LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS

La Ley de Invenciones y Marcas deroga la Ley de la Propiedad Indus-
trial, promulgada el 81 de diciembre de 1942. Esta ley entré en vigor el
11 de febrero de 1976.

Las principales caracteristicas de la nueva ley son las siguientes:

PATENTES

1. Inuvenciones no patentables

El rubro relativo a invenciones no patentables, se aumenta con las si-
guientes:

1. Las variedades vegetales y las razas animales, asi como los procedi-
mientos biolégicos para obtenerlas.

2. Las aleaciones.

3. Los productos quimico-farmacéuticos y sus mezclas, medicamentos,
bebidas y alimentos para uso humano o animal, fertilizantes, plaguicidas,
y fungicidas.

4. Los procedimientos de obtencidén de mezclas de productos quimicos,
los procedimientos industrizles (e obtencidn de aleaciones y los procedi-
mientos industriales de obtencién, modificaciéon o aplicacién de produc-
tos y mezclas a que se refiere la fraccién anterior.

5. Las invenciones relacionadas con la energia y la seguridad nuciear,

6. Los aparates y equipos anticontaminantes, y los procedimientos de
fabricacion, modificacién o aplicacién.

Cabe seiialar que de acuerdo con la ley anterior no eran patentables
los productos quimicos, por lo sefialado con el mimero 3) es novedoso por
lo que toca a composiciones o formulas de medicamentos, bebidas y ali-
mentos.

En la nueva ley se prevé que las invenciones sefialadas con los nume-
ros 3), 4) y 5) pueden ser objeto de proteccion a través de los certificados
de tnvencion, a los que se hard referencia posteriormente.

1. Examen de novedad

Respecto de las solicitudes presentadas bajo el imperio de la nueva ley,
existe la obligacion de solicitar el que se lleve a cabo el examen de no-
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vedad correspondiente, dentro de un término de noventa dias siguientes
al cumplimiento de un aflo de presentadae la solicitud o ésia se conside-
ravd abandonada,

L. Vigencia

Las patentes concedidas bajo la nueva ley, tendrdn una vigencia de
diez afios contados a partir de la fecha de concesion en lugar de los
quince aflos a partir de la fecha de presentacidn que establecia la ley
anterior. Tomando en cuenta que una patente se concede a los dos
o tres anos de su lecha de presentacidn, la vigencia de una patente de
acuerdo con la nueva ley se reducira normalmente en dos o tres afios
de la vigencia que tendria bajo Ia ley anterior.

. Explotacidn

Los procedimientos o articulos patentados deberin usarse o producirse
en la republica mexicana. La importacién de un producto no constituird
explotacién.

La explotacion de una patente deberd iniciarse dentro de un término
de tres afios contados a partir de la fecha de concesidn de la patente.

La explotacion deberd probarse a satisfaccién de la Secretaria de In-
dustria y Comercio dentro de un término de dos meses contados a partir
de la fecha en que la invencién haya empezado a explotarse.

Si la patente no se explota por el causahabiente o licenciatario, dentro
de un plazo de cuatro afios contados a partir de la fecha de concesion de
la patente, €sta caducara.

v. Licencias obligatorias

Si la invencidn no se explota suficientemente dentro de un término de
tres afios contados a partir de la fecha de concesion de la patente, o si
la explotacion se suspende por mas de seis meses, cualquier persona po-
drd solicitar a la Secretaria de Industria y Comercio la concesion de una
licencia obligatoria para explotar la patente.

En caso de que se conceda una licencia obligatoria, la Secretaria de In-
dustria y Gomercio fijard las condiciones de la misma, incluyendo ¢l mon-
to de la regalia que deba pagarse al propietaric de la patente.

CERTIFICADOS DE INVENCION

Los certificados de invencidn son una nueva ligura de la ley y su di-



DERECHO ADMINISTRATIVO 409

ferencia fundamental con las patentes estriba en que en lugar de con-
ceder al propietario el derecho exclusivo a explotar la invencidn ampara-
da por ¢l certificado, conceden a éste el derecho de recibir una compen-
sacion de quien desee utilizar el invento; compensacién que se fijard con-
vencionalmente o, en su defecto, por la Secretaria de Industria y Co-
mercio.

Los certificados de invencidn pueden solicitarse en relacion con las
mismas invenciones respeclo de las cuales se pueden solicitar patentes a
eleccion del interesado. Ademis, los certificados de invencién pueden so-
licitarse ent relacién con las siguientes invenciones no patentables:

1) Los procedimientos de obtencién de mezclas de productos quimicos,
los procedimientos industriales de obtencién, medificacién o aplicacién
de productos y mezclas relativos a productos quimico-farmacéuticos y sus
mezclas, medicamentos, bebidas y alimentos para uso humano o animal,
fertilizantes, plaguicidas, herbicidas v fungicidas.

2) Las invenciones relacionadas con la energia v la seguridad nuclear.

3} Los aparatos y equipes anticontaminantes y los procedintientos de
fabricacién, modificacién o aplicacion de los mismos. _

La Ley pretende fomentar la obtencién de certificados de invencidn, en
lugar de patentes, dando a aquellos un trato preferente por lo que toca
a explotacion y derechos aplicables.

I Vigencia

Los certificados de invencidn serdn vilidos por un término de diez afios
contados a partir de la fecha de su concesion.

. Explotacion

La Ley no requiere que la invencién amparada por un certificado de
invencidn sea necesariamente explotada por el titular o un licenciatario,
como es el caso de las patentes.

1. Licencias

Cualquier persona puede explotar la invencién amparada por un certi-
ficado de invencion, estableciendo en forma convencional con el propie-
tario los términos de la licencia respectiva.

En caso de que el propietario y el interesado no lleguen a un acuerdo,
la Secretarfa de Industria y Comercio fijard las condiciones de la explo-
tacién.
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El propietario de un certificado de invencién tendra derecho a recibir
una regalia de cada interesado que explote su invencion dentro de la
vigencia del registro.

1v. Transmisiones

Los derechos derivados de certificados de invencion son transferibles de
acuerdo con la legislacion comun.

MODELOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES

El cambio esencial en cuanto a modelos y dibujos industriales es que su
vigencia serd por cinco afios contados a partir de la fecha de concesién del
registro en lugar de los doce afios a partir de la fecha de presentacion,
establecidos en la ley anterior.

MARCAS
. Marcas de productos

Las marcas de productos seguirdin siendo registrables como lo han sido
hasta ahora, sin requerirse su uso previo.

1. Marcas de Servicio

Para el registro de marcas de servicio es necesario que se declare un
lugar de negocios en México.

ni. Marcas no registrables

La ley prohibe el registro como marca, ademas de las ya establecidas
en la ley anterior, las siguientes:

1} Las letras, los nimeros y los colores aislados a menos que estén
comhinados o tengan otros elementos como signos de denominacidn que
les den distintividad.

2) Aquellas denominaciones o signos que reproduzcan o imiten signos
adoptados por un estado como signos de control de garantia.

3) Aquellas denominaciones o signos que imiten billetes u otros medios
oliciales de pago de México o paises extranjeros,

4)- Aquellas denominaciones o signos que imiten condecoraciones, me-
dallas u otros premios obtenidos en exposiciones, congresos, ferias, even-
tos culturales o deportivos oficialmente reconocidos.
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5) Los titulos de obras literarias, artfsticas y cientificas y los persona-
jes ficticios o simbdlicos, a menos que se cuente con el consentimiento del
propietario. ‘

6) Las denominaciones de poblaciones o lugar, que se caractericen por
el hecho de que en los mismos se producen ciertos productos, si las de-
nominaciones o registro cubren esta clase de productos.

7. Mapas.

8 Traducciones a otros lenguajes, de palabras no registrables.

. Vigeneia

Las marcas serdn vélidas por un periodo de cinco afios contados a partir
de su fecha de presentacién.

v. Explotacion

Una marca tiene que usarse y su uso debe probarse a la satisfaccion de
la Secretaria de Industria y Comercio dentro del término de los tres afios
contados a partir de la fecha de su concesién. Si no se prueba el uso, el
registro caducard. El uso de una marca en relacion con una clase deter-
minada de productos, serd suficiente para mantener en vigor los registros
de la marca en relacion con otras clases de productos.

Respecto de todas las marcas registradas con anterioridad a la promul-
gacidn de la nueva ley deberd comprobarse su uso dentro del término de
3 atios, contados a partiv del dia siguiente al de la promulgacidn de la ley.

vl. Renovaciones

Las marcas podran renovarse indelinidamente. $in embargo, la reno-
vacion de una marca sélo sera concedida si se prueba a satisfaccion de la
Secretaria de Industria y Comercio que la misma ha sido continuamente
usada. Como se menciond, el uso en relacidn con una clase determinada
de productos serd suficiente para obtener la renovacién de la marca en
relacion con otras clases de productos.

vil. Obligacion de wusar marcas vinculatortas en el caso de marcas extran-
jeras

En relacién con las marcas de origen extranjero o propiedad de una
persona fisica 0 moral extranjera, que cubran articulos fabricados o pro-
ducidos en México, es obligatorio usar junio con dicha marca una marca
originariamente registrada en México, propiedad del usuario.
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Todos los convenios en relacidn con el uso de marcas deberdn conte-
ner la obligacién de usar marcas originariamente mexicanas junto con
las marcas extranjeras. La falta de cumplimiento de esta obligacion im-
pedira el registro del convenio en la direccion de transferencia de tec-
nologia

Se concede un término de un aflo contado a partir de la fecha en que
se empiece a usar la marca extranjera a fin de cumplir con la obligacién
de utilizar una marca originalmente mexicana.

viil. Limitaciones al derecho de uso de marcas

La Secretaria de Industria y Comercio podrd establecer que los pro-
ductos o servicios elaborados o prestados por una misma persona para un
mismo {in, que sean sustancialmente iguales, se amparen por una sola
marca.

Igualmente, la secretarfa, por razones de interés piiblico, podrd pro-
hibir el uso de marcas en determinados productos.

1X. Denominaciones de origen

Estas denominaciones seran protegidas a través de la correspondiente
declaratoria hecha por la Secretaria de Industria y Comercio. Las deno-
minaciones no pueden usarse por personas no autorizadas por la secreta-
ria, incluyendo los casos en los que se usen las denominaciones con las
palabras tipo, clases, imitacion, u otras palabras similares.

x. Nombres comerciales

Los nombres comerciales pueden protegerse en relacién con el drea de
su clientela efectiva por un término de cinco afios. Esos registros pueden
renovarse indefinidamente,

Si el uso de un nombre comercial se interrumpe por un término de un
afio, la proteccion caducard.

xL. Avisos comerciales

Los avisos comerciales pueden protegerse en relacion con determinados
productos o establecimientos. Su proteccion durari diez ailos y no serd
renovable.

INFRACCIONLS

La ley tipifica como infracciones administrativas una serie de actos vio-
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latorios de sus disposiciones, algunos de los cuales en la ley anterior se
tipificaban como delitos, entre los que destacan los siguientes:

1) La realizacion de actos relacionados con la materia que esta ley re-
gula, contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio
y servicios que implique competencia desleal.

2) El hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo
estén,

3) Usar una marca parecida en grado de confusién a otra registrada,
si dicha confusion ha sido declarada por la Secretaria de Industria y Co-
mercio, para amparar los mismos o similares productos o servicios que
los protegidos por Ia registrada,

4) Usar sin consentimiento e su titular, una marca registrada como
elementos de un nombre comercial o de una denominacién social, siem-
pre que diches nombres estén relacionadoes con establecimientos que ope-
ren con los productos o servicios protegidos por la marca,

BY Usar, dentro de la zona geogrifica en que resida la clientela efecti-
va, un nombre comercial semejante en grado de confusidén con otro que
ya esté siendo usado por un terccro, para amparar un establecimiento in-
dustrial o de servicio, del mismo o similar giro.

6) Poner en venta o en circulacidn productes u ofreccr servicios, in-
dicando que estin protegidos por una marca registrada sin que lo cstén.

7) Intentar o lograr el propésito de desacreditar los productos, los ser-
vicios o el establecimiento de otro.

8) Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, ac-
tos que causen o induzcan al piblico a confusién, error o engafio, por
hacer creer o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relacién o asociacion entre un establecimiento

y el de un tercero,

b) Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorizacién de

un tercero.

¢} Que se presten servicios o se vendan preductos bajo autorizacion, li-

cencia o normas de un tercero.

ILas infracciones administrativas se sancionarin con:

1} Multa de cien a cien mil pesos.

2} Clausura temporal hasta por 60 dias.

3) Clausura definitiva.

4) Arxresto administrativo hasta por 36 horas,

En casos de reincidencia se duplicard la multa, sin exceder de trescien-
tos mil pesos,
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En contra de la sancion administrativa el atectado podrd interponer un
recurso de reconsideracion.

La ley tipifica como delitos los siguientes:

1) Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o un cer-
tilicado de invencion, sin consentimicnto cle su titular o sin la licencia o
autorizacidn correspondiente.

2) Emplear métodos o procedimientos patentados o amparados por un
certificado de invencion, sin los requisitos a que se refiere la fraccidn pre-
cedente,

3) Reproducir dibujos o modelos industriales protegidos por un regis-
tro, sin consentimicnto de su titular o sin Ia licencia respectiva.

4) Usar, sin consentimiento de su titular una marca registrada para dis-
tinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja.

5)Alterar los productos protegidos por una marca registrada siempre
que se ofrezcan ¢n venta o sc pongan en circulacion.

6) Ofrecer en venta o poner en circulacion productos protegidos por
una marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido
parcial o totalmente ¢ésta.

7) Usar, dentro de la zona geogrifica que abarque la clientela efectiva,
un nombre comercial igual a otro que va esté siendo usado por un ter-
cero, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servi-
cio, del mismo giro.

Los delitos anteriores se sancionarin con prision de dos a seis aflos
y/o multa de mil a cien mil pesos.

DISPOSICIONFES TRANSITORIAS

Las patentes y marcas otorgadas con base en la ley anterior conserva-
ran su vigencia por el lapso por el que se haya concedido.

Se concede un término de tres anos para que los propietarios de mar-
cas registradas con base en la ley anterior prueben ante la Secretaria de
Industria y Comercio el uso de las mismas.

En los casos de patentes concedidas con base en Ia ley anterior, su
explotacion deberd iniciarse dentro de un plazo de cuatro afios contados
a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley.

Las partes en los contratos de uso de marcas inscritos ante el Registro
de Tecnologia dispondrin de un plazo de dos afios para medificar los con-
tratos a fin de incluir la obligacion de usar marcas originariamente me-
xicanas junto con las extranjeras. La falta de cumplimiento de esta obli
gacién hard que el contrato en cuestion deje de producir efectos.
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COMENTARIO GENERAL

La ley que brevemente describimos se incribe en la corriente por reno-
var los macanismos juridicos en materia de transferencia de tecnologia en
México. Los perfiles relevantes dicen relacién con una rebaja substancial
de los plazos de proteccidn de los derechos del propietario de una marca
Y patente.

Esta reduccion ademas va aparejada con la condicion de que el titular
de la misma explote realmente el producto de que trata la marca y pa-
tente,

Otra novedad importante se refiere a los certificados de invencién que
si bien no obliga a su titular a explotar el producto, lo faculta para reci-
bir un pago regalia), para que un tercero pueda explotarlo. Esta figura
juridica se asemeja a las licencias extranjeras que operan en nuestras in-
dustrias latinoamericanas, Sin embargo el tratamiento juridico es distinto
para el certificado de invencién que para el titular de una patente.

Respecto alas marcas seguirdn siendo registrables sin que se requiera
$u uso previo y si se trata de marcas extranjeras sus titulares autorizados
deberan dentro del plazo de un afio registrar un nombre mexicano.

Finalmente conviene precisar que la ley entrega a la Secretaria de In-
dustria y Comercio, amplias facultades para evaluar el uso real y cierto
que los titulares de patentes y marcas, exploten efectivamente los ru-
bros que protegen, evitando asi, la tendencia generalizada a proteger de-
rechos sélo con [ines de proteger mercados.
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