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CAPITULO SEGUNDO

DEL DERECHO DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

En el apartado anterior revisamos los conceptos relati-
vos a los derechos de autor, por lo que éste tratara de los
conceptos de la propiedad industrial, se definiran de ma-
nera sencilla para que las diferencias entre las ramas de
la propiedad intelectual estén delimitadas y sean com-
prensibles. Ademas, estas definiciones nos ayudaran a
encontrar respuestas a conceptos que se emplean en los
tipos penales especiales que veremos mas adelante.

I. INVENCIONES

1. Palentes

Es el titulo que otorga el Estado, a través del Insti-
tuto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por
cuyo conducto se confiere el derecho exclusivo de ex-
plotacién al titular de una invencién o a un tercero
que tenga autorizacion para ello. Constituye un pri-
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vilegio legal para que una invencion pueda ser explo-
tada en un lugar y en un tiempo determinados.*’ Las
condiciones para solicitar una patente son:

I. Novedad: Todo aquello que no se encuentre en el
estado de la técnica, es decir, en el conjunto de cono-
cimientos técnicos que se han hecho publicos median-
te una descripcién oral o escrita, por la explotacion o
por cualquier otro medio de difusion o informacion,
en el pais o en el extranjero.

Se dice que una invencién ha perdido la novedad
cuando fue hecha una publicidad que permita reali-
zarla o entenderla, y que haga posible su ejecucion,
con tal de que dicha publicacion sea anterior a la fe-
cha de presentacion de la solicitud de patente.

II. Actividad inventiva: Es el proceso creativo cu-
yos resultados no se deduzcan del estado de la técnica
de forma evidente para un técnico en la materia.

III. Aplicacion industrial: Es la posibilidad de que
la invencién sea producida o utilizada en cualquier
rama de la actividad econémica.*®

De acuerdo a lo anterior, para patentar una inven-
ciéon (como creacion humana que permite transfor-

47 Articulo 48, Ley Federal de Proteccion a la Propiedad In-
dustrial, en adelante LFPPI.

8 Universidad Nacional Auténoma de México, Manual de pro-
predad industrial, México, UNAM, 2012, p. 7; ¢fr. articulo 45, LFPPI.
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mar la materia o la energia que existe en la naturaleza
para su aprovechamiento por el hombre y satistacer
sus necesidades), debera ser novedosa como resultado
de un proceso creativo y ser susceptible de producirse
o aplicarse en una actividad econémica; esto es, la in-
vencioén debe recaer sobre una materia patentable. En
este sentido, el articulo 47 de la Ley Federal de Pro-
teccion a la Propiedad Industrial (LFPPI) enlista los
conceptos que no son objeto de invencion:

I. Los principios tedricos o cientificos;

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

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

IV. Los programas de computacion;

V. Las formas de presentaciéon de informacion;

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

VII. Los métodos de tratamiento quirdrgico, tera-
péutico o de diagnéstico aplicables al cuerpo humano
y los relativos a animales, y

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

materia.

2. Modelos de utilidad"

Son aquellos objetos, utensilios, aparatos o herra-
mientas que, como resultado de una modificacién
en su disposicién, configuracion, estructura o forma,
presenten una funcién diferente respecto de las partes
que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. Las
condiciones para registrar un modelo de utilidad son:
I) novedad, y II) aplicacién industrial.>

3. Dusenos industriales

Se dividen en dibujos industriales y modelos indus-
triales. Los primeros son una combinacién de figuras,
lineas o colores que se incorporan a un producto in-
dustrial con fines de ornamentacién y para que le den
un aspecto peculiar y propio. Por su parte, los modelos
industriales son toda forma tridimensional que sirva

4 Articulo 59, LFPPL
50" Articulo 58, LFPPL

DR © 2020. Universidad i 6 de Méxi i dei i i Juridicas




Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones juridicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

GUIA INFORMATIVA SOBRE DERECHOS DE AUTOR... 41

de tipo o patréon para la fabricaion de un producto
industrial y que le dé apariencia especial en cuanto no
implique efectos técnicos.

Las condiciones para registrar un diseno industrial
son, de igual manera, la novedad y la aplicacion in-
dustrial. Es importante considerar lo siguiente:

La protecciéon conferida a un disefio industrial no
comprendera los elementos o caracteristicas que es-
tuviesen dictados Unicamente por consideraciones
de orden técnico o por la realizaciéon de una funciéon
técnica, y que no incorporan ningan aporte arbi-
trario del disefiador; ni aquellos elementos o carac-
teristicas cuya reproduccién exacta fuese necesaria
para permitir que el producto que incorpora el di-
sefio sea montado mecanicamente o conectado con
otro producto del cual constituya una parte o pieza
integrante, esta limitaciéon no se aplicara tratandose
de productos en los cuales el disenio radica en una
forma destinada a permitir el montaje o la conexién
multiple de los productos o su conexiéon dentro de un
sistema modular.’!

4. Esquema de trazado de circuito integrado

El Diccionario de la lengua espaiiola define “circuito”
como “Sistema formado por uno o varios conducto-

51 Articulo 65, LFPPL
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res, recorrido por una corriente eléctrica, y en el cual
hay generalmente intercalados aparatos productores o
consumidores de esta corriente”.

Los circuitos integrados son aquellos que estan
compuestos por varios elementos unidos en un so-
porte comun, lo que permite que la corriente eléctri-
ca los manipule con la finalidad de ejecutar acciones
para las que fueron disefiados o trazados. Las condi-
ciones para registrar un trazado de circuito integra-
do son:

I. Que la denominacién o titulo del esquema sea
breve, debiendo denotar por si sola la naturaleza del
mismo. No seran admisibles como denominaciones,
nombres o expresiones de fantasia, indicaciones co-
merciales o signos distintivos.

II. Que consista en una combinacién de elemen-
tos o interconexiones que sean habituales o comunes
entre los creadores de esquemas de trazado o los fa-
bricantes de circuitos integrados al momento de su
creacion; solo serd registrable si la combinaciéon en
su conjunto se considera original.

III. Que no haya sido comercialmente explotado
en cualquier parte del mundo. También sera registra-
ble atn cuando haya sido comercialmente explotado
de manera ordinaria, en México o en el extranjero,
siempre que la solicitud de registro se presente ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dentro
de los dos afios siguientes a la fecha en que el solici-
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tante lo explote comercialmente en forma ordinaria
por primera vez en cualquier parte del mundo.5?

II. SIGNOS DISTINTIVOS

1. Marca

Ala luz de la normatividad vigente, “marca” se de-
fine como “todo signo perceptible por los sentidos y
susceptible de representarse de manera que permita
determinar el objeto claro y preciso de la proteccion,
que distinga productos o servicios de otros de su mis-
ma especie o clase en el mercado”.’

Las marcas son derechos de propiedad industrial
protegidos por la legislacién nacional e internacio-
nal.’* En el &mbito nacional, el uso de las marcas esta
permitido a los industriales, comerciantes o prestado-
res de servicios, y su uso exclusivo es un derecho que
sélo se obtiene mediante el registro de la misma en el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.>

52 Articulo 58, LFPPI.

53 Articulo 171, LFPPL

5% Para abundar en el tema, véase Magafia Rufino, José Manuel,
Las marcas notoria y renombrada en el derecho internacional y mexicano,
México, Porrua, 2010.

% Articulo 170, LFPPL
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A nivel nacional, una marca puede protegerse re-
gistrandola, esto es, presentando una solicitud de
registro en las oficinas regionales del IMPI y abonan-
do las tasas correspondientes. En el plano internacio-
nal, existen dos opciones para obtener el registro de
una marca en varios paises a la vez: 1) presentando una
solicitud de marca en la oficina de marcas de cada
uno de los paises en que se quiera obtener protec-
cién, o 2) utilizando el Sistema Internacional de Re-
gistro de Marcas (Sistema de Madrid), para los paises
integrantes de la OMPI.

La importancia que tiene el registro de una mar-
ca es que este es el mecanismo por el que confiere al
titular el derecho a su uso exclusivo, impidiendo que
sea utilizado por terceros para ofrecer bienes o servi-
cios similares a aquellos que distingue la marca de su
titular. El registro de marca ofrece seguridad juridi-
ca y refuerza la condicién del titular del derecho, por
ejemplo, en caso de litigio.

Ademas, este registro es un elemento esencial para
la conformacion del tipo penal. Por ejemplo, podemos
entender que una marca, a pesar de ser notoriamente
conocida, no sera protegida por falsificacion en caso
de no contar con el registro otorgado por el IMPIL
Esto aplica incluso para las marcas protegidas por el
capitulo II bis de la LPI, relativo a las marcas noto-
riamente conocidas y famosas, pues para su reconoci-
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miento y proteccion se exige el registro de la marca en
México, y en su caso en el extranjero.”

A. Clasificacion de las marcas

La doctrina en materia de propiedad industrial en
México ha clasificado, en términos generales, siete ti-
pos de marcas, de acuerdo con los elementos distinti-
vos que las integran:

1) Nominativas. Son denominaciones que permiten
identificar un producto o servicio con su origen, me-
diante una palabra o un conjunto de palabras, siendo
el potencial que poseen para distinguir una marca de
caracter fonético.

2) Innominadas. Son figuras o imagenes que pueden
reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su
peculiaridad consiste en ser simbolos, disefios, logo-
tipos, dibujos, combinaciones de colores, o cualquier
elemento figurativo que sea distintivo.

3) Tridimensionales. Es un signo visible representado
en tres dimensiones. Son las marcas que protegen los
envoltorios, empaques, envases, la forma o la presen-
tacion de los productos en si mismos, siempre que
resulten distintivos de otros de su misma especie o
clase.

56 Articulo 186, fraccién 11, LFPPI.
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4) Mixtas. Son marcas que combinan cualesquiera
de las clasificaciones antes mencionadas, como pala-
bras (marcas nominativas) con elementos figurativos
(marcas innominadas), y que muestran a la marca
como un solo elemento o como un conjunto distin-
tivo.

5) Colectivas. Son marcas utilizadas por asociaciones
o sociedades de productores, fabricantes, comercian-
tes o prestadores de servicios, legalmente constituidas,
para distinguir en el mercado los productos o servi-
cios de sus miembros respecto de los productos o
servicios de terceros. La marca colectiva no podra ser
transmitida a terceras personas y su uso quedara re-
servado a los miembros de la asociacion o sociedad.

6) Famosas. Una marca es famosa en México cuando
es conocida por la mayoria del pablico consumidor.

7) Sensoriales. De acuerdo con la reforma a la Ley
de la Propiedad Industrial del 18 de mayo de 2018,
podriamos considerar una clasificacién mas y agrupar
a las marcar sonoras, olfativas y gustativas en la cate-
goria de marcas sensoriales, lo anterior toda vez que la
unica forma de poder verificar su conformacion sera
a través de los sentidos del olfato, gusto y el oido. Esto
genera un cambio en el paradigma institucional que
debe desempeniar el IMPI, tanto en el aspecto registral
como en lo que se refiere a observancia de los dere-
chos marcarios que se reconozcan sobre estas marcas
sensoriales.
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Conforme a lo dispuesto en la LPI, las marcas estan
clasificadas de la siguiente manera:

1. Las denominaciones, letras, nimeros, elementos
figurativos y combinaciones de colores, asi como los
signos holograficos.

II. Las formas tridimensionales.

III. Los nombres comerciales y denominaciones o
razones sociales, siempre que no queden comprendi-
dos en el articulo siguiente.

IV. El nombre propio de una persona fisica, siem-
pre que no se confunda con una marca registrada o
un nombre comercial publicado.

V. Los sonidos.

VI. Los olores.

VII. La pluralidad de elementos operativos; ele-
mentos de imagen, incluidos, entre otros, el tamano, el
diseno, el color, la disposiciéon de la forma, etiqueta,
empaque, la decoraciéon o cualquier otro que al com-
binarse, distingan productos o servicios en el mercado.

VIII. La combinaciéon de los signos enunciados.’’

La clasificacién antes expuesta se aplica al registro
de productos o servicios de forma especifica a cada
caso segun la clasificacion que se establece en el Re-
glamento de la LPL® Este establece que la clasifica-

57 (fy. articulo 172, LFPPL.
% (Cfi. articulo 176, LFPPL.
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cion de productos y servicios se hara con arreglo a la
Clastficacién Internacional de Productos y Servicios
para el registro de las marcas vigente (conocida co-
munmente como Clasificacion de Niza),” establecida
en virtud del Arreglo de Niza. Esta clasificacion divide
a los productos y servicios en 45 clases, de las cuales
las primeras 34 establecen los diversos productos que
pueden ser registrados, y las Gltimas once establecen
los tipos de servicios.

B. La Clasificacion de Niza

Los paises parte en el Arreglo de Niza constituyen
la Unién Particular en el marco de la Unién de Pa-
ris para la Proteccién de la Propiedad Industrial. Es-
tos paises han adoptado, y aplican, la Clasificacion de
Niza para el registro de marcas, bien sea como sistema
principal, o bien como sistema auxiliar, con el deber
de hacer figurar en los documentos y publicaciones
oficiales de sus registros los tipos de la Clasificacion a
las que pertenecen los productos y servicios para los
que se registran las marcas.

% (fi articulo 59 del Reglamento de la LPI (atin vigente). “La
clasificacién de productos y servicios a que se refiere el articulo 93
de la Ley serd la Clasificacion Internacional de Productos y Servi-
cios para el Registro de las Marcas vigente, establecida en virtud
del Arreglo de Niza...”.
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El uso de la Clasificacion de Niza es obligatorio no
s6lo para el registro nacional de marcas en los pai-
ses parte, sino también para el registro internacional
de marcas que lleva a cabo la Oficina Internacional de
la OMPI en virtud del Arreglo de Madrid, relativo
al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo
concerniente al Arreglo de Madrid, asi como para el
registro de marcas efectuado por las oficinas regiona-
les de registro marcario.

Esta clasificacion es dada a conocer mediante la
publicacion de la Clasificacion Internacional de Pro-
ductos y Servicios para el Registro de las Marcas, que
esta divido en dos partes: la primera es la lista de los
productos y servicios por los que se puede obtener un
registro marcario mediante el Arreglo, y la segunda
parte contiene las listas de productos y servicios por
orden alfabético dentro de cada clase.

La tltima edicion publicada de la Clasificacion por
el Comité de Expertos de la Union de Niza, que es el
organo facultado para decidir y adoptar los cambios
y modificaciones que deban introducirse a la Clasifi-
cacion Internacional, se llevo a cabo en 2018, donde
se hicieron diversos cambios a la décima edicion de la
Clasificacion de Niza, generandose la actual undéci-
ma edicion (2018).60

%0 Ta Clasificacion de Niza puede consultarse en el sitio web
del IMPL. Disponible en: http://clasniza.umpr.gob.mx./.
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C. Marcas registradas

Como vimos anteriormente, para que una marca se en-
cuentre protegida por la LPI y el derecho a su uso se cir-
cunscriba de forma exclusiva a su titular, es necesario
que cuente con el registro expedido por el IMPL.%!

Para obtener el registro de una marca es necesa-
rio presentar la solicitud de registro correspondiente
ante dicho 6rgano,” el cual procedera a emitir el ti-
tulo correspondiente a cada marca registrada. Este
titulo contiene como elementos principales los datos
de identificacién del titular, los signos de identifica-
cién de la marca y su clasificacion, los productos o
servicios que ampara, y su vigencia.%

Lavigencia de una marca registrada es de diez anos,
prorrogables por periodos de la misma duracién,® y
para que el titular de la marca no pierda el derecho
de exclusividad que otorga el registro debera ser usa-
da tal y como fue registrada, sin modificaciones o al-
teraciones sustanciales, utilizar en todo momento la
leyenda Marca registrada, las siglas M.R. o el simbolo
® en los productos o servicios ofrecidos, los empaques
o embalajes de estos, en la publicidad utilizada para

51 Cfi articulo 170, LFPPL
52 Cfr: articulos 214 y 215, LFPPL
63 Cfi articulo 231, LFPPL
6% Cfr: articulo 178, LFPPIL.
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darlos a conocer, o en las facturas emitidas,% asi como
dar a conocer al publico que los productos o servicios
se encuentran amparados por una marca registrada
por cualquier medio que considere pertinente.

Esto es de suma importancia, pues de no hacerlo
con la adecuada rigurosidad, el titular de la marca
no podrd iniciar las acciones civiles, administrativas
o penales correspondientes, ni podra solicitar la prac-
tica de medidas precautorias tendientes a proteger su
marca en contra del uso indebido por terceros que no
cuenten con la autorizaciéon del titular. En términos
de lo previsto en el articulo 409 de la LFPPI, para
ejercer acciones civiles y penales que se derivan de la
violaciéon de un derecho de propiedad industrial, asi
como para adoptar las medidas previstas en el articulo
344 del referido instrumento legal:

...sera necesario que el titular del derecho haya apli-
cado a los productos, envases o embalajes de produc-
tos amparados por un derecho de propiedad indus-
trial las indicaciones y leyendas a que se refieren los
articulos 26, 131, 165 BIS 18 y 178 BIS 9 de esta Ley,
o por algun otro medio haber manifestado o hecho del
conocimiento publico que los productos o servicios se
encuentran protegidos por un derecho de propiedad
industrial. Este requisito no sera exigible en los casos

65 Cfi articulo 236, LFPPL
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de infracciones administrativas que no impliquen una

violacién a un derecho de propiedad industrial.®

Las marcas se utilizan en a) productos; es decir, en
bienes o articulos que se pretenden identificar con la
marca, y ) servicios, que son actividades que se reali-
zan en favor de terceros y que se pretenden identificar
con la marca.

La funcién principal de la marca es servir como
elemento de identificaciéon de los diversos productos
y servicios que se ofrecen y se prestan en el mercado.
Constituye el Ginico instrumento que tiene a su dispo-
sicion el consumidor para identificar y poder seleccio-
nar los articulos y los servicios de su preferencia. El
registro de una marca concede al propietario el dere-
cho de usarla en forma exclusiva en toda la Republica
mexicana.®’

La LFPPI establece los supuestos para que los sig-
nos puedan constituir una marca, siendo estos:

1. Las denominaciones, letras, nimeros, elementos
figurativos y combinaciones de colores, asi como los
signos holograficos;

II. Las formas tridimensionales;

III. Los nombres comerciales y denominaciones o
razones sociales;

66 Cfy. articulo 409, LFPPL.

67 Universidad Nacional Auténoma de México, op. cit., p. 48.
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IV. El nombre propio de una persona fisica, siem-
pre que no se confunda con una marca registrada o
un nombre comercial publicado;

V. Los sonidos;

VI. Los olores;

VII. La pluralidad de elementos operativos; ele-
mentos de imagen, incluidos, entre otros, el tamano,
disefio, color, disposicion de la forma, etiqueta, empa-
que, la decoracién o cualquier otro que al combinar-
se, distingan productos o servicios en el mercado, y

VIII. La combinacién de los signos enunciados en
las fracciones I a VI.68

2. Aviso comercial

El aviso comercial se define por la LFPPI, en su
articulo 201, en los siguientes términos: “Se conside-
ra aviso comercial a las frases u oraciones que ten-
gan por objeto anunciar al ptblico establecimientos o
negociaciones comerciales, industriales o de servicios,
productos o servicios, para distinguirlos de los de su
especie”.

El aviso comercial es una herramienta empleada
con frecuencia que “sirve para anunciar productos o
servicios”,% asi como llamar la atencién de los con-

68 Articulo 172, LFPPL
59 Articulo 202, LFPPL

DR © 2020. Universidad i 6 de Méxi i dei i i Juridicas



Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones juridicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

54 GUERRERO GALVAN / SOLIS MEDINA

sumidores, y es empleado en establecimientos comer-
ciales o productos. El aviso comercial es conocido co-
munmente como anuncio y al serlo no posee disefo
alguno. De la misma manera que la marca, debe ser
original y debe tener la consigna de atraer la atencion
mediante el acomodo de sus elementos con la inten-
ciéon de despertar el interés del consumidor.

La LFPPI, en su articulo 173, define lo que no pue-
de ser registrados como avisos comerciales ni como
marcas.”’ Si el IMPI negara el registro de la marca,
se expedird una comunicacién por escrito explicando
los motivos y fundamentos legales de su resolucion.
Como se ha senalado, el registro de las marcas y los
avisos comerciales tienen una vigencia de diez anos a
partir de la fecha en la que se presenta la solicitud; la
renovacion de misma se da por periodos de la misma
duracion.”!

La informacién que debe contener el titulo de un
signo distintivo es el siguiente:

— Numero de registro de la marca.

70" Articulo 173, LFPPI. Tanto las marcas como los avisos co-
merciales comparten legislacion de acuerdo con el articulo 213 de
la LFPPI que dice: “El nombre comercial se regira en lo que sea
aplicable y no haya disposicién especial, por lo establecido en esta
Ley para las marcas”.

71 Articulo 178, LFPPI.

DR © 2020. Universidad i Auté de Méxi i dei i i Juridicas




Esta obra forma parte de acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones juridicas de la UNAM,
www.juridicas.unam.mx https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

GUIA INFORMATIVA SOBRE DERECHOS DE AUTOR... 35

— Signo distintivo de la marca (mencionando st
es nominativa, innominada,tridimensional o
mixta) o del aviso comercial, segtn sea el caso.

— Productos o servicios a que se aplicara la mar-
ca o el aviso comercial.

— Nombre y domicilio del titular.

— Ubicacion del establecimiento, en su caso.

— Fechas de presentacién de la solicitud, de prio-
ridad reconocida y de primer uso, en su caso y
de expedicion.

— Vigencia.

Para renovar el registro, serd necesario solicitar-
lo seis meses antes del vencimiento de su vigencia; el
registro caducara en caso de que se venza el plazo y
no se presente la renovaciéon. La renovaciéon procede
solo en el caso de presentar el recibo por el pago co-
rrespondiente, ademas, se deberd presentar un escrito
bajo protesta de decir verdad en el que se exprese el
uso de la marca en uno de los productos o servicios a
los que se aplique sin haber interrumpido su uso por
tres 0 mas anos consecutivos.

III. NOMBRE COMERCIAL

El nombre comercial es aquel que se le da a un esta-
blecimiento, ya sea de uso industrial, comercial o de ser-
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vicios. El nombre comercial y el derecho a su uso exclu-
sivo estan protegidos sin necesidad de registro y abarcara
la zona geografica de la clientela efectiva de la empresa
o establecimiento al que se aplique el nombre comercial,
y se extendera a toda la Republica si existe difusion ma-
siva y constante a nivel nacional del mismo.”

La persona que use el nombre comercial puede so-
licitar al IMPI la publicacion de éste en la Gaceta de
la Propiedad Industrial, con la finalidad de establecer la
presuncion de buena fe en la adopcién y uso del nom-
bre comercial.”® La solicitud de publicacién se pre-
senta por escrito y se acompana de los documentos
necesarios para acreditar el uso efectivo del nombre
comercial aplicado a un giro determinado.”*

Una vez que se ha recibido la solicitud y se han
satisfecho los requisitos legales se examina para deter-
minar la existencia de un nombre comercial idéntico o
semejante en un mismo giro o en tramite, o publicado
anteriormente o con alguna marca en tramite de re-
gistro o una registrada idéntica o semejante que fun-
cione para productos iguales o similares relacionados
con el mismo giro; en caso de no darse estos elementos
se procede a la publicacion.”

N

2 Articulo 206, LFPPL
3 Articulo 207, LFPPL
4 Articulo 208, LFPPL
5 Articulo 209, LFPPL
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Aquellos nombres comerciales que no tengan
elementos que permitan distinguir algin estableci-
miento de otros de su género, ni aquellos que contra-
vengan lo dispuesto en la LFPPI, podran ser publi-
cados.” Los efectos de la publicacién de los nombres
comerciales duran diez afos a partir de la fecha en
la que se presenta la solicitud y podran ser renovados
por la misma duracion, en caso contrario, cesan sus
efectos.””

A diferencia de la marca, el nombre comercial per-
mite identificar a una empresa en el mercado y ca-
racterizarla en comparacioén con el resto de empresas
del mismo o diferente sector. La marca se erige como
el signo distintivo por excelencia y puede extenderse
a nivel global mediante procedimientos establecidos
para dar lugar a marcas internacionales y comunita-
rias. En el caso del nombre comercial, éste solo podra
protegerse pais por pais y de acuerdo con las normas
nacionales de cada uno. Por otro lado, las marcas pue-
den transmitirse y venderse de manera independien-
te, mientras que los nombres comerciales, en caso de
querer venderse, sera con la totalidad de la empresa,
pues forma parte inseparable de ella.

76 Articulo 210, LFPPI.
7 Articulo 211, LFPPI.

-~
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IV. SECRETOS INDUSTRIALES

Un antecedente de los secretos industriales se en-
cuentra en el régimen de la libre concurrencia que se
proclamé por primera vez en Francia a consecuencia
de la Revolucion francesa, al proteger la libertad de in-
dustria y comercio mediante el decreto del 17 de marzo
de 1791. De 1gual manera, el Codigo Napolednico de
1804 adoptaba sanciones civiles para proteger los se-
cretos industriales mediante los articulos 1382 y 1383,
los cuales reprimian los actos ilegitimos de violacién
a los secretos industriales. Esa proteccion se fortale-
ci6 a través del Codigo Penal Francés de 1810, que en
su articulo 418 establecia:

...todo director, encargado obrero de fabrica, que
haya comunicado o intentado comunicar a extranje-
ros o franceses radicados en el extranjero secretos de
fabrica de la que es empleado, sera castigado con pri-
sion de dos a cinco afios y con multa de quinientos a
dos mil francos. Si éstos son comunicados a franceses
mediante resiente en Francia la pena serd de tres me-
ses a dos anos y la multa de seis a doscientos francos.

Por su parte, la legislacion mexicana, en la LFPPI,

articulo 163, dice que se entiende por secreto indus-
trial:
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...a toda informacién de aplicacién industrial o co-
mercial que guarde la persona que ejerce su control
legal con caracter confidencial, que signifique la ob-
tencién o el mantenimiento de una ventaja competi-
tiva o econdémica frente a terceros en la realizacion
de actividades econdémicas y respecto de la cual haya
adoptado los medios o sistemas suficientes para pre-
servar su confidencialidad y el acceso restringido a la
misma.

Bajo este tenor, recordemos que en 1933, en la tesis
con registro 313338, la Suprema Corte de Justicia de
la Nacién determinaba que un secreto industrial es
una idea o un procedimiento que, dentro de las con-
diciones normales que predominan en el mercado, no
es conocido sino por limitado nimero de personas y es
desconocido por los demas, especialmente para quien
se beneficia conociéndolo delictuosamente.”

Este puede consistir en cualquier informacion que
represente una ventaja econémica o competitiva siem-
pre y cuando se tomen las medidas necesarias para
que se conserve como informacion estrictamente con-
fidencial. Por otra parte, los secretos empresariales
pueden ser concebidos como el género proximo al se-

78 Revelacién del secreto industrial, elementos constitutivos
del delito de, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federacion, Quin-
ta Epoca, t. XXXVIII, p. 1381.
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creto industrial, ya que este Gltimo es muy limitado,
mientras que el concepto empresarial es mas amplio.”

La informacién que constituye un secreto industrial
puede consistir en formulas, modelos o patrones, dis-
positivos, o compilacién de informaciéon (como bases
de datos) que sea utilizada en el negocio de una per-
sona, siempre y cuando le provea de una oportunidad
para obtener ventajas sobre sus competidores, bajo el
supuesto de que estos desconocen y por tanto no pue-
de utilizar dicha informacion.®

Como podemos observar, la caracteristica esencial
de todo secreto industrial radica en el hecho de que
la informacién debe resultar desconocida o no estar
accesible para terceros, de tal manera que su uso este
restringido exclusivamente a quien detenta el secreto
y puede beneficiarse econémicamente de él.

En tal sentido, la LPI es muy clara al establecer que
no son secretos industriales toda aquella informaciéon
que sea del dominio puablico, aquella que le resulte
evidente a un técnico en la materia con base en la in-
formacion previamente disponible, o la que deba ser
divulgada por disposiciéon legal o por orden judicial.®!

79 Rosales Garcia, David, “Un caso exitoso del adecuado uso
del secreto industrial en México”, IQIntelectual, p. 1. Disponible
en: hitp://docplayer.es/ 188695 94-Un-caso-exitoso-del-adecuado-uso-del-
secreto-industrial-en-mexico.html, consultado en junio de 2018.

80 Cfy: articulo 163, LFPPL.

81 Idem.
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Asi, el secreto industrial se caracteriza, de forma
primordial, por ser informacién que no esta al alcan-
ce del publico o de los competidores de su poseedor,
diferenciandose de la patente en cuanto no tiene una
limitacién temporal para su existencia, sino que podra
mantenerse protegido en tanto se mantenga su confi-
dencialidad.

Esta proteccion tiene como limitacién que, a dife-
rencia de la patente, puede ser descubierto de forma
independiente o bien mediante el uso del conocimien-
to técnico y cientifico disponible, por lo que no tiene
el derecho al uso exclusivo reconocido a las patentes.

1. Derechos que confiere el secreto industrial

Cuando una persona fisica o moral conserva un se-
creto industrial adquiere ciertos derechos que prote-
gen esa informacion de su revelacion a terceros y que
le confieren la capacidad de explotar esa informacién
mediante convenios en los que transmita y autorice a
un tercero a utilizar el secreto de forma limitada. Los
derechos del poseedor de un secreto industrial son los
siguientes:

— Transmitir o autorizar su uso a un tercero.8?

82 Cfy: articulo 165, LFPPL.
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— La obligacién de abstenerse de divulgar el se-
creto debidamente estipulado como comercial
que deben guardar los empleados del poseedor
del secreto.®

— La reparacion por los dafos o perjuicios que
le cause un tercero que contrate a ex emplea-
dos del poseedor del secreto con la finalidad de
obtenerlos.®*

— Que la informacién reservada como secreto
industrial —que debe ser presentada ante al-
guna autoridad judicial— sea protegida ade-
cuadamente y se impida su conocimiento por
parte de terceros ajenos al proceso.®

2. Requisitos para establecer un secrelo industrial

Constancia en un soporte fisico de secreto indus-
trial. Para que el secreto industrial sea protegido por
la LFPPI, éste debe de constar en documentos, medios
electronicos o magnéticos, discos opticos, microfilmes,
peliculas u otros instrumentos similares.®

83 Cfi articulo 166, LFPPL
8% Cfi articulo 167, LFPPL
85 Cfy: articulo 169, LFPPIL.
86 Cfi: articulo 163, LFPPIL.
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3. Medidas precautorias que deben tomarse
para proteger al secreto industrial

— Firma de convenios de secrecia con todas las
personas que tengan necesidad de conocer el
secreto industrial, en particular los empleados.

— Obtencién de compromisos escritos de no
competir.

— Clonsultas a empleados antiguos sobre la con-
fiabilidad de los nuevos empleados que puedan
llegar a tener acceso al secreto industrial.

— Auvisos expresos al personal sobre el caracter
confidencial de la informaciéon que compone
al secreto industrial.

— Obligaciéon de los empleados de firmar contra-
tos de confidencialidad durante su encargo o
empleo y tras su separacion.

— Acceso restringido a la documentacién, ma-
quinaria o equipos que contengan el secreto
industrial, estén relacionados con él o lo com-
prendan.

— Vigilancia permanente a las publicaciones o
comunicaciones que realicen los empleados
con acceso al secreto industrial para verificar
el respeto a la confidencialidad del mismo.
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V. DENOMINACIONES DE ORIGEN

La LFPPI establece en su articulo 264 que

Se entiende por denominaciéon de origen, el producto
vinculado a una zona geografica de la cual éste es ori-
ginario, siempre y cuando su calidad, caracteristicas
o reputacion se deban exclusiva o osencialmente al
origen geografico de las materias primas, los procesos
de produccién, asé como los factores naturales y cul-
turales que inciden en el mismo

Una vez emitida la declaratoria de proteccion
de una denominacién de origen, ésta debera contar
con una Norma Oficial Mexicana especifica.

En la LFPPI se declara la proteccién a una deno-
minaciéon de origen a peticiéon de quien muestre inte-
rés juridico en hacerlo, se trate de personas fisicas o
morales (incluidas las camaras o asociaciones de fa-
bricantes o productores), ademas de las dependencias
o entidades del gobierno federal o los gobiernos de
la federacion dedicadas a la extraccion, produccion o
elaboracion de un producto que se pretenda amparar
con las denominaciones de origen; dicha solicitud sera
presentada al IMPI con los requerimientos expuestos
en los articulos 267 y 268 de la citada ley y cumplidas
las condiciones expresadas en su articulo 269.

Las pruebas necesarias para determinar una deno-
minacion de origen excluyen la confesional y la testi-
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monial. La prueba pericial correspondera al IMPI, o
a quien éste designe. En el caso de las denominacio-
nes de origen “[e]l Estado mexicano sera el titular de
[ésta, y]... sOlo podrd usarse mediante autorizacion
que expida el Instituto”.?” Las denominaciones de ori-
gen estan sujetas al reconocimiento en el extranjero
conforme a los tratados internacionales vigentes.5

VI. INDICACIONES GEOGRAFICAS

De acuerdo con la Ley Federal de Proteccion a la
Propiedad Industrial, articulo 265:

Se entiende por indicaciéon geografica el reconoci-
miento de: I. Una zona geografica que sirva para de-
signar un producto como originario de la misma; II.
Una referencia que indique un producto como origi-
nario de la misma, o III. Una combinacién del nom-
bre de un producto y una zona geografica.

Como se advierte, dicha figura se utiliza para iden-
tificar a un producto que es endémico de una zona
geografica que le da ciertas caracteristicas acordes con
el mismo medio geografico en el que se desarrolla. A
modo de ejemplo, actualmente se encuentran en tra-

87 Articulo 316, LFPPL
88 Articulo 317, LFPPL
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mite tres indicaciones geograficas nacionales, mismas
que son: chile poblano, con fecha de recepcion de 18
de mayo de 2018; pulque de Hidalgo (bebida alcoholi-
ca), con fecha de recepcion de 25 de junio de 2018, y el
Xtabentun de la peninsula de Yucatan (bebida alcoho-
lica), con fecha de recepcion de 26 de junio de 2018.89

La misma LFPPI senala que, tanto las denomina-
ciones de origen como las indicaciones geograficas
son bienes del dominio del poder publico de la Fe-
deracion, y las mismas s6lo podran usarse mediante
la autorizacién que expida el IMPI. En tal sentido, el
articulo 269 de esta ley, sefiala que su vigencia esta-
ra determinada por la subsistencia de las condiciones
que la motivaron.

La diferencia entre una indicaciéon geografica y
una denominacién de origen es muy sutil y no siem-
pre aparece con claridad. Tanto la indicacién geogra-
fica como la denominaciéon de origen son derechos de
propiedad industrial que permiten identificar un pro-
ducto como originario de una regiéon o una localidad
de algtin territorio nacional, cuando la calidad, repu-
tacién u otra caracteristica del mismo sea imputable,
fundamentalmente, a su origen geografico.

89 Mas informacion al respecto disponible en: htp.://marcanet.
umpt.gob.mx/marcanet/vistas/common/datos/bsqIndicacionGeografica. pgt,
consultado el 12 de septiembre de 2018.
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Sin embargo, en la denominacién de origen, se
toman en consideraciéon otros factores naturales y
humanos que incidan en la caracterizaciéon del pro-
ducto. Para precisar. La denominacién de origen es
un tipo especial de indicaciéon geografica que por lo
general consiste en un nombre geografico o una de-
signacién tradicional utilizada para productos que po-
seen cualidades o caracteristicas especificas que cabe
atribuir principalmente al entorno geografico de pro-
duccion. En el concepto de indicaciones geograficas
quedan comprendidas las denominaciones de origen.

VII. FRANQUICIA

La franquicia esta regulada en el articulo 245 de la
LFPPI, y senala:

Existira franquicia, cuando con la licencia de uso de
una marca, otorgada por escrito, se transmitan cono-
cimientos técnicos o se proporcione asistencia técni-
ca, para que la persona a quien se le concede pueda
producir o vender bienes o prestar servicios de ma-
nera uniforme y con los métodos operativos, comer-
ciales y administrativos establecidos por el titular de
la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio
e imagen de los productos o servicios a los que ésta
distingue.
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Como se puede advertir, el contrato de franquicia
se da entre dos particulares y tiene por objeto la ex-
plotacién de una marca, asistencia técnica o transfe-
rencia de tecnologia; en este convenio, una de las dos
personas es titular de los derechos de comercializacion
y permite a la otra persona su utilizaciéon para que
comercialice productos o servicios bajo sus condicio-
nes. A pesar de que su naturaleza es mercantil, este
contrato se encuentra regulado en la LPI por tratarse
esencialmente de la proteccion de una marca que se
licencia para la comercializaciéon de productos o pres-
tacion de servicios.
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