XXIV. TENDENCIAS ACTUALES
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO

DaviD RANGEL MEDINA

La DEcaDa de los setenta se caracteriza por la abundante produceidn de tex-
tos legislativos encaminados a fortalecer la intervencion del Estado en la eco-
nomia en general y en las actividades empresariales, en particular. Bajo la in-
fluencia de los trabajos realizados por organismos internacionales como
UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) y UNIDO
(United Nation Industrial Development Organization), se dicta una serie de
medidas restrictivas en el ambito de las inversiones extranjeras, del traspaso
de tecnologia y de la propiedad industrial. Es el casc de la decisidon 24 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena sobre Régimen Comin de Tratamiento
a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalias
adoptada en 1970, de la decision 24 de la Comision del Acuerdo de Cartage-
na que contiene el Reglamento para la Aplicacién de las Normas sobre Pro-
piedad Industrial de 1974 y de la Ley 19 231 sobre Registro Nacional de
Contratos de Licencias y Transferencia de Tecnologia de Argentina de 1971.

Todos estos textos —y las politicas que los inspiraban— habrian de influir
de manera decisiva en la redaccién de leyes similares en el medio mexicano,
como se corrobora con la expedicién de la Ley sobre el Registro de Transfe-
rencia de Tecnologia y el Uso y Explotacion de Patentes y Marcas de 28 de
diciembre de 1972, y la Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre
de 1975.

Los ordenamientos antes citados se caracterizan por un riguroso control
por parte del Estado en las actividades empresariales relacionadas con la pro-
piedad industrial en general y el traspaso de tecnologia, en particular. Es in-
teresante observar que a menos de dos décadas de la promuigacion de dichos
ordenamientos, con excepcion hecha de la decisién 85, que se encuentra en
proceso de ser revisada, ninguno de ellos se encuentra en vigor actualmente.

A menos de diez afios de vigencia de la Ley argentina de Transferencia de
Tecnologia de 1971, tal ordenamiento fue abrogado por la Ley 22 426 de 12
de marzo de 1981 para permitir un manejo mads fluido de los contratos de li-
cencia y de traspaso tecnolégico, en un tacito reconocimiento de que el Es-
tado no se encontraba mejor calificado que los particulares para determinar
las condiciones de contratacion en este tipo de transacciones.
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La decisién 24 del Acuerdo de Cartagena, fue sustituida por la decision
220, si bien en este ultimo caso las modificaciones consistieron en lo que po-
drian llamarse ajustes, mds que cambios trascendentales.

La Ley mexicana de Transferencia de Tecnologia de 1972 ya habia sido
abrogada desde 1982 por la ley que estuvo en vigor hasta el 27 de junio de
1991, fecha en que junto con la Ley de Invenciones y Marcas de 1975 (re-
formada en 1986}, dejaron de tener vigencia ambos ordenamientos en Méxi-
co para ser sustituidos por la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial, en vigor a partir del 28 de junio de 1991.

Asi como en la década de los setenta existio una clara tendencia a forta-
lecer 1a intervencion del Estado en todo lo concerniente a las actividades em-
presariales relacionadas con la propiedad industrial y el traspaso tecnologico,
incluyendo todo tipo de restricciones al patentamiento de diversas categorias
de productos como los quimicos, farmoquimicos y medicinales, en los ulti-
mos tiempos comienza a observarse una serie de fenomenos que parecen ir
orientados a cambiar radicalmente el rumbo seguido por los llamados lidetes
del Tercer Mundo en la década de los setenta. Todo indica que la experiencia
de los ochenta ha hecho aconsejable una revision de las politicas que carac-
terizaron el tratamiento que durante los iltimos tiempos han venido recibien-
do los bienes inmateriales de la empresa, pues asi lo reflejan los hechos.

Desde luego que los cambios, que ya se aprecian en el tratamiento que las
leyes latinoamericanas empiezan a dispensar a los bienes inmateriales de la
empresa, no hay que ubicarlos aisladamente, sino en el contexto de otros fe-
nomenos que les han precedido. Por ejemplo, a nadie escapa el hecho de que
la propiedad industrial pasé a ocupar un primer plano en el ambito interna-
cional como consecuencia de su incorporacion en las negociaciones de la
Ronda Uruguay del GaTT, en donde se propuso expresamente obtener com-
promisos multilaterales tendientes a asegurar una proteccion mas efectiva de
los bienes de que hemos venido hablando. Asimismo, los cambios comienzan
a producirse en una época en que la Organizacién Mundial de Ia Propiedad
Intelectual (ompl) realiza esfuerzos tendientes a la armonizacion de las leyes
en materia de invenciones por un lado, y de marcas pot otro. Es de pensarse
que si el propdsito de los proyectos de tratados de armonizacion es efectiva-
mente uniformar algo mas que algunos principios basicos, tal armonizacion
no habra de buscarse en una disminucion del nivel de proteccion alcanzado
en algunos lugares del mundo. Antes al contrario, lo légico es suponer que
todo esfuerzo de armonizacion en esta materia esté orientado a elevar y a
uniformar el nivel de proteccién que se dispensa a estos bienes en las mas
variadas jurisdicciones. Los proyectos de tratados de armonizacion asi lo su-
gieren.
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Desde la perspectiva de los paises que han concluido que las inversiones
locales son insuficientes para hacer frente a problemas propios de nuestro
tiempo, incluyendo inflacion, desempleo, etcétera, y que como consecuencia
de ello se han visto en la necesidad de atraer inversiones del exterior, la
existencia de codigos exageradamente restrictivos en materia de propiedad
industrial y traspaso tecnoldgico no parecen ser un mecanismo idoneo pata
lograr ese propésito.

Factores como los ilustrados han provocado cambios que se estiman tras-
cendentales en la toénica empleada por las administraciones y los legisladores
de los paises de la region latinoameticana para referirse a la propiedad indus-
trial. Sea por conviccidn o simplemente por conveniencia, el hecho es que en
la década de los noventa se aprecia una tendencia diametralmente opuesta a
la que caracterizo la década de los setenta en Jo que ve al tratamiento de los
derechos de propiedad industrial. Este cambio se aprecia primordialmente en
la redaccion de iniciativas y proyectos de reformas a los codigos que han re-
gido la propiedad industrial en América Latina durante los tltimos afios.

En Argentina, por ejemplo, en una conferencia pronunciada el 3 de octu-
bre de 1989 en la Camara Argentina de Anunciantes, el ministro de Relacio-
nes Exteriores, doctor Domingo Cavallo, explico como fue posible que la te-
presentante de la Oficina de Comercio de los Estados Unidos, embajadora
Carla Hills, clausurara, durante la visita del presidente Menem a dicho pais,
el proceso que se habia iniciado contra la Argentina por no respetar las nor-
mas de patentamiento sobre productos farmacéuticos que, de otro modo, hu-
biera implicado la aplicacion de represalias comerciales a partir del 23 de
septiembre de 1989. Los siguientes conceptos del canciller: “El tema (el pa-
tentamiento de productos farmacéuticos) lo flevamos y lo discutimos en el
gabinete y tomamos una tesolucion que fue la de comprometernos a que en
un plazo de dos afios vamos a enviar una legislacion al Congreso que esta-
blecerd plazos y mecanismos graduales que den suficiente tiempo de adapta-
cioén a nuestra industria argentina pero que va a llevar al respeto de las nor-
mas sobre patentes. Esto lo hicimos pensando en el interés nacional y
buscando también el consenso de la industria farmacéutica local... Por otro
lado, esto nos habilita a inspirar mas confianza a quienes traigan capitales y
tecnologia que los acomparie en el sentido de que venir con capitales y tec-
nologia a la Argentina no es someterse a un proceso que puede significar lisa
y llanamente perder el derecho a la utilizacion de esa tecnologia.”

En Brasil existe un proyecto de Codigo de Propiedad Industrial integrado
por 232 articulos, que de ser aprobado, abrogara a la Ley 5 772 de 21 de di-
ciembre de 1971. En el proyecto se elimina una serie de prohibiciones de pa-
tentabilidad existentes en el codigo actual y se establece un régimen transi-
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torio para la proteccién de invenciones no patentables en los términos de la
Ley 5 772 de 21 de diciembre de 1971, dependiendo de si se trata de inven-
ciones de proceso o de producto.

En los paises que han ratificado 1a decision 85 de la Comisién del Acuerdo
de Cartagena, esto es en Colombia, Ecuador y Peri (no asi en Bolivia y Ve-
nezuela, que también forman parte del Pacto Andino), pueden esperarse cam-
bios trascendentales en la aplicacion de las normas sobre propiedad industrial
establecidas por la Comision en 1974, de acuerdo con informes extraoficiales
en el sentido que existe un proyecto de reformas tendiente a mejorar el nivel
de proteccion de los derechos de propiedad industrial.

Por lo que corresponde a México, debe decirse que bien sea por los co-
mentarios y observaciones que los particulares hicieron a la Ley de Inven-
ciones y Marcas, multiplicados con las objeciones formuladas por los secto-
res privados y oficiales de los Estados Unidos a dicha ley y sus reformas, o
bien por una actitud politica de nuestro gobierno de tomar decisiones equili-
bradas en las reglas de juego que en materia economica, comercial y politica
planteo el gobiemno estadunidense, la verdad es que en grado mas o grado
menos, las pretensiones de los impugnadores de dicha ley de 1975 alcanza-
ron buen éxito. Asi lo revela el resultado de un estudio comparativo de dicha
ley con la que recientemente aprobé el Congreso mexicane para sustituirla.
En efecto, las mads notables innovaciones del nuevo ordenamiento sen las si-
guientes;

1. En materia de patentes se introduce la reglamentacion de las invencio-
nes que se refieren a la materia viva, estipulando que serdn patentables: §) las
variedades vegetales; las invenciones relacionadas con todos los tipos de mi-
croorganismos, tales como las bacterias, los hongos, las algas, los virus, et-
cétera, y los procesos biotecnolégicos de obtencion de farmoquimicos, me-
dicamentos en general, bebidas y alimentos para consumo animal y humano,
fertilizantes, plaguicidas, hetbicidas, fungicidas o productos con actividad
bioldgica (art. 20); ii) los procesos genéticos para obtener especies vegetales,
animales o sus variedades, los productos quimicos, los productos quimicofar-
macéuticos, los medicamentos en general, los alimentos para consumo ani-
mal, las bebidas para consumo animal, los fertilizantes, los plaguicidas, los
herbicidas, los fungicidas, los productos con actividad bioldgica, y iii) las
aleaciones, los alimentos para consumo humano, las bebidas para consumo
humano, los procesos para obtenerlos, los procesos para modificarlos, las in-
venciones relacionadas con la enetgia nuclear.

2. Se amplian los casos de ineficiencia de la patente frente a terceros, in-
cluyéndose la comercializacion, adquisicion o uso de productos patentados u
obtenidos por procesos patentados, si fueren introducidos licitamente por el
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duefio de la patente o por su licenciatario (art. 22, frac. II), asi como la mo-
dalidad consistente en la importacion del producto patentado hecha por cual-
quier persona pata su uso o comercializacion en México o para su incorpo-
racion en productos para el mercado nacional o para el extranjero (art. 22, 11,
20. parrafa).

3. Se aumenta el plazo de vigencia de las patentes de 14 a 20 afios, pero
éste se contard a partir de la fecha legal y no de la de expedicion (art. 23).
Tanto en el caso de productos farmoquimicos o farmacéuticos como en el de
procesos para su obtencion, la patente podra ampliatse por tres afios (art. 23).

4. Se confiere al duefio de la patente el derecho de reclamar dafios y pet-
juicios contra terceros que hubiesen explotado el invento antes de ser conce-
dida la patente (art. 24).

5. Se suprime la norma que declara que no constituye explotacion del in-
vento la importacion del producto patentado.

6. Se introduce una nueva causal que provoca la nulidad “cuando el otor-
gamiento se encontrate viciado por error o inadvertencia graves” (art. 78,
frac. IV}. La falta de explotacién por el titular de la patente en los casos de
licencias obligatorias determina la caducidad (art. 73).

7. Desaparece el certificado de invencion y se prorroga su actual reglamen-
tacion hasta el vencimiento de la vigencia de los que hayan sido otorgados
(art. decimonoveno transitorio). Las solicitudes de certificado que se encuentren
en tramite, se convertiran en solicitudes de patente (art. décimo transitorio).

8. Para los disefios industriales, se amplia la vigencia del registro de 7 a
15 afios (art. 36).

9. Se incorpora la figura del modelo de utilidad, cuyo registro tendra una
vigencia de 10 afios improrrogables (arts. 27 a 30).

10. Se reglamenta el secreto industrial (arts. 82 a 86).

11. En relacion con las marcas: i) se admiten como marcas registrables las
formas tridimensionales (art. 89, II), asi como el nombre propio de una per-
sona fisica, siempre que no exista un homénimo ya registrado como marca
(art. 89, IV); ii) deja de ser impedimento el registro de una marca idéntica a
otra registrada, cuando quien solicite el registro sea el mismo titular y la
quiera para distinguir productos o servicios similares (art. 90, XVI); iif) se
amplia el impedimento de registro para las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinami-
¢a, aun cuando sean visibles (art. 90, I); la variacion ortografica caprichosa
o la construccion artificial de palabras no registrables (art. 90, VI); las formas
tridimensionales susceptibles de engaiiar al publico o inducirlo a error (art.
90, XIV), y iv) las marcas iguales o semejantes a una marca notoria para ser
aplicadas a cualquier producto o servicio (art. 90, XV).
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12. No producira efecto el registro de una marca: i) contra la comet-
cializacion, distribucion, adquisicién o uso de productos con la marca regis-
trada, luego que dicho producto hubiera sido importado licitamente por el ti-
tular de la marca o por el licenciatario, ni i) contra cualquier persona que
realice la importacion de los productos marcados para su uso, distribucién o
comercializacion en México (art. 90, II).

13. La duracion del registro marcario es de diez afios (art. 95).

14. Se incorporan y reglamentan las marcas colectivas (arts. 96, 97 y 98),

15. Han desaparecido las siguientes cargas, obligaciones y restricciones al
derecho sobre marcas: i) la cancelacién del registro de una marca cuando su
titular especule con el precio o calidad del producto o servicio amparado por
la marca; ii) la facultad otorgada a la Secretaria para declarar que se amparen
por una sola marca los productos o servicios prestados para un mismo fin por
un mismo titular; #i) la concesion de licencias obligatorias para el uso de las
marcas; iv) la obligacién de comprobar el uso de la marca dentro de los tres
aflos siguientes a sus registros; al desaparecer esta disposicion, también que-
do eliminada la extincion del registro por no demostrar el uso de la marca;
v) la obligacion de indicar en los productos nacionales que la marca que os-
tentan estd registrada; la omision de esta leyenda ya no traera consigo la pér-
dida de las acciones civiles y penales en contra de los infractores; vi) la obli-
gacion de usar la leyenda “Hecho en México” en los productos nacionales
que llevan marcas y la obligacion de que dichos productos ostenten la con-
trasefia complementaria cuando los productos se destinen a la exportacion; la
omision de esta leyenda ya no ameritara ninguna sancion, y vii) la causal de
nulidad del registro de la marca cuando la etiqueta que la ostenta contiene in-
dicaciones falsas.

16. Se conserva el plazo de diez afios para el registro del anuncio o aviso
comercial y se autoriza la renovacion del mismo por periodos de diez afios
(art. 103).

17. Por lo que ve al nombre comercial hay estos cambios: i) la proteccién
del nombre se extendera a toda la Repuiblica si existe difusion masiva y cons-
tante a nivel nacional del mismo (art. 105), y ii) la duracién de los efectos de
la publicacion del nombre comercial se amplia a diez arios, renovables inde-
finidamente.

18. En cuanto a las denominaciones de origen, pueden sefialarse estos
cambios: i) los efectos de la autorizacion ahora duraran diez afios (art. 172);
if) desaparece la extincion de la autorizacién de usuario por no utilizar la de-
nominacion; iif) se introduce la figura de la cancelacion para cuando el usua-
rio autorizado use la denominacidn de origen en forma diferente a la estable-
cida en la declaracion de proteccidn, y iv) el uso sin autorizacion o sin la
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licencia correspondiente de una denominacion de origen, se castiga como de-
lito (art. 223, XII).

19. Al catdlogo de infracciones administrativas se adiciona la consistente
€n usat una matca previamente registrada por otra como denominacién social
(art. 213, VII) y deja de considerar un acto de competencia desleal la com-
paracion de productos o servicios que ampara la marca con el propdsito de
informar al publico, si dicha compatacion no sea tendenciosa, falsa o exage-
rada (art. 213, X).

20. Por lo que respecta a los delitos, se incrementa la lista con tres nuevos
tipos concernientes a la revelacion, apoderamiento y uso de secretos indus-
triales (art. 223, fracciones XIII, XIV y XV).

21. Se suprime el requisito de procedibilidad para aplicar sanciones por la
imitacién de marcas, y en cuanto al ejercicio de la accién penal, se requerira
contar con el dictamen técnico que al efecto emita la Secretaria (art. 225).

22, Finalmente, en lo que concieme al régimen de las licencias en el cam-
po de la propiedad industrial y de la tecnologia en general, se abroga la Ley
sobre Control y Registro de Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explo-
tacion de Patentes y Marcas y su Reglamento (art. segundo transitorio).

Como puede advertirse, aqui ya se han tomade medidas legislativas con-
cretas encaminadas a botrar el cardcter restrictivo de los ordenamientos que
durante las dos décadas anteriores han regido en mi pais la propiedad indus-
trial y el traspaso de tecnologia. En el caso de México, sin embargo, habrd
que apuntar que los cambios han sido precipitados por razenes tanto de ca-
racter comercial como geopolitico. Me refiero a las negociaciones reciente-
mente iniciadas entre Estados Unidos, Canada y México tendientes a la con-
clusién de un acuerdo de libre comercio entre los tres paises. Por ello, si un
grupo de paises estd de acuerdo en crear una region de libre comercio y en
eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio dentro de la
region, y considerando que la falta de niveles adecuados de proteccion en una
determinada jurisdiccion ha sido vista en los ultimos tiempos como una
batrera no arancelaria al comercio, asi como una serie de factores ajenos al
Derecho de la Propiedad Industrial, no era descabellado suponer que los
cambios debian precipitarse para estar en condiciones de iniciar las negocia-
ciones correspondientes.

Dado el tiempo que ha de transcurrir para conocer los resultados de la
aplicacion de la nueva ley y 1a compleja maquinaria de la politica legislativa
y de su técnica para cambiar una ley por otra, y tomando en cuenta que entre
la ley de la propiedad industrial de 1942 y el dictado de la Ley de Invencio-
nes y Marcas de 1975 transcurrieron 33 afios, y que entre esta ultima y la fla-
mante ley de 1991 transcurrieron 16 afios, es logico suponer que el sistema
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adoptado por esta ultima refleja las tendencias de esta rama del derecho me-
xicano hacia el final de la presente centuria.

Este breve recorrido de algunos datos que se estiman sobresalientes en el
acontecer internacional de la propiedad industrial muestra claramente que en
la region latinoamericana comienza a desarrollarse una especie de consenso
en lo que hace a la conveniencia de modificar esquemas restrictivos que ca-
racterizaron los codigos de propiedad industrial y su aplicacién durante las
dos iltimas décadas.

Tritese de paises del norte de América como México, o del sur como Ar-
gentina y Brasil, o de la regién andina como Colombia, Ecuador y Peru, la
tendencia al cambio es evidente.

Cuando se afirma que en las postrimerias del siglo comienza a apreciarse
una clara tendencia a eliminar de los codigos de propiedad industrial alguno
de los mds notables inconvenientes detectados con motivo de su aplicacion,
se quiere decir solo eso, que existe una marcada tendencia a legislar en estas
materias y a reducir la intervencion del Estado en este ambito.

Por razones obvias resulta prematuro hablar de una tendencia en lo que
hace a la aplicacion de los nacientes textos legislativos en la regién. Baste
decir que esa tendencia a legislar en favor de los derechos de propiedad in-
dustrial dnicamente tendra sentido, si va acompafiada de medidas concretas
que permitan hablar de una tendencia igualmente encaminada a aplicar las
nuevas legislaciones en favor de las producciones intelectuales, de las prac-
ticas sanas en el ejercicio de la competencia y del respeto a los derechos que
recaen sobre los bienes inmateriales de la empresa.



