién de las disposiciones en mater'la
de registro establecidas en la Ley de Transferencia d-e Tecnp]ogla.
devuelven ahora a las partes en un contrato de licencia, la libertad
contractual, al practicamente eliminar la intervencion 'gubernament-al.d
Las disposiciones restantes relacionadas con _hcencnas en .matsnad e
propiedad industrial son muy reducidas y reflejan una poh'tlca de es-l
requlacion. La explotacion de una patente por un licenciatario y te
uso de la marca por un licenciatario constituyen uso .de la patenle
y de la marca por el titular segtn el caso, en ]'a me.dlda'erld que a-
licencia respectiva quede registrada.”™ Ademas, si la hcenm; e.n;aard
ca o patente queda registrada en la Secretaria, la Ley de_ ropie :
Industrial autoriza al licenciatario salvo pacto en contranoci a tom.a‘
las acciones legales necesarias para proteger -l'os 8derechos e lpro};axz‘
dad industrial como si €l fuera el propio duen?." La Ley de ]ab r
piedad Industrial requiere que los licenciatarxqs de marca eda orcl»,iri
Jos productos o presten los cervicios bajo las mismas :oFr{na:i: Z t;:a Y
dad producidos o prestados por el titular de la rnarca.1 dmz’a me me,n y
registro de una licencia puede en general quedar cancelado {nica S
mediante resolucién judicial o por acuerdo mu.tuo d.e th_nc:ante y 1t .
ciatario. Tomando en consideracién que un licenciatario cuyo cor: ra 3
ha sido terminado anticipadamente, puede no tener defeo d.e ptres:1 :;;é
cooperacién para cancelar el registro de.la.hcencna, el hfe.ncxsn Z 5
considerar la forma de obtener consentlmxent.o por anctll.mpadol ee pistro
del licenciatario para asegurar una cancelacién inmediata del reg

76 Ibid.

77 Ibid., articulos 69 y 141.
78 [bid., articulos 68 y 140.
79 [bid., articulo 139.
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de la licencia, Evidentemente que una licencia de patente termina en
caso de nulidad o caducidad de la patente respectiva y una licencia
de marca terminara igualmente en el caso de cancelacién de un regis-
tro de marca, si es que ésta se vuelve una denominacién genérica para
los productos y servicios correspondientes por ejemplo.®

C. Importaciones paralelas

El gran crecimiento del volumen del comercio entre México y el
resto del mundo hace necesario un analisis del tratamiento que debe
darse al problema de las importaciones paralelas bajo la Ley de la
Propiedad Industrial. El problema de las importaciones paralelas se
origina fundamentalmente cuando el duefio de cierto tipo de derechos
de propiedad industrial (por ejemplo de una patente o marca) en un
pais, otorga una licencia en otro pais para el uso de tales derechos
y los productos respectivos son subsecuentemente transportados de
uno de dichos paises al otro, por ejemplo. La Ley de la Propiedad
Industrial otorga proteccién a cualquier persona que comercie, distri-
buya, adquiera o use tales productos, siempre y cuando tales productos
hayan sido “introducidos licitamente en el comercio”.®* En tal caso,
las personas mencionadas quedan protegidas de accién legal que pueda
ser tomada en contra de ellos bajo la Ley de la Propiedad Industrial
con motivo de la importacién y distribucién de ciertos productos en
la medida en que tales productos hayan sido “introducidos licitamen-~
te en el comercio”. En tanto que la interpretacién adecuada de esta
frase queda abierta a discusién, los autores consideran que lo que la
Ley de la Propiedad Industrial establece es que el titular o el licen-
ciatario de los derechos en México sélo tienen bases legales para
intentar accién en contra de quien introduzca en el mercado mexicano
los productos patentados en México o con las marcas registradas en
México que no se hubieren originado por el titular o el licenciatario
del derecho de propiedad industrial respectivo. En consecuencia, ni el
titular del derecho ni el licenciatario de los derechos en México podrian
(salvo disposicién en contrario en el contrato de licencia respectivo),
tomar accién uno en contra del otro en su caso, con motivo de la ven-
ta de los productos en México provenientes originalmente del titular

8 Jbid., articulos 65, 138 y 153.
81 ]bid., articulos 22 y 92.

REGIMEN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN MEXICO 39

o del licenciatario, en el supuesto de ventas indirectas de los propios
productos (legitimos), por un tercero, ni por supuesto en contra de
dicho tercero. El titular de los derechos o licenciatario mexicano, sin
embargo, debera estar en posibilidad de tomar accién bajo la Ley de
la Propiedad Industrial a efecto de impedir la importacién y comer-
cializacién de productos fabricados por un tercero no autorizado por
el titular o por el licenciatario en caso de estar este dltimo facultado
para otorgar tal autorizacién,

D. Franquicias

La venta de una franquicia en México ha sido histéricamente con-
siderada como transferencia de tecnologia y fue en consecuencia mate-
ria de la Ley de Transferencia de Tecnologia. El concepto de fran-
quicia fue por primera vez expresamente reconocido como un método
de negocios bajo la legislacién mexicana en el Reglamento de Trans-
ferencia de Tecnologia, el cual introdujo una serie de disposiciones
destinadas a fomentar el desarrollo de franquicias en México. La Ley
de la Propiedad Industrial define a la franquicia en forma similar a
como fue definida en el Reglamento de Transferencia de Tecnolegia:

Existira franquicia cuando, con la licencia de una marca, se trans-
mitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica
para que la persona a quien se le conceda pl..leda producir o ven-
der bienes o prestar servicios de manera uniforme con los met.oe-l
dos operativos, comerciales y administrativos, estal?lec1dos por ¢

titular de la marca, tendientes a mantener la ca'hdad,' p.restxglz
e imagen de los productos o servicios a los que ésta distingue.

De conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial,. las franqui-
cias deben ser registradas en la Secretaria de conformidad 1.cc»n l.as
disposiciones y con los mismos efectos aplicables al caso de 1cexi:fxas
de marca.®® Desafortunadamente, la ambigiiedad de la [:ey de la Pro-
piedad Industrial en relacién con la mecanica a ser sequida pzra el re-l
gistro de contratos de licencia de marca, se Ve acrecentada en e
caso de los contratos de franquicia. Independientemex.lt.e de que sea
o no necesario presentar copia del contrato de franquicia para regis-

82 Jpid., articulo 142.
83 JIbid.
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tro, tampoco es claro si debe someterse Gnicamente una copia del
contrato cuando éste contenga una licencia de marca o simplemente
una promocién con la informacién general.

En tanto que las disposiciones transitorias de la Ley de la Propie-
dad Industrial no se refieren al tratamiento de los contratos de licen-
cia o franquicia que fueron inscritos o solicitada su inscripcion bajo
la Ley de Transferencia de Tecnologia (sea de conformidad con el
articulo 53 del Reglamento de Transferencia de Tecnologia o en cual-
quier otra forma), los autores consideran que cualesquiera de tales
contratos, cuando lo fueren, deben considerarse registrados para efec-
tos de la Ley de la Propiedad Industrial siempre y cuando el licen-
ciatario de la marca receptor de la franquicia haya quedado registra-
do como usuario de la(s) marca(s) correspondiente(s). Con respecto
a los contratos de franquicia “modelo” presentados para registro de
conformidad con el articulo 54 del Reglamento de Transferencia
de Tecnologia, sera necesario sin embargo registrar cualquier contra-
to subsecuente de franquicia en los términos de la Ley de Propiedad
Industrial .®

De gran preocupacién para aquellos que se dedican a los aspectos
legales de las franquicias, es la necesidad de que sea reglamentada
la Ley de la Propiedad Industrial por cuanto a la informacién que
debe ser dada a conocer a los franquiciatarios juntamente con la fran-
quicia. La legislacién requiere que el otorgamiento de la franquicia
proporcione informacién preliminar acerca del “estado que guarda su
empresa’’, a cualquier receptor de franquicia potencial, de conformi-
dad con los términos del Reglamento a la Ley de la Propiedad Indus-
trial ®* Aunque ha habido algunas indicaciones no oficiales de que la
informacién que debe darse a conocer sera minima, este aspecto no
quedara resuelto hasta que el Reglamento sea publicado. Mientras
tanto, los otorgantes de franquicias en México no cuentan con un
marco legal que les permita saber qué es lo que deben dar a conocer,
si es que algo deben dar a conocer.®®

84 Para el analisis del tratamiento de las franquicias bajo la Ley de Transferen-
cia de Tecnologia y el Reglamento de Transferencia de Tecnologia, ver McKNIGHT
& MUGGENBURG, supra nota 8.

8 Ley de la Propiedad Industrial, supra nota 1, articulo 142.

% John B. McKniGHT & Carlos MiicGENBURG, “Mexico Enacts New Intellectual
Property Protections and Continues Liberalization of Franchise Laws”, 6 J. of Int'l
Franchising & Distrib. L., diciembre de 1991, en 15.
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Dentro del marco general de desregulacién en los campos de licen-
cias y franquicias surgidos con motivo de la abrogacién de la Ley
de Transferencia de Tecnologia y su Reglamento, se debe prestar
atencién al cambio de un esquema regulatorio hacia uno mas conven-
cional apegado al manejo de negocios y analisis de aspectos legales.
Esto implica una mayor creatividad por parte del asesor legal en
aspectos tales como impuestos, operacién, propiedad industrial y solu-
cion de conflictos. Adicionalmente, la aplicacion de las leyes civiles
y mercantiles en estas transacciones, tendra que ser considerada en
forma mucho mas cuidadosa.

III. VioLACIONEs A LA LEY Y FORMA DE HACERLA VALER

La Ley de la Propiedad Industrial incluye ademas de un mejora~
miento en la protecciéon de la propiedad industrial, algunas medidas
para hacerla valer. Estas medidas incluyen distintos supuestos para
llevar a cabo acciones por violacién a la ley y disposiciones por las
que se pueden practicar inspecciones en el propio lugar de la violaci6n
en el caso de que se sospeche que existen bienes utilizados para la
comisién del ilicito, Se pretende que los procedimientos administrati-
vos y judiciales sean mejorados con el objeto de proporcione?r una
proteccién mas efectiva de los derechos de propiedad industrial. El
analisis que a continuacién se hace de estas medidas se divide.en
dos categorias contempladas bajo la Ley de la Propiedad Industrial:
infracciones administrativas y delitos. El analisis comprende tanto el
marco legal general como los procedimientos para la anulacién de una
patente o la cancelaciéon de una marca. Se analiza finalmente, ademas,
la efectividad de algunas de estas medidas.

A. Infracciones administrativas

La Ley de la Propiedad Industrial especificamente establece un sin-
nimero de acciones administrativas sancionables que pueden intentar-
se y que incluyen en general: 1) aspectos de competencia desleal;
2) la mayor parte de los aspectos marcarios (aunque debe tomarse en
cuenta que el uso indebido de una marca idéntica y no solamente simi-
lar trae aparejadas acciones de caracter penal); 3)' aspectos relativos
a avisos y nombres comerciales; y 4) otras violaciones a la Ley de
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la Propiedad Industrial que no constituyen delito.*” Por ejemplo, uno
de los casos mas comunes de hechos que pueden ser clasificados como
infracciones administrativas seria el de una accién que se iniciara en
contra de un tercero que utiliza una marca similar a una registrada
para amparar los mismos o similares productos o servicios, La decla-
raciéon de infraccién administrativa se puede iniciar por la propia auto-
ridad de oficio o a peticién de parte interesada mediante la presenta-
cién de una solicitud a la Secretaria.®® La Secretaria puede entonces
llevar a cabo una inspeccién. En caso de que se localicen bienes que
constituyan violaciones a la ley, la Secretaria puede embargar dichos
bienes de manera precautoria.** Al supuesto infractor se le da la opor-
tunidad de responder a la peticién y la Secretaria expedira una reso-
lucién sobre e] asunto con base en las pruebas que se le presenten.®
Si la Secretaria determina que hay una infraccién administrativa pue-
de: 1) imponer una multa al infractor hasta por el equivalente a
10,000 dias de salario minimo y de 500 dias del propio salario por
cada dia en que persista la infraccién; 2) clausura temporal o defini-
tiva del negocio donde se lleva a cabo la infraccién; 3) arresto admi-
nistrativo hasta por 36 horas.®® Sin embargo, la resolucién de la Secre-
taria puede ser impugnada mediante demanda de amparo en los juz-
gados de distrito y posteriormente ante los tribunales colegiados de
circuito interpuesta la revisién. La aplicacién efectiva de tales sancio-

nes puede sin embargo verse retrasada hasta que se obtenga una sen-
tencia definitiva.

B. Delitos

La Ley de la Propiedad Industrial contiene un sinnimero de deli-
tos que pueden clasificarse en general de la siguiente manera: 1) rela-
tivos a patentes, modelos de utilidad y disefios industriales; 2) relati-
Vos a secretos comerciales; 3) relativos a denominaciones de origen; y
4) relativos a marcas, los cuales se refieren a violaciones mas graves

87 Ley de la Propiedad Industrial, supra nota 1 articulo 213.
88 Ibid., articulo 215.
. 89 Ibid., articulo 211. Aun cuando el supuesto infractor en teoria puede impedir
dicho embargo mediante una accién de amparo, es improbable que dicho infractor

sea informado con anticipacién ni de la posibilidad d icie di
% Ibid, articulo 217. P e que se inicie dicha accién.

91 Ibid., articulo 214.
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a la ley que las que se sancionan en forma administrativa (como es
el caso mencionado del uso no autorizado de una marca registrada).”

Se puede solicitar accién penal ante la Procuraduria General de la
Republica, y se puede solicitar que se lleve a cabo una inspeccion
y embargo de los bienes con los que se comete la violacién; sin embar-
go, es necesario obtener un dictamen técnico de la Secretaria,” la
cual, sin que existan mayores detalles en la Ley de la Propiedad
Industrial, supuestamente analiza el aspecto de fondo de la solicitud
formulada de acuerdo con la Ley de la Propiedad Industrial. Este
dictamen se supone que es necesario a efecto de que el conocimiento
técnico de la Secretaria pueda ser utilizado para apoyar a la Procu-
raduria en la determinacién de si se justifica o no la instauracién de
una accién penal.?* Se ha seguido en ocasiones la practica de solicitar
a la Secretaria el dictamen técnico asi como de una inspeccién y em-
bargo de los bienes con los que se comete la violacién, con el propé-
sito de hacer mas expedito el procedimiento.”®

Si la Procuraduria decide iniciar la accién penal, la cual supuesta-
mente debe depender del sentido del dictamen técnico, el asunto se
somete al poder judicial federal en materia penal, El juzgado conoce-
ra las pruebas presentadas y llevado a cabo el proceso emitira su
resolucion al respecto. El resultado puede ser una sentencia de hasta
6 afios de prisién y una multa de hasta aproximadamente 10,000 veces
el salario minimo.* La resolucién de la autoridad judicial penal fede-
ral de primera instancia, es apelable en los tribunales unitarios de cir-
cuito también federales. Las acciones anteriores por comisién de infrac-
cién administrativa y delitos, son adicionales a cualesquiera acciones

92 Jbid., articulo 223. '

3 ;Z:Z. ::tticulo 225. Se presume que la opinién técnica debe provenir de la Srcr;-
taria, pero debe hacerse notar que la Ley de la Propiedad ‘In'dustnal clcmtsem{:I a i
creacién del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ibid., articulo 5. ohe
claro atn, cémo los distintos aspectos relacionados con los mane]f)s de l\l;s .dere; g:
de propiedad industrial se dividiran entre la Secretaria y el Instituto Mexican

strial.
- 1:: OSpilegagch:‘a(::en técnico a ser expedido por la Secretaria, tiene como ob]etivc; ?}
dar a conocer la informacién contenida en los expedient.es‘ de la Secretarila (so! 1; 3
tudes de marca, de patentes), tal requerimienlto de la (:ﬁg\:iinnteécce:l:raiaen el caso
materia de secretos comerciales no res s

acc;gn].peMn?;A::)A.a"Enforcement of Patents and Trademarks .under tl"le 19%1 Lav:
on Intellectual and Industrial Property”, ponencia en el Mexico Business Semina
(octubre 10 de 1991), Dallas, Texas. i

9 Ley de Propiedad Industrial, supra, nota 1, articulo i
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civiles por dafios y perjuicios que puedan ser llevadas a cabo por la
parte afectada.” Las acciones civiles sin embargo se pueden llevar
a cabo en forma simultanea a la iniciacién del procedimiento civil o
administrativo, pero tales procedimientos pueden proporcionar al infrac-
tor la oportunidad de interponer objeciones de caracter procesal para
impedir la continuacién de las acciones de caracter civil. En virtud
de la lentitud del sistema legal y del hecho de que los dafios y per-
juicios no son en general cuantiosos, con frecuencia no se intentan
las acciones civiles por dafios y perjuicios por infraccién a la ley desde
el principio.

C. Procedimientos de nulidad y cancelacién

La parte interesada puede solicitar la declaracién de nulidad de una
patente (o modelo de utilidad o modelo industrial) mediante una soli-
citud presentada en la Secretaria. La declaracién de nulidad puede
basarse en que una patente haya sido inadecuadamente otorgada o
en que una solicitud pendiente no deba ser otorgada, Debe iniciarse
dentro de los 5 afios siguientes a la publicacién del otorgamiento de
la patente.®® En virtud de que en México se otorgan patentes respecto
a invenciones sobre la base de primero en tiempo (a diferencia de en
los Estados Unidos que es el primero que desarrolla la invencién),
puede resultar comiin que se solicite la nulidad de una patente por fal-
ta de novedad. Solicitudes de nulidad se presentan con frecuencia como
un mecanismo de defensa contra una accién penal iniciada por el titu-
lar de una patente, Dicha defensa resulta con frecuencia efectiva en
virtud de que procedimiento penal no puede continuar hasta que se
determine si procede o no la nulidad de la patente.®

Cualquier parte interesada puede pedir la nulidad de una marca
(o de un aviso comercial o un nombre comercial) mediante una soli-
citud a la Secretaria en la que se argumente: 1) uso anterior en
México de una marca idéntica o confusamente similar; 2) bajo cier-
tas circunstancias, por uso anterior y registro en el extranjero; 3) por
mala fe de parte del agente, representante, usuario o distribuidor del

97 Ver ibid., articulos 221 y 226.
98 Jbid., articulo 78.
% Ver MIRANDA, supra nota 95, en 11 y 12,
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titular de una marca registrada en el extranjero; o 4) otorgamiento
improcedente de un registro.”® La documentacién correspondiente com-
probatoria del argumento planteado debe acompafiarse a la solicitud
de nulidad o de cancelacién de una marca. El titular de una patente
o una marca tiene la oportunidad de responder a las argumentaciones
mencionadas y la Secretaria expide finalmente una resolucién sobre
el asunto. Dicha resolucién puede ser impugnada en los juzgados de
distrito federales en via de amparo y revisada por los tribunales cole-
giados de circuitos federales.

D. Consideraciones sobre la efectividad de las acciones
para el cumplimiento de la Ley

Las medidas para el cumplimiento de la Ley muestran una tenden~
cia hacia un mejoramiento en la proteccién de los derechos de pro-
piedad industrial en México. La preocupacién, sin embargo, entre los
inversionistas extranjeros y los titulares de tecnologia es, no obstante,
si estas medidas seran suficiente y efectivamente implementadas, No
hay sélo preocupacién sobre si las sanciones administrativas y penales
mencionadas seran manejadas de manera expedita por los tribunales,
sino también si suficientes recursos econémicos seran asignados para
apoyar los esfuerzos de la Secretaria (y eventualmente del lnstitutg
Mexicano de la Propiedad Industrial) y de la Procuraduria Gene‘ra.l1
para llevar a cabo la persecucién de las infracciones.*** En tltima
instancia, el éxito de Meéxico en atraer la inversion extran.)‘eta y 'la
tecnologia sera determinado en gran medida para la resolucién satis-
factoria de estos asuntos. Como se indicé anteriormente, el TLC con-~
templa ya varias disposiciones tendientes a hacer efeftivo y propcfr-l
cionar un mayor apoyo para la proteccion de la propiedad industria
en México en el futuro.

100 ropiedad Industrial, supra nota 1, articulo 151. 1y .

A0 I(/eeyr csiflslaan II”(of‘l‘l\L. “Lawyers Scout New Frontier in Mexico”, L. A. Daily {.,
octubre 4 de 1991, sec. 2 en 1 (en que se hace valer la preocupaclé.nlsq!;re si 3
Ley de la Propiedad Industrial ;g;t)'iré los mismos problemas que la legislacién mex

i i 1 /
can‘?“:?i;n girildaoa::x?e;taégt;emo mexicano ha tomado ciertas aFciones rec‘ientes :ln
contra de actos de pirateria llevados a cabo en contra de los titulares legitimos de
marcas tales como Levi's, Louis Vuitton, Bacardi, Reebok y Pan Am.
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IV. Tratapo pe Lisre Comercio (TLC)

El capitulo de la Propiedad Intelectual del TLC establece por prin-
cipio que su objetivo fundamental sera que cada pais parte del mis-
mo otorgue ‘en su territorio a los nacionales de otra Parte proteccion
y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelec-
tual y [asegure] que las medidas destinadas a defender esos derechos
no se conviertan a su vez en obstaculos al comercio legitimo.1* Este
loable objetivo de eliminar las barreras nacionales al comercio resul-
tantes de la proteccién territorial propia de las leyes de propiedad
industrial, se logra a través de una serie de disposiciones particulares
disefiadas para asegurar que ciertos requisitos minimos de proteccién
de los derechos de propiedad industrial en México, Canada y los Esta-
dos Unidos sean alcanzados. De hecho, las disposiciones en materia
de propiedad intelectual del TLC, una vez adoptadas, resolveran un
buen nimero de defectos que alin se contienen en el marco legal de
la propiedad industrial en México que, en forma quiza no intencional
o por razones de estrategia, se mantuvieron a pesar de la expedicién
de la Ley de la Propiedad Industrial y las reformas recientes a la
Ley de Derechos de Autor

La ampliacién a la proteccién de los derechos de propiedad intelec-
tual en México que se llevara a cabo con la ratificacién del TLC,
incluyen las siguientes:

* Los programas de cémputo podran obtener una mejor proteccién
en la medida en que seran considerados como “obras literarias” bajo
la Convencién de Berna para la Proteccién de Obras Literarias y
Artisticas (1971) (al que cada una de las partes convinieron en adhe-
rirse).loi

* La industria de las sefiales por satélite codificadas tendra mejor
proteccién en virtud de que constituira delito la fabricacién, importa-
cién, venta, renta o cualquiera otra forma de hacer disponibles meca-
nismos o sistemas utilizados para descodificar programas sin autori-
zacién. Adicionalmente, sera materia de accién civil y de pago de

dafios y perjuicios la recepcién o distribucién de dicha sefial cuando
haya sido descodificada sin tal autorizacién.1°s

103 TLC, supra nota 2, articulo 1701(1).
194 Jbid., articulo 1705(1) (a).
105 Ibid., articulo 1707.
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* En cuanto a la cancelacién de marcas registradas en México, tra-
tandose de aquéllas que sean notablemente conocidas en el extran-
jero, sera necesario tnicamente probar que la marca es conocida dentro
del sector del publico que normalmente se relaciona con tales bienes
o servicios en lugar de que sea conocida por el piblico en general .*%

* En aquellos casos en que exista una patente de proceso para la
fabricacién de un producto, se requerira al presunto infractor que
sea ¢l quien pruebe que produjo el producto mediante un proceso dis~
tinto al patentado.’*®

* Meéxico protegera los circuitos integrados de conformidad con
las disposiciones del Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto
de los Circuitos Integrados (1989) .1

Adicionalmente a la ampliacion de la proteccién de derechos de
propiedad intelectual, el TLC enfatiza en el establecimiento de medi-
das que hagan efectivos los derechos y especificamente establece que
“Cada una de las Partes garantizara que en su legislacién interna
se establezcan procedimientos de defensa de derechos de propiedad
intelectual que permitan la adopcién de medidas eficaces contra cual-
quier acto que infrinja los derechos de propiedad industrial. . . inclu-~
yendo recursos expeditos para prevenir las infracciones y recursos que
desalienten futuras infracciones” 2 El TLC no sélo contempla una
serie de aspectos procedimentales y de acciones civiles y administra~
tivas que beneficiaran a los titulares de derechos de propiedad inte-
lectual, sino ademas, y esto constituye un aspecto fundamental del
TLC, contempla soluciones equitativas de caracter provisional (caute-
lar) o precautorio.

Los tribunales mexicanos se han rehusado con frecuencia a llevar
a cabo acciones precautorias o medidas provisionales en virtud de lo
limitado de las disposiciones legales existentes aplicables al caso."
Como reconocimiento al caracter irreparable del dafio o perjuicio que
pueda resultar por la violacién de los derechos de propiedad intelec-

tual, el TLC requiere que “Cada una de las Partes prevera que sus
autoridades judiciales tendran la facultad de ordenar medidas precau-

106 Jbid., articulo 1708(6).

107 Jpid,, articulo 1709(11).

108 Jpid., articulo 1710(1).

109 Jbid., articulo 1714(1). )

A ]o'yce G. Mazero, Testimonio ante el U.S. Trade Representative (agosto 12

de 1991) en Houston, Texas.
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torias rapidas y eficaces: a) para evitar una infraccion. .. y b) [para]
conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infrac-
cién.” ™ Después de determinar que se estan violando ciertos dere-
chos o que su violacién es inminente, la autoridad judicial necesita
constatar tinicamente que cualquier retraso en el mandamiento de una
medida provisional puede causar un dafio irreparable al quejoso o
bien que haya un riesgo evidente de que las pruebas respectivas pue-
dan ser destruidas’’ ™ a efecto de dictar la medida provisional.

Como se indicé anteriormente, la dificultad habida para la ejecucién
de estas medidas provisionales ha sido materia de una gran preocu-
pacién para los titulares extranjeros de tecnologia. El énfasis estable-
cido al respecto en el TLC constituye francamente un avance de mu-
cho valor ya que de ratificar el TLC, México establecera las medidas
legislativas y judiciales que hagan efectivas estas disposiciones. Una
vez sucedido esto, el paso mas importante se habra tomado para ase-
gurar a los propietarios de tecnologia que la misma sera efectivamente
protegida en México.

V. CoNcLusiON

La aprobacién de la Ley de la Propiedad Industrial es una muestra
de la nueva politica econémica mexicana. Con la reglamentacién de
la Ley de Inversién Extranjera y la Ley de Transferencia de Tecno-
logia, la administracién de Salinas adopté pasos fundamentales para
obtener la confianza de la comunidad inversionista, los que se confir-
maron con la promulgacién de la Ley de la Propiedad Industrial. Los
aspectos sustantivos de la Ley de la Propiedad Industrial son, en tér-
minos generales, comparables con los de los sistemas de propiedad
industrial del mundo industrializado; sin embargo, la Ley de la Pro-
piedad Industrial tiene afin algunos defectos que hacen mantener algu-
na preocupacién sobre la posibilidad de que el Gobierno pueda efec-
tivamente proteger los derechos de propiedad industrial, Tomando en
consideracién el éxito de la politica econémica del Gobierno Mexi-
cano, resulta oportuna la solucién de estos problemas. En primer lugar
y con mucho, la aprobacién del TLC ofrece la oportunidad mas gran-
de para resolver los defectos de la Ley de la Propiedad Industrial

111 TLC, supra nota 2, articulo 1716(1).
112 Id,, articulo 1716(2) (c).
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y para cimentar los compromisos de México para proteger efectiva-
mente los derechos de propiedad industrial. En segundo lugar, el
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial a ser expedido proxi-
mamente, podra no sélo resolver algunas de las ambigiiedades conte-
nidas en la propia Ley de la Propiedad Industrial sino sobre todo
desarrollar aquellos preceptos que asi lo requieren por disposicién de
la propia Ley. Finalmente, con independencia de que sea ratificado
o no el TLC, la administracién de Salinas en colaboracién con el Con-
greso de los Estados Unidos Mexicanos, puede simplemente continuar
en su oportunidad la reforma unilateral a las leyes que ain asi.lo
requieran para seguir atrayendo volimenes importantes de capital

y tecnologias competitivas.



