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CAPITULO I

EL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO

1. Generalidades.

La proteccidn de la propiedad industrial nace como resuitado de
la necesidad de proteger las invenciones, recompensando a sus creadores y
beneficiando a la comunidad como resultade de la promocién del avance
tecnoldgico.!

Una particularidad importante de la tecnologia, derivada de su
caracter de ser un bien sujeto de apropiacion, es que puede transferirse de
una persona a otra, lo que la convierte en un objeto de transacciones
comerciales, tanto en el mercado interno como en el exterior; sin embargo,
“es diferente a otros bienes, porgue no se agota en la transmision™. De ahi
la importancia de delimitar los derechos que integran el concepto de
propiedad industrial, asi como las normas que los rigen.

Al referirnos al sistema de propiedad industrial es importante
sefialar que existen diversas disposiciones aplicables:

LLA. Normas de los tratados internacionales, entre los que se
pueden destacar:

I.A.1. Convenio de Paris;

L.A.2. Convenio que establece la Organizacién Mundial de
“la Propiedad Intelectual

IA.3 Acuerdo sobre los aspectos de propiedad
intelectual incluido el comercio de mercancias
falsificadas.

L.A.4. Tratado de cooperacion en materia de patentes;

' ALVAREZ SOBERANIS, Jaime. La regulacion de las Invenciones y Marcas y de la
Transferencia Tecnolégica. México. Primera ed. Ed. Porrda, p. 37.
2 ALVARES SOBERANIS, Jaime. Op. Cit. p.75.
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LA.5. Arreglo de Lisboa Relativo a la Proteccidn de las
Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional

LA6. Tratado sobre la propiedad intelectual de los
circuitos integrados

LA.7. Convenio internacional para la proteccién de
obtenciones vegetales.

I.A.8. Tratados de Libre Comercio. Estos seran objeto de
estudic en el capitulo posterior.

I.B. Disposiciones constitucionales.
I.C. Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento.
I.D. Ley Federal de Variedades Vegetales y su Reglamento.

LLE. Normas internas de la autoridad competente en materia
de propiedad industrial.

I.A. Normas de tratados internacionales:
I1.A.1. Convenio de Paris.

Este Convenio tuvo su origen en (1883) como respuesta a la
necesidad de proteger las invenciones para que no fueran objeto de la
pirateria internacional.

Es el primero en regular a escala internacional la propiedad
intelectual; logrd llevar a las partes contratantes a sujetar sus legislaciones de
propiedad intelectual a una serie de principios fundamentales que subsisten
hasta nuestros dias, sin dejar de ser lo suficientemente elasticos como para
oponerse a las legislaciones nacionales.

Segun Ernesto Aracama Zorraquin®, los principios fundamentales
del convenio son:

é) El trato nacional (articulos 2° y 3°), en virtud del cual cada
Estado contratante debe otorgar a los nacionales de los

¥ El Convenio de Paris y los paises de América Latina. Revista La Propiedad Intelectual.
Afio VI, No. 2, Ginebra, Suiza, 1975, pp 119y 120.
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siguientes:

miembros restantes los mismos derechos que a sus
ciudadanos.

b) El derecho de prioridad (articulo 4°), segiin el cuai, quien

solicita una patente o modelo de utilidad en alguno de los
paises contratantes cuenta con el plazo de un afo para
registrarlo en el resto de los paises miembros.

Las relativas especificamente al derecho de patentes son las

a)

b)

d)

9)

h)

Independencia de las patentes (articulo 4° bis) que implica
que la concesidn de una patente en un pais no da derecho a
exigir proteccién en otros; y por otro lado, la negativa o
caducidad de la patente en un pais no constituye argumento
suficiente para rechazar la solicitud en otro.

Mencion del inventor en la patente (articulo 4° ter).

Patentabilidad en caso de restriccion legal de la venta
(articulo 4° quarter)

Limitaciones y sanciones en caso de no-explotacidn (articulo
5°): en virtud de ese convenio, los titulares de las patentes
estdn obligados a explotar su invento directa o
indirectamente; en caso contrario, los gobiernos estan
facultados para imponer dicha obligacidn a través de la
concesion de una licencia obligatoria.

Periodo de gracia para el pago de impuestos y tasas (articulo
5° bis).

Introduccidn libre de objetos patentados que formen parte
de medios de locomocion (articulo 5° ter).

Introduccién de productos fabricades por aplicacion de un
procedimiento patentado en el pais de importacién (articulo
5¢ quarter): la condicion para aplicar este principio es que la
introduccion en el pais se haya hecho en forma legal.

Proteccion temporal en las exposiciones (articulo 11).

Creacidén de un servicio especial para la comunicacion al
publico de las patentes de invencion (articulo 12).
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I.A.2.Convenio que establece la Organizacion Mundial de Ila
Propiedad Intelectual.

Esta organizacién (OMPI) se cred en 1967 con el objetivo de dar
estimulo a la actividad creadora y promover en todo el mundo la propiedad
intelectual, con una tendencia hacia la modernizacién y mayor eficacia de la
administracion de las uniones instituidas en el campo de la proteccidn de la
propiedad intelectual, garantizando el respeto a la soberania de las partes
contratantes.

En los términos de este convenio, la propiedad intelectual
comprende los derechos relativos a:

a) Obras literarias, artisticas y cientificas;

b) Interpretaciones de los artistas intérpretes y a las
gjecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a
las emisiones de radiodifusion;

c) Invenciones en todos los campos de la actividad humana;
d) Descubrimientos cientificos;
e) Dibujos y modelos industriales;

f) Marcas de fabrica, de comercio y de servicio, asi como a los
nombres y denominaciones comerciales;

g) La proteccién contra la competencia desleal, y todos los
demés derechos relativos a la actividad intelectual en los
terrenos industrial, cientifico, literario v artistico.

Entre las funciones que realiza la OMPI se destacan:

a) La armonizacién de las legislaciones nacionales sobre esta
materia,

b) Favorecer la conclusion de todo acuerdo internacional
destinado a fomentar la proteccion de la propiedad
intelectuai;
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c) Prestar su cooperacion a los Estados que le pidan asistencia
tecnico-juridica en el campo de la propiedad intelectual;

d) Mantener los servicios que faciliten Ila proteccion
internacional de la propiedad intelectual y, cuando asi
proceda, efectuar registros en esta materia y publicar los
datos relativos a esos registros.

El érgano supremo de la OMPI es la Asamblea General; esta
formada por un representante de cada Estado miembro; para que se
considere que hay quérum deberdn estar representados en cualquier sesién
por lo menos la tercera parte éstos.

Las decisiones se toman por mayoria de dos terceras partes de
los votos emitidos; con dos excepciones: la primera se refiere al caso de que
se trate de tomar la administracion de otro acuerdo internacional destinado al
fomento de la proteccion de la propiedad intelectual, en cuyo caso se
requiere una mayoria de tres cuartas partes de los votos emitidos, la segunda
cuestion se relaciona con la aprobacion de un acuerdo con la Organizacion de
las Naciones Unidas, en la cual la mayoria debera formarse por el noventa
por ciento de los votos emitidos.

1.A.3. Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual incluido
el comercio de mercancias falsificadas.

Ese Acuerdo, conocido como Acuerdo TRIPS fue adoptado como
parte integrante del Acta Final de la Ronda Uruguay en abril de 1994.

Uno de sus objetivos fundamentales es “la provision de normas
y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.”

Con la suscripcién de dicho Acuerdo se pretende, de
conformidad con el articulo 7°, contribuir a la promocién de la innovacién

* Principios basicos del Acuerdo TRIPS, Anexo 1C del acta final en la gue se incorporaron
los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales. Reunion
ministerial de Marrakech. 15 de diciembre de 1993.
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tecnoldgica y a la transferencia y difusién de la tecnologfa, beneficiando tanto
a productores como a usuarios de conocimientos tecnoldgicos, favoreciendo
el bienestar social y econémico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Establece reglas basicas respecto a la definicién de los derechos
de propiedad intelectual, derechos exclusivos que confieren, duracion minima
de la proteccion, requisitos de uso y licencias, entre oftras.

Asimismo establece la obligacidn por parte de los paises
miembros de establecer en sus legislaciones nacionales respectivas los
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual,
conforme a lo previsto en el Acuerdo, lo que incluye la adopcién de medidas
eficaces contra la infraccion a cualquier derecho de propiedad intelectual,
evitando la creacion de obstaculos al comercio legitimo.

1.A.4. Tratado de cooperacion en materia de patentes.

Suscrito por México en 1994, este tratado tiene como principal
objetivo el de simplificar, hacer mas eficaz y econdmico el procedimiento a
sequir para solicitar la proteccion de una patente de invencion cuando se
quiere obtener esa proteccién en varios paises.

Antes de la introduccién del sistema de este tratado, el Unico
medio de obtener la proteccién para la misma invencién en varios paises
consistia practicamente en presentar solicitudes separadas en cada uno de
esos paises; al no guardar ninguna relacién esas solicitudes entre si,
implicaban una repeticion de las operaciones de presentacién y examen en
cada pais. Para lograr el objetivo sefialado, el tratado establece un sistema
internacional ante una sola oficina de patentes, denominada “oficina
receptora”; ésta recibe la solicitud Unica, que debe estar redactada en un solo
idioma v los efectos de esta solicitud surten efectos en cada uno de los paises
(que sean “partes”) que el interesado sefiale en su solicitud. Esta misma
oficina efectuard el examen de forma y sometera la solicitud a una bisgueda
internacional que da como resultado un informe en que se indica al
peticionario si su solicitud procede en cada uno de los paises por €l indicados.
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El procedimiento indicado es a grandes rasgos lo que en el
Tratado se denomina como “fase internacional”; la fase final del

procedimiento se llevara a cabo en las oficinas nacionales de cada uno de los
paises de interés.

I.A.5. Arreglo de Lishoa Relativo a lé Proteccion de las
Denominaciones de Origen y su Registro Internacional

Vigente en México desde el 25 de septiembre de 1966, sefiala
en su articulo 2°: “Se entiende por denominacién de origen, en el sentido del
presente Arreglo, la denominacion geografica de un pais, de una region o de
una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y
cuya calidad o caracteristicas se deben exclusiva o esencialmente al medio
geografico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.”

Su importancia radica en que asegura la proteccidn contra toda
usurpacion o imitacién, reprimiendo aquéllas indicaciones de procedencia
falsas o0 engafiosas.

Los Estados miembros estan comprometidos a resguardar en
sus territorios las denominaciones de origen de los productos de los otros
paises de la Unidn, que hubiesen sido reconocidas y protegidas como tales en
el pais de acuerdo con lo que determina el Convenio que establece la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

De conformidad con ese tratado, “El pais de origen es aquel
cuyo nombre constituye la denominacién de origen que ha dado al producto
su notoriedad o bien aquél en el cual estd situada la regién o la localidad
cuyo nombre constituye la denominacion de origen que ha dado al producto
su notoriedad”.

I.A.6. Tratado sobre la propiedad intelectual de los circuitos
integrados.

Se firmd en Washington D.C. en mayo de 1989. Su funcién
primordial consiste en asegurar la proteccion de los circuitos integrados y
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esquemas de trazado, ambos elementos fundamentales para la industria
electrdnica.

Este tratado otorga la libertad a las partes para proteger a estas
figuras mediante derechos de autor, patentes, modelos de utilidad o
cualquier otra forma, con el propdsito de ayudar a la consecucion de los fines
del tratado.

Asimismo establece como medios para la solucion de
controversias las consultas, la conciliacion, la mediacidn y el arbitraje, y si de
esta manera no se llegase a una solucién, prevé la formacion de grupos
especiales integrados por expertos gubernamentales, que emitiran su opinidn
y la enviardn a la Asamblea (6rgano supremo) para su examen, siendo ésta
quien pone fin a la controversia.

I.A.7. Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones
Vegetales.

Vigente en México desde el 9 de agosto de 1997, este convenio
tiene por objeto regular la proteccion de quien obtiene una nueva especie
vegetal, que tenga uno o varios caracteres importantes, distintos de cualquier
otra variedad notoriamente conocida en el momento en que se solicite la
proteccion.®

Se prevé la posibilidad de proteger las obtenciones vegetales
mediante una patente y no necesariamente alguna figura especial. Pueden
ser objeto de proteccion todos los géneros y especies vegetales.

La convencidn reconoce al obtentor el derecho de que se
someta a su autorizacién previa, la produccién con fines comerciales, Ia
puesta a la venta y/o la comercializacion del material de reproduccién o de
multiplicacién vegetativa, de la variedad (articulo 5°, inciso 1).

® PEREZ MIRANDA, Rafael. Op. Cit. pp. 60y ss.
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I.B. Disposiciones constitucionales.

Para efectos de este estudio, las principales disposiciones
constitucionales aplicables a la materia se pueden clasificar en:

I.B.1. Garantias individuales.

La fraccidn V del articulo 3° de la Constitucién Mexicana sefiala
que el Estado tiene como obligacién apoyar la investigacién cientifica y
tecnoldgica; asimismo, en la fraccién VII de este mismo articulo se establece
que las universidades y demas instituciones de educacién superior a las que
la ley otorgue autonomia realizaran sus fines de educar, investigar y difundir
la cultura, respetando la libertad de catedra e investigacion.

Consideramos que el articulo 5° se relaciona con la materia por
ser el que garantiza la libertad de dedicarse a la profesidn, industria,
comercio o trabajo que le acomode, siendo licitos. Dentro del término
comercio se incluyen los derechos de propiedad industrial y estos sélo
pueden existir dentro de un contexto comercial 0 industrial.

El articulo 25 establece la rectoria del Estado en el desarrollo
nacional, garantizando en su Qltimo parrafo el aliento y la proteccién a la
actividad econémica, asi como las condiciones para que el desenvolvimiento
del sector privado contribuya al desarrollo econdmico nacional. El articulo 26
determina que “el Estado organizara un sistema de planeacién democratica
del desarrcllo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y
equidad al crecimiento de la economia...”

Es indudable que el crecimiento econdmico esta ligado
intimamente al progreso tecnoldgico, el cual se logra, entre otras medidas,
con el fomento a la proteccion de las invenciones y otros derechos de
propiedad industrial.

Finalmente, el articulo 28, que estipula la prohibicion de los
monopolios y las practicas monopdiicas, hace una excepcién con los derechos
de propiedad industrial al indicar en su décimo parrafo que no constituyen

9
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monopolios los  privilegios que se concedan a los inventores vy
perfeccionadores de alguna mejora para el uso exclusivo de sus inventos.

1.B.2. Las facultades del Congreso de la Unidn.

La propiedad industrial se entiende como reservada para ser
legislada por el Congreso de la Unidn, de conformidad con lo establecido por
la fraccidn X del articulo 73 Constitucional, el cual dispone:

"Ef congreso tiene facultad;

X. Para legislar en toda la Republica sobre hidrocarburos, mineria,
industria cinematografica, comercio, juegos con apuestas y Sorfeas
intermediacion y servicios financieros, energia eldctrica, y nuclear, y para
expedir fas leyes de trabajo reglamentarias del articufo 123.

Como se sefiald en parrafos precedentes, los derechos de
propiedad industrial sélo pueden existir dentro de un contexto industrial o
comercial, por lo que se cancluye que fa facultad constitucional consignada
en dicha fraccion comprende los derechos de referencia.

1.B.3. Las facultades del Presidente de la Republica.

Corresponde al Ejecutivo Federal la aplicacion administrativa de
la ley de la materia, de conformidad con la fraccion XV del articulo 89 de la
Constitucion, que establece dentro de las facultades y obligaciones del
Presidente de la Republica:

Conceder privilegios exclusivos por tiempo fimitado, con arreglo a la ley
respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algun ramo
de fa industria.

I.B.4. Prevenciones Generales.

Finalmente, es menester sefialar que el articulo 133 de la propia
Constitucion se aplica también a la materia, en virtud de que, como se ha

10
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afirmado, el sistema de propiedad industrial se rige por la Constitucidn
Federal, por los tratados internacionales y por la Ley de Propiedad Industrial,
y este precepto no deja lugar a dudas en lo que se refiere a la jerarquia de
las normas, a la letra dice:

“Esta Constitucion, fas leves del Congreso de la Unicn que emanen de elia y
todos los Tratados que esten de acuerdo con la misma, celebrados y que se
celebren por el Presidente de fa Republica, con aprobacion def Senado serdn
la Ley Suprema de toda la Union. Los jueces de cada Estado se arreglardn @
dicha Constitucion, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario
que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”

I1.C. Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento.

En nuestro pais, los derechos de propiedad industrial estan
regulados por la Ley de Propiedad Industrial, en vigor desde 1991 vy
reformada en 1994 y 1997,

Dicha ley establece en la fraccion V del articulo 2 que la
propiedad industrial se protegera mediante la regulacién vy el otorgamiento
de:

I.C.1. Patentes de invencidn;

I.C.2. Registro de modelos de unidad;

I.C.3. Registro de disefios industriales;

[.C.4. Marcas;

I.C.5. Avisos comerciales;

I.C.6. Publicacion de nombres comerciales;

I.C.7. Declaracién de proteccién de denominaciones de arigen.
I.C.8. Regulacion de secretos industriales;

1.C.9. Franquicias, de conformidad con el articulo 142 de la Ley;

I1.C.10. Registro de esquemas de trazado de circuitos
integrados; estos Gltimos, de conformidad con el Titulo
Quinto bis, en vigor a partir del 1° de enero de 1998,

11
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A continuacion se dara un panorama de cada una de las figuras
Citadas.

1.C.1. Patentes de invencion;

Una patente es un documento expedido por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (en lo sucesivo el Instituto), que
garantiza la exclusividad por un periodo de tiempo determinado sobre la
explotacion de un invento,

Para tener una idea clara de lo que implica la definicidn anterior,
habra que precisar algunos de los conceptos que la integran.

Se considera como una invencién a toda creacién humana que
permita transformar la materia o la energia que existe en la naturaleza, para
el aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas
(articulo 15 LPI).

Este concepto tan amplio encuentra algunas limitaciones cuando
lo que se pretende es la explotacion a través de una patente, y Ia primera de
ellas se refiere a la novedad, ya que es un requisito indispensable que la
invencion sea nueva, lo que significa que no debe estar en el estado de la
técnica.

Esto Gltimo nos lleva a precisar lo que la ley considera como
estado de la técnica y es, de conformidad con la fraccién II del articulo 12, el
conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho plblicos mediante una
descripcién oral 0 escrita, por la explotacién o por cualquier otro medio de
difusion o informacién en el pais o en el extranjero.

Para que una invencion se considere patentable debe ser
susceptible de aplicacién industrial, es decir, que exista la posibilidad de ser
producida o utilizada en cualquier rama de la actividad econdmica, entre las

12
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que se pueden citar la industria, comercio, servicios, agricultura, ganaderia,

silvicultura y pesca.

Sin embargo, no todo lo que es nuevo y susceptible de
aplicacion industrial puede patentarse; principalmente, por tratarse de
elementos 0 procesos esencialmente naturales o por ser materia de
proteccién de la Ley Federal del Derecho de Autor. La ley establece dichas
limitaciones en los articulos 16 y 19:

Articufo 16: Serdn patentables fas invenciones que sean nuevas resuftado de
una actividad inventiva y susceptibles de aplicacion industrial en los términos
de esta ley, excepto.

L

i

r

Los procesos esenclalmente bioldgicos para Ja produccion,
reproduccion y propagacion de plantas y animales;

El material biologico y genético tal como se encuentra en la
naturaleza,

Las razas animales;
El cuerpo humano y las partes vivas que lo componen, y
Las variedades vegetales.

Articulo 19: No se consideraran invenciones para los efectos de esta Ley:

L

I

I

V.

V.
Vir.

VIIL.

Los principios tedricos o clentificos;

Los descubrimientos que consisten en dar a conocer 0 revelar algo
que va existia en /a naturaleza, aun cuando anterformente fuese
desconocido para ef hombre;

‘Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos

mentales, juegos o negocios y los métodos matematicos,;
Los programas de computacion;

Las formas de presentacion de informacion;

Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias;

Los métodos de tratamiento quirdrgico terapéutico o de diagndstico
aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales; y

ta yuxtaposicion de invenciones conocidas 0 mezclas de productos
conocidos, su variacion de uso de forma de dimensiones o de
materiales, salvo que en realidad se trate de su combinacion o fusion
de tal manera que no puedan funcionar separadamente 0 que las
cualidades o funcionas caracteristicas de Ilas mismas sean

13
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modificadas para obtener un resultado industrial 0 un usc no cbvio
para un técnico en ia materia.

Ahora bien, cabe preguntarse éCuales son las prerrogativas que
concede una patente? y éDe qué forma se benefician los inventores con su
obtencién?

El articulo 25 de la ley responde al primer cuestionamiento
sefialando que se concede el uso exclusivo para explotar la invencion
patentada impidiendo a terceras personas que fabriquen, usen, vendan,
ofrezcan en venta o importen el producto sin su consentimiento, y cuando el
objeto de la patente sea un proceso, el derecho de impedir a otras personas
que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el
producto obtenido directamente del mismo sin su consentimiento.

De lo anterior se desprende que una patente puede recaer
sobre:

a) Un producto;

b) Un aparato o medio especialmente concebido para su
fabricacion;

¢) Un proceso; o

d) Un medio creado especialmente para su aplicacion.

La exclusividad en la explotacién tiene una duracion de veinte
afios improrrogables a partir de la fecha de presentacion de la solicitud.

Respecto de la segunda cuestion, cabe sefialar que la mayoria
de los inventores no explotan por si mismos el invento patentado, sino que
llegan a un arreglo con alguna compafiia que pueda directamente llevar a
cabo su aprovechamiento, de tal manera gue celebran un contrato de licencia
por medio del cual el licenciatario puede explotar directamente la patente y el
inventor obtiene a cambio el pago de una cuota de regalias.

La ley establece varios tipos de licencia:
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EL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO.

b)

La licencia contractual o convencional esta regulada por
el articulo 63 de la Ley y es aquélla en la que las partes
determinan las condiciones de comin acuerdo.

Para que surta efectos en perjuicio de terceros, deberan
inscribirse en el Instituto.

Dicha inscripcién se llevard a cabo previa solicitud por
escrito y pago de la cuota de derechos correspondiente.

La licencia obligatoria es, aquélla que la autoridad otorga
en el caso de gque se dé la falta de explotacion de la
patente, es decir, cuando no se haya iniciado ésta
despues de tres afos contados a partir de la fecha de
otorgamiento de la patente o cuatro afios a partir de la
presentacion de la solicitud ante el instituto. Este tipo de

~ licencia opera siempre y cuando el Instituto considere

que no existe una causa debidamente justificada para la
faita de explotacidn (articulo 70 de la ley).

La licencia de utilidad pablica: La concede el Instituto por
causas de emergencia © seguridad nacional cuando se
determina que en caso de no hacerio, se impida,
entorpezca 0 encarezca la produccidn, prestacion o
distribucién de satisfactores basicos para la poblacion
(articulo 77 de la Ley).

1.C.1.1. Invenciones de los trabajadores.

Los inventos que se realizan por personal subordinado en una

relacion laboral representan un porcentaje importante de las patentes que se
otorgan, por lo que se han creado normas especificas al respecto.

Dichas normas, sin embargo, no se incluyen en la legislacion

sobre propiedad industrial, sinc que se remiten a la ley laboral.

A continuacion se transcribe el articulo 163 de la Ley Federal del

La atribucion de Jos derechos al nombre y a fa propiedad y explotacion de las

invenciones realizadas en 1a empresa, se regivd por las normas siguientes:
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L El inventor tendrd derecho a que su nombre figure como autor de la
fnvencion;
I Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigacion o de

perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa
por cuenta de ésta, fa propiedad de la invencion y el derecho a fa
explotacicn de la patente corresponderén al patron. El inventor
independientemente del salarie que hublese percibido tendrd
derecho a una compensacion complementaria gue se fjjard por
convenio de fas partes o por /a Junta de Conciliacion y Arbitraje
cvando 1a importancia de la invencicn y los beneficios que pueda
reportar al patron no guarde proporcion con el salario percibido por
el inventor; y

I En cualquier otro caso, 13 propiedad de fa invencion corresponderd a
la persona o personas que la realizaron, pero el patron tendrd un
derecho preferente, en fgualdad de circunstancias al uso exclusive o
a la adquisicion de la invencion y de las correspondientes patentes.

Como se desprende de la disposicidon transcrita, la LFT
Unicamente se refiere a las invenciones, dejando de lado los modelos de
utilidad y los disefios industriales; sin embargo, en concordancia con la Ley
de Propiedad Industrial, a estos (ltimos se les aplican, en lo que no se
oponga a su naturaleza, las mismas reglas que a las patentes, por lo que se
puede concluir que esta disposicion laboral sigue las normas directrices
previstas en la Ley de Propiedad Industrial.

1.C.2. Modelos de Utilidad

De conformidad con el articulo 28 de ia ley, “Se consideran
modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o herramientas que,
como restltado de una modificacion en su disposicién, configuracién o
estructura o forma, presenten una funcidon diferente respecto de las partes
gue lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad”.

Se trata de aportes técnicos de menor envergadura que
aquéllos que son susceptibles de protegerse mediante una patente; se puede
decir, en términos generales, que los modelos de utilidad hacen mas (tiles las
herramientas 0 maquinarias ya conocidas.

Los modelos de utilidad se amparan a través de un registro y es
indispensable para obtener esta proteccidn que cuenten con la caracteristica
de la novedad y sean susceptibles de aplicacion industrial.
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La linea que separa a los inventos de los modelos de utilidad es
un poco confusa; para Tulio Ascareli® “el invento presupone un
descubrimiento que directamente concierne a un nuevo producto, a un nuevo
proceso 0 a la satisfaccion de una nueva exigencia, aunque sean con
productos o procesos conocidos pero relativos a nuevos resultados. En el
modelo de utilidad, el descubrimiento concierne a la comodidad de aplicacion
o de empleo de un producto que, a pesar de todo, puede seguir
considerandose idéntico y por tanto a la aplicacion de procedimientos
técnicos conocidos consiguiendo una mayor comodidad vy eficacia de empleo
de un producto conocido o0 de productos conocidos o de partes ©
combinaciones de partes de productos conocidos”

La legislacion exige un menor nidmero de requisitos para el
registro de un modelo de utilidad que para una patente y como se desprende
de la definicion dada en el primer parrafo del presente apartado, se excluye
la posibilidad de registrar procesos.

Las prerrogativas que otorga el registro de un modelo de
utilidad se refieren a la exclusividad en su explotacion, impidiendo, como en
el caso de las patentes, que ferceras personas fabriquen, usen, vendan,
ofrezcan en venta o importen el producto sin su consentimiento durante un
periodo de diez afos improrrogables contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud.

1.C.3. Disenos Industriales.

La ley contempla das tipos de diseifios industriales. Los dibujos
industriales y los modelos industriales.

El primero es una creacidn estéfica que se manifiesta en la
combinacion de figuras, lineas o colores que se incorporen a un producto
industrial con fines de ornamentacion y que le den un aspecto peculiar y
propio; el sequndo es una forma tridimensional que sirve de tipo o patron
para la fabricacion de un producto industrial, que le da apariencia especial en
cuanto no implique efectos técnicos.

® Teoria de la Concurrencia y de los bienes inmateriales. Primera ed. Ed. Bosh. Barcelona,
Espana. 1970, p. 611.
17




IMPLICACIONES FISCALES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
CAPITULO |- . -
EL SISTEMA DE PROPIEDAD INDBSTRIAL EN MEXICO.

Esto Ultimo resulta de particular importancia, ya que da la clave
para diferenciar un modelo de utilidad de un disefio industrial y la ley es muy
precisa al sefialar en el tercer parrafo del articulo 31 que la proteccion no
comprendera los elementos o caracteristicas que estuviesen dictados
Unicamente por consideraciones de orden técnico o por la realizacidon de una
funcion técnica, y que no incorporan ningn aporte arbitrario del disefador...”

De lo anterior se inflere que la diferencia fundamental entre un
disefio industrial y un modelo de utilidad estriba en que el primero hace
visualmente mas atractivo a un producto desde el punto de vista del
consumidor y el segundo da una solucidn técnica, es decir, lo hara mas Util.

La duracién de la proteccion de un disefio industrial es de
quince afios improrrogables a partir de la presentacion de la solicitud.

1.C.4. Marcas

El propdsito fundamental de las marcas es el de informar a los
consumidores potenciales el origen y la calidad de los productos o servicios
que se ofrecen, ya que frecuentemente los consumidores hacen sus compras
basandose en marcas que ya conocen, directamente o por medio de la
publicidad, lo que puede representar una ventaja competitiva para los
fabricantes o prestadores de servicios. De ahi la importancia que tiene la
proteccion de una marca a través de su registro.

Una marca puede ser mas que un nombre o un logotipo. Es
posible que incluya otros aspectos que aunque no Sean funcionales
distinguen a un producto o servicio o tienden a promoverlo en el mercado.
Un ejemplo de lo anterior lo constituyen las formas, letras, nimeros o
colores. Los titulos de algunos programas de television o de radio pueden
asimismo servir como marcas cuando lo que se pretende es la promocion de
un producto.

La ley define el concepto de marca como “todo signo visible que
distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en €l
mercado” (articulo 88).
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Consideramos que la anterior definicidn es muy general por lo
que a efecto de tener un concepto mas amplio, incluiremos la definicion del
primer parrafo del articulo 15 del Acuerdo TRIPS:

Podrd constituir una marca de fdbrica o de comercio cualquier signo o
combinacion de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios
de una empresa de los de ofras empresas. Tales signos podrdn registrarse
como marcas de fabrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos
los nombres de persona, las letras, los numeros, los elementos figurativos y
las combinaciones de colores, asi como cualguier combinacion de estos
signos. Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir los
bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrdn supeditar la posibilidad
de registro de los mismos al cardcter distintivo que hayan adquirido mediante
su uso. Los Miembros podran exigir como condicién para el registro que los
signos sean perceptibles visualmente.

El derecho de uso exclusivo sdlo se alcanzard mediante su
registro ante el instituto. Sin embargo, el hecho de no registrarla no da lugar
a la imposicion de una sancion a menos que se trate de una marca idéntica o
semejante en grado de confusién a otra que ya esté registrada y que se
aplique a productos similares 0 que se trate de una marca no registrable
conforme al articulo 90 de la ley.

Uno de los requisitos mas importantes para el registro de una
marca es su caracter distintivo.

Una vez obtenido el registro se obtiene el derecho de ostentar
las siglas “MR"”, o el simbclo ® o bien la leyenda “Marca Registrada” para
hacer pUblico el derecho de exclusividad.

Esta exclusividad tiene una vigencia de diez afios pudiéndose
renovar por periodos iguales; es efectiva en todo el territorio nacional, aun
cuando en algunos lugares la marca sea desconocida para [os consumidores;
se limita a los productos o servicios amparados y subsiste en tanto el titular
de la marca la use, ya que la marca responde a la practica comercial, es
decir, al uso que de ella se haga, lo que impiica que el abandono constituye
una causa de caducidad.
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Es posible, de acuerdo con la ley, la transmisién de una marca
mediante una licencia a una o0 mas personas, con relacion a todos ¢ algunos
de 105 productos 0 servicios a los que se aplique la marca. Para que dicha
transmision produzca erectos en perjuicio de terceros deberd inscribirse en el
Instituto.

Por otra parte, cuando una marca ha sido registrada y un
tercero comprueba el uso anterior e ininterrumpido de una idéntica o
semejante en grado de confusion que se ha aplicado a los mismos o similares
productos antes de la fecha de presentacién de la solicitud o de primer uso
declarado, el registro no surte efectos para esta persona y ambos podran
usar la marca ain cuando el tercero no tenga la intencion de registrarla.

Los tipos de marca que reconoce la ley (articulo 89) son los
siguientes:

a) Nominativas: estan formadas por una denominacién, es
decir, cualquier palabra que no vaya en contravencion al
articulo 90;

b) Innominadas: Se forman con figuras visibles;

¢) Tridimensionales: Pueden incluirse dentro de este tipo los
envases cuando sean lo suficientemente distintivos;

d) Mixtas: Es la que combina dos 0 mas de los tipos de marcas
sefialados.

Se ha sefialado que existen denominaciones, figuras o formas
tridimensionales que la ley considera que no son registrables; ello obedece de
acuerdo con la opinion de Mauricio Jalife Daher’ a los siguientes criterios:

> Por no ser distintivas;

> Por ser descriptivas;

> Por tratarse de simbolos oficiales;
> Por introducir a error o confusion;

” Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. Primera ed. Ed. Mc Graw Hill. México. 1998,
p. 105.
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» Por estar intimamente vinculadas a una persona o empresa

Y:
» Por afectarse derechos sobre marcas previamente
reconocidas.

1.C.5. Avisos Comerciales.
De conformidad con el articulo 100 de la Ley:

"“Se considera aviso comercial a fas frases u oraciones que tengan por objeto
anunciar al publico establecimientos o negociaciones comerciates industriales
0 de servicios, productos o servicios para distinguirlos de fos de su especie”,

Del concepto transcrito con anterioridad, se désprende que los
avisos comerciales pueden estar destinados a anunciar productos, servicios,
establecimientos 0 negociaciones. Y la ley es muy clara al sefialar que al
anunciar productos, estos deben especificarse en la solicitud de registro y si
lo que se esta anunciando es un establecimiento 0 negociacion, el registro no

ampara productos 0 servicios aun cuando estén relacionados con el
establecimiento o negociacion,

Para tener derecho a su uso exclusivo, se aplica la regla general
de la ley que es la del registro ante el Instituto. Este tiene una duracién de
diez afios contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud y sera
renovable por periodos iguales.

Se aplica a los avisos comerciales el comentario vertido en
relacion con la transmision de las marcas.

I.C.6. Nombres Comerciales.

El nombre comercial es, segun la opinién de Enrique Correa®, el
signo adoptado por industriales, productores y comerciantes, sean personas
fisicas, sean personas morales, para distinguir sus negocios de los demas que
se dedican a una actividad mercantil del mismo género.

® CORREA, Enrique, Proteccion del nombre comercial en México. Revista Mexicana de la
Propiedad Industrial y Artistica, Afo |, No. 1, México, enero-junio de 1963, p. 23.
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Sus funciones principales son la identificacion vy
fundamentalmente la de conservar la clientela.

Los nombres comerciales estan protegidos sin necesidad de
registro, y dicha proteccidn abarca, de conformidad con el articulo 105 de la
ley, la zona geografica de clientela efectiva de la empresa o establecimiento
al gue se aplique el nombre comercial y se extendera a toda la Republica si
existe difusion masiva y constante a nivel nacional del mismo.

Una critica que hace la doctrina a este precepto es la que se
refiere a la "zona geogrdfica de clientela efectiva’, ya que la ley no
proporciona elementos para determinarla; un criterio a seguir es el de la
facturacion, ya que es ahi donde se proporcionan elementos para comprobar
los lugares de donde provienen los clientes del establecimiento.

Aln cuando no se requiere el registro del nombre comercial
para su uso exclusivo, en la ley se prevé que quien esté usandc un nombre
comercial podrd solicitar por escrito su publicacién en la Gaceta (8rgano
oficial de difusion del Instituto), con el fin de establecer la presuncion de
buena fe en la adopcién y uso del nombre comercial.

Las razones que impedirian al Instituto dicha publicacién se
citan en el articulo 108, y se refieren a la existencia de un nombre idéntico o
semejante y aplicado al mismo giro publicado con anterioridad o a una marca
en tramite de registro o ya registrada bajo los mismos supuestos. Asimismo,
si el nombre comercial que pretende pubticarse carece de elementos
distintivos o contraviene en lo aplicable al referido articulo 90, el Instituto
rechazara el tramite.

La vigencia de la publicacién es de diez afios, contados a partir
de la fecha de la solicitud, renovable por periodos iguales.

1.C.7. Denominaciones de Origen.

El articulo 156 define claramente el concepto en los siguientes
términos:
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Se entiende por denominacion de origen, el nombre de una region
geogrdfica def pafs que sirva para designar un producto originario de la
misma, y cuya calidad o caracteristica se deban exclusivamente al medio
geografico comprendiendo en éste lps factores naturales y los humanos.

Desglosando la definicidn anterior, se entiende que para que
exista una denominacibn de origen deben darse tres condiciones
fundamentales:

a) Que se trate del nombre de una regién geografica del pafs;

b) Que dicha denominacién sirva para designar un producto
originario de esta region y;

¢) Que la calidad o caracteristicas del producto sea resultado
del medio geografica.

En nuestro pais las denominaciones de origen protegidas son:

Tequila;
Mezcal;
Talavera y
Olinala

Y V Vv V¥

La proteccion de las denominaciones de origen se inicia,
conforme a lo que establece el articulo 157, con la declaracién que al efecto
emita el Instituto y su vigencia se determinara con la subsistencia de las
condiciones que le dieron origen.

Una caracteristica que hace muy especial a esta figura de la
propiedad industrial es que el Estado mexicano es el titular de Ia
denominacion de origen, y los particulares sélo podran hacer uso de ella
previa autorizacidon de uso por parte del Instituto, cuya vigencia es de diez
afos, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, pudiendo
renovarse por periodos iguales.
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I.C.8. Secretos Industriales.

En el articulo 82 de la Ley, gue se refiere a los secretos
industriales, se proporciona, en su primer parrafo, una definicidon muy
completa en los siguientes términos:

Se considera secreto industrial a toda la informacion de aplicacion industrial
o comercial que guarde una persona fisica o moral con cardcter de
confidencial que le signifigue obtener o mantener una ventaja competitiva 0
economica frente a terceros en ja realizacion de actividades econdmicas y
respecto cual haya adoplado los medios o sistemas suficientes para
preservar su confidencialidad y el acceso restringido a la misma.

Al hacer un desglose de los elementos dados por el anterior
concepto, encontramos los que a continuacion se sefialan.

a) Se trata de uma informacién de aplicacién industrial o
comercial:

Aun cuando la figura se denomina secreto industrial, |a ley abre
la posibilidad de que la informacion de que se trate sea de aplicacién
comercial también,

Un secreto industrial puede consistir en alguna forma, idea,
proceso, compilacién de informacion, lista de clientes, férmulas, procesos de
manufactura, etc.

b)  El secreto debe estar guardado por una persona fisica o
moral con caracter de confidencial, debiendo adoptar los
medios suficientes que ayuden a preservar esta
confidencialidad, asi como el acceso restringido a la
informacion.

Las medidas para preservar esta confidencialidad pueden ser
muy variadas; se pueden citar como ejemplos la instalacién de una clave de
acceso para los equipos de cdmputo, gafetes de identificacion para el
personal que puede tener acceso a la informacién, prohibir la duplicacién de
ciertos documentos, clausulas de confidencialidad en los contratos laborales
de quienes, por razon de su trabajo, conocen la informacion secreta, etc.

C) Debe representar una ventaja competitiva o econdmica
frente a terceros.
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Si la informacion guardada en secreto no representa una
ventaja competitiva, no gozara de proteccidn en los términos de la ley, por lo
que se puede concluir que no toda informacidn confidencial resulta
necesariamente un secreto industrial.

El segundo pérrafo de dicho articulo indica que la informacion
debe referirse a la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos; a
los métodos o procesos de produccion o a los medios o formas de
distribucién o comercializacion de productos o prestacion de servicios.

Otro elemento que complementa la definicidn transcrita es el
contenido en el articulo 83, que se refiere al soporte material de la
informacion y sefiala que debe constar en documentos, medios electrénicos o
magnéticos, discos Opticos, microfilmes, peliculas u otros instrumentos
similares.

Con esta Ultima frase, se deja abierta la posibilidad de utilizar
cualquier instrumento que el poseedor del secreto considere iddnea para
guardar su informacién y gozar de la proteccién que otorga la ley.

Se podria considerar que los conocimientos guardados como
secreto industrial, para obtener una proteccién mayor, deberian patentarse;
sin embargo, puede haber diversas razones para no querer hacerlo; por
ejemplo, puede tratarse de conocimientos técnicos no patentables que
relnen los requisitos para ser considerados secretos 0 que si reunen los
requisitos de patentabilidad, pero que desean mantenerse en secreto a fin de
tener su uso exclusivo durante tiempo ilimitado o porque quiza la explotacion
de una patente referida a esa informacion le implique un costo muy alto.

Otros requisitos que se establecen para la proteccion de los
secretos industriales se indican a continuacion:

»  Que la informacion no sea de dominio publico;
»  Que no resulte evidente para un técnico en la materia;

» Que no tenga como base informacion previamente
disponible;
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» Que no deba ser divulgada por disposicién legal o por
orden judicial;

De todo lo anterior, se advierte que la Ley no prevé registro o
trdmite alguno para el reconocimiento de un secreto industrial, lo que hace
muy singular a esta figura.

Las prerrogativas que confiere la ley a los poseedores de los
secretos industriales se refieren fundamentalmente a la exclusividad para
explotarlo; sin embargo, en el caso de que otra persona obtenga dicho
conocimiento por medios licitos, por ejemplo a través de una investigacion
que se haya realizado en forma paralela, lo puede utilizar sin que el primer
detentador se pueda oponer, pudiendo existir la posibilidad de que esta
persona quisiera patentar este conocimiento, lo cual legalmente es posible.

En este supuesto, la patente no causard efectos en perjuicio del
primer detentador, quien podra seguir utilizando su secreto industrial, en
tanto se relnan las condiciones que la ley exige. Lo anterior de conformidad
con lo sefialado por la fraccidn III del articulo 22 de la ley.

En el caso de los conocimientos patentados, unicamente tiene el
derecho a la exclusividad quien solicitd primero el tramite ante la autoridad
competente y aquéllos a quienes les otorgue su consentimiento.

Se prevé la posibilidad de transmitir los conocimientos técnicos
contenidos en un secreto a través de una licencia y quien adquiera la
informacion tendrd, ademas de la obligacion que se refiere al pago de
regalias, la de guardar la confidencialidad.

I1.C.9. Franquicias.

Esta forma de asociacidn empresarial es relativamente reciente
en nuestro pais, constituye basicamente un sistema de comercializacién en el
que se conjugan dos elementos: por un lado, la utilizacién de una marca o
nombre comercial y por el ofro, la transferencia de conocimiento y tecnologia
que permiten desarrollar un concepto comercial 0 de servicio de manera
uniforme.
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El impacto econdmico que representa el sistema de franquicias
es importante ya que reduce en mucho la vulnerabilidad de micro y pequenas
empresas, puesto que se fomenta la asociacién a la vez que fortifica el
desarrollo comercial.

La razén del éxito y la expansién de las franquicias radica en la
filosofia de este tipo de negocios; en principio se basa en poner al alcance de
inversionistas medianos y pequefos la posibilidad de un negocio exitoso con
una baja probabilidad de fracaso.

El crecimiento de las franquicias ha sido propiciado por la
politica de apoyo a las inversiones que lleva a encauzarse hacia un marco
economico de competencia internacional.

La ley establece en el primer parrafo del articulo 142 la
definicidn de franquicia:

Existird franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan
conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la
persona a quien se le concede pueda producir 0 vender bienes o prestar
servicios de manera unfforme y con los métodos operativos comerciales y
administrativos establecidos por el titular de la marca tendientes a mantener
/a calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que ésta
distingue.

De lo anterior se puede inferir que los elementos de una
franquicia son los que a continuacion se sefialan:

a) La existencia de una marca registrada, ya que con el registro
se obtiene la exclusividad;

b) La licencia sobre la marca;

c) La transmision de conocimientos técnicos o asistencia
técnica, que constituye el elemento fundamental para
conseguir los fines que de acuerdo con la ley persiguen las
franquicias;

d) La uniformidad en la prestacién de servicios, produccidn o
comercializacion de bienes;
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e) La homogeneidad de los métodos operativos, comerciales y
administrativos establecidos por el titular de la marca y;

f) El mantenimiento constante de la calidad, prestigio o imagen
en los productos o servicios amparados por la marca.

La ley exige que exista un contrato que se debera inscribir ante
el Instituto. La duracion de este contrato estara determinada por la voluntad
de las partes.

I.C.10. Esquemas de trazado de circuitos integrados.

Constituye una novedad de la ley el reconocimiento de los
esquemas de trazado de circuitos integrados como un derecho de propiedad
industrial, a raiz de la reforma publicada el 26 de diciembre de 1997.

Uno de los problemas de las nuevas tecnologias es que su
elaboracion es producto de un largo y costoso proceso de investigacion, pero
su copia y reproduccién es muy rapida y barata.

Enseguida se transcriben las definiciones que la ley establece en
su articulo 178 bis 1, fracciones Iy II, gue serviran para esclarecer lo que se
entiende por circuitos integrados y justificar, de alguna manera, la
importancia de su proteccion en el mundo actual que se basa en el desarrollo
tecnoldgico:

Fraccion I.  Circuito integrado: un producto en su forma final o en una forma
intermedia, en el gue los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un
elemento activo, y alguna o lodas las interconexiones formen parte
integrante del cuerpo o de la superficie de unha pieza de material
semiconductor y que este destinado a realizar una funcion electronica.

Fraccion II. Esquema de trazado o topografia la disposicion tridimensional,
expresada en cualquier forma de los elementos de los cuales uno por lo
menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las inferconexiones de
un circuito infegrado, o dicha disposicion indimensional preparada para un
circuito integrado destinado a ser fabricado.
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Los circuitos integrados se protegen a través de un registro que
tiene una vigencia de diez afios improrrogables contados a partir de la
presentacion de la solicitud.

Dicho registro se otorgara solamente a los esquemas de trazado
originales, es decir, 10s que sean resultado del esfuerzo intelectual de su
autor y que no sean comunes entre los fabricantes o creadores en el
momento de su generacion.

La transmisién de un esquema de trazado registrado se lieva a
cabo a través de una licencia, que se deberd inscribir ante el Instituto. Cabe
aclarar que no procede el otorgamiento de licencias obligatorias.

1.D. Ley Federal de Variedades Vegetales.

Esta ley, en vigor desde el 26 de octubre de 1996, conforme a
su articulo 1° fija las bases y procedimientos para la proteccidn de los
detechos de los obtentores vegetales, es decir de la persona fisica o moral
que haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal mediante una técnica
o procedimiento que permita desarrollar una especie vegetal nueva, distinta,
estable y homogeénea.

El documento en que se reconoce y acredita el derecho del
obtentor de una variedad vegetal es el “Titulo de Obtentor” y es expedido por
la SAGAR.

El articulo 4° de la ley sefala los derechos que confiere el titulo
indicado, a saber:

.- Ser reconocido como obtentor de una variedad vegetal. Fste
derecho es inalienable e imprescriptible, y

II.- Aprovechar y explotar, en forma exclusiva y de manera temporal,
por sf o por terceros con su consentimiento, una variedad vegetal y su
material de propagacion, para su produccidn, reproduccion,
distribucion o venta, asi como para la produccion de otras variedades
vegetales e hibridos con fines comercigles. Estos derechios tendran
una duracion de:
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a) Dieciocho afios para especies perennes (forestales, fruticolas,
vides, ornamentales) y sus portainjertos, y

b} Quince arios para las especies no incluidas en el inciso anterior.

Estos plazos se contardn a partir de la fecha de expedicion del titulo
de obfentor y, una vez lranscuridos, la variedad vegelal su
aprovechamiento y explotacion, pasaran af dominio publico’.

LE. Normas internas de la autoridad competente en materia de
propiedad industrial.

La autoridad que administra el sistema de propiedad industrial
es de conformidad con el articulo 1° de la Ley de Propiedad Industrial, el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El Instituto se cred por decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federacion el 10 de diciembre de 1993, como respuesta a la necesidad de
adecuacion y fortalecimiento de los acervos de informacion tecnoldgica v la
funcidn de asistencia y consultoria de alta calidad de instituciones publicas.

El citado decreto sefiala en su exposicion de motivos que el
Instituto nace como un organismo con personalidad juridica y patrimonio
propio, con el propdsito de actuar como “drgano de asesoria, consulta y
difusion en materia de propiedad industrial; coadyuvar en la promocidn de las
invenciones de aplicacion industrial y su desarrollo comercial;, formar y
mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas y realizar
estudios en investigaciones en dicha materia.”

Su estructura organica, de conformidad con el articulo 3° del
Reglamento del Instituto Mexicano de propiedad industrial, vigente desde
diciembre de 1999, es la siguiente:

I.E.1. Junta de Gobierno.

La Junta de Gobierno y el Director General, son los drganos de
administracion de! Instituto.
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Se integra con diez representantes, de conformidad con o que
establece el articulo 7 bis de la Ley:

»  El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, quien la
preside;

»  Un representante designado por la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial;

> Dos representantes designados por la Secretaria de
Hacienda y Crédito Publico;

Un representante de:

Secretaria de Relaciones Exteriores;

Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraulicos;
Secretaria de Educacion Plblica;

Secretaria de Salud;

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia;

vV VYV ¥V V V¥

Centro Nacional de Metrologia;
Por cada representante propietario sera designado un suplente.

El criterio de seleccion que se tomd en cuenta obedece a la
relacion que guardan con la materia de la propiedad industrial.

Cabe destacar que la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial preside este organismo debido a que fue hasta 1994 la autoridad
encargada de la administracién del sistema de propiedad industrial, a través
de 1a entonces Direccion de Desarrollo Tecnoldgico.

1.E.2. Direccion General.

Su designacion le corresponde al Secretario de Comercio, en sus
funciones de presidente de la Junta de Gobierno.
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se indican:

Le corresponde la representacion, atencion, tramite y resolucion
de todos los asuntos que le competan al Instituto. El reglamento del
Instituto prevé que puede ejercer todas sus funciones directamente o
delegarlas en servidores publicos subalternos, que son los que a continuacion

I.E.2.1. Direcciones Generales Adjuntas de Propiedad Industrial y
de los Servicios de Apoyo y Coordinacién de Planeacion
Estratégica.

I.E.2.1.1.

Las funciones principales que les corresponden, dentro de la
esfera de su competencia, se encuentran:

» Acordar con el Director General el despacho vy resolucién de

los asuntos que estén bajo su responsabilidad y supervisar
el funcionamiento de las dreas administrativas a su cargo;

Analizar y someter a la aprobacion del Director General los
proyectos de reformas a las disposiciones legales vy
administrativas aplicables;

Aplicar los ordenamientos que integran el marco juridico en
materia de la propiedad industrial y derechos de autor;

Proporcionar la informacion o la cooperacidn técnica que les
soliciten las dependencias y entidades publicas o privadas o
las areas administrativas del propio instituto; y

> Servir de enlace con dependencias y entidades publicas.

Direccion general adjunta de propiedad industrial:

Le corresponde esencialmente:

>

Establecer las politicas y lineamientos institucionales para los
tramites relativos al otorgamiento y conservacion de los
derechos de propiedad industrial y de las declaraciones
administrativas  substanciadas conforme a la Ley de
Propiedad Industrial y a la Ley Federal de Derechos de
Autor;

Otorgar o negar patentes y registros que se tramiten
conforme a la Ley de Propiedad Industrial;
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I.E.2.1.2.

I.E.2.1.3.

Proporcionar asesoria relativa a los tramites de los derechos
referidos en el parrafo que antecede;

Emitir las resoluciones relacionadas con los procedimientos
para el otorgamiento y conservaciéon de los derechos de
propiedad industrial; y

Actuar como conciliador de los intereses de las partes
involucradas en los procedimientos de declaracion
administrativa.

Direccion general adjunta de los servicios de apoyo:

Sus actividades principales van encaminadas a:

>

Supervisar la coordinacion y participacion en las actividades
de promocion, difusién y estudio del sistema de propiedad
industrial gque realiza el Instituto para alentar la actividad
creativa y conocimiento de la materia;

Propiciar la vinculacion institucional para promover y difundir
mecanismos de apoyo tecnoldgico;

Proveer lineamientos y posturas para negociaciones,
reuniones y foros internacionales sobre propiedad industrial,
asi como participar en los mismos, en representacion del
Instituto;

Vigilar el cumplimiento de los compromisos derivados de los
tratados o acuerdos interinstitucionales sobre la propiedad
industrial;

Realizar los tramites referentes a la proteccién internacional
de los derechos de propiedad industrial de nuestro pais; y

Supervisar los programas de automatizacion del Instituto.

Coordinacion de planeacion estratégica:

Entre sus principales funciones destacan:

»

Formular estrategias, metas y objetivos institucionales para
el funcionamiento y desempefio de la prestacién de los
servicios plblicos;

Elaborar e integrar programas estratégicos conforme a las
metas y objetivos institucionales;
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1.E.2.2.

» Coordinar fa instrumentacién operativa de dichos programas

estratégicos; y

» Elaborar proyectos de reestructuracion organizacional.

Direcciones divisionales:
Compete a los directores divisionales, en el ejercicio de sus

atribuciones, fundamentalmente lo siguiente:

I.E.2.2.1.

I.E.2.2.2.

» Planear, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento y

desempeno de las labores encomendadas al area
administrativa a su cargo;

» Coordinar sus actividades con otras dependencias del

Instituto para su mejor funcionamiento; v

> Proponer el ingreso, las promaciones, licencias y remociones

del personal su cargo.

Direccién divisional de patentes:
Sus funciones principales se refieren a:
» Aplicacion de las disposiciones legales relativas al tramite y

concesién de patentes, registros de modelos de utilidad,
disefios industriales y esquemas de trazado de circuitos
integrados, asi como para su negativa;

Resolucion de las solicitudes referentes a la inscripcion de
licencias, transmisién y conservacion de los derechos
aludidos; y

> Promocion y fomento de la actividad creativa.

Direccién divisional de marcas:
Le concierne principalmente;
> La emision y la negativa de los registros de marcas, avisos

comerciales, autorizacién de publicacion de nombres
comerciales, declaratorias de proteccién y autorizaciones
para el uso de denominaciones de origen; y
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I.E.2.2.3.

1.E.2.2.4,

> La resolucion de las solicitudes referentes a la inscripcion de

licencias, transmision y conservacion de los derechos
aludidos.

Direccion divisional de proteccion a la propiedad
intelectual: :

Las funciones primordiales de esa direccién se refieren a la
substanciacion de los procedimientos de nulidad, caducidad y cancelacién de
los derechos de propiedad industrial; esto incluye, entre otras funciones:

»

v

La realizacion de investigaciones de infracciones
administrativas y de hechos presuntamente constitutivos de
delitos;

La practica de visitas de inspeccion;
El requerimiento de informacion y datos;

La emision de resoluciones de suspension de la libre
Circulacidn de mercancias y bienes vinculados con las
infracciones en materia de propiedad industrial y de
derechos de autor, en el ambito de su competencia;

La de fungir como arbitro en la resolucién de controversias
relacionadas con el pago de los dafos y perjuicios derivados
de la violacion a los derechos de propiedad industrial.

La de actuar como conciliador de los intereses de las partes
involucradas en los procedimientos de delcaracién
administrativa; y

La emision de dictdmenes técnicos solicitados por el
Ministerio Publico Federal, con base en datos que esta
Direccion se allegue.

Direccion divisional de sistemas y tecnologia de la
informacion:

Sus funciones mas importantes se refieren a;

> La direccidn, coordinacion y evaluacién de los programas de

automatizacion del instituto;
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I.E.2.2.5.

destacar:

I.E.2.2.6.

El mantenimiento y la planeacién de la tecnologia
informatica del Instituto;

El disefio y desarrollo de los programas de capacitacién en
informatica para el personal del Instituto;

E! disefio, produccidn y mantenimiento de bienes y servicios
para la difusion, intercambio, donacidn y almacenamiento
de informacidn protegida por los derechos de propiedad
industrial; y

La edicion y publicacion de las resoluciones legales
referentes a la proteccion de la propiedad intelectual.

Direccion divisional de promocién y servicios de
informacidn tecnolagica:

Entre las tareas mas importantes de esa direccién se pueden

»

La coordinacion y participacion en actividades de promocion,
difusion y estudio del sistema de propiedad industrial, a
través de cursos, seminarios, talleres, ferias y exposiciones
tecnoldgicas que promuevan la actividad creativa y el
conocimiento de la propiedad industrial;

La prestacidn de servicios de orientacidn y asesoria sobre los
procedimientos para la proteccion y defensa de los derechos
de propiedad industrial a las empresas, instituciones de
educacion superior e institutos de investigacion cientifica y
tecnoldgica; y

La administracion de los acervos de informacion tecnoldgica
con que cuenta el Instituto y de los servicios para su
consulta.

Direccion divisional de relaciones internacionales:

Esa direccidn tiene a su cargo, principalmente:

> La participacién en las negociaciones para el establecimiento

y la celebracion de tratados o acuerdos interinstitucionales,
asi como en reuniones y foros bilaterales, regionales y
multilaterales en materia de propiedad industrial;
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1.E.2.2,7.

I.E.2.2.8.

» La propuesta de lineamientos y posturas para las
negociaciones, reuniones y foros internacionales;

» La elaboracion de estudios sobre la conveniencia de Ia
adhesion o denuncia de Mexico a tratados internacionales
sobre propiedad industrial; y

> La atencion y respuesta a las consultas formuladas al
Instituto, sobre asuntos de caracter internacional, referentes
a la propiedad industrial.

Direccion divisional de oficinas regionales:
Compete a esta direccion, esencialmente:

» La organizacion y coordinacién de las oficinas regionales del
Instituto;

> La promocion de la desconcentracidn de las funciones
técnicas y administrativas del Instituto a las oficinas
regionales;

> La emision de propuestas referentes a la creacion de oficinas
regionales, su desaparicion o modificacion, asi como el
nombramiento o remocion de los titulares de las mismas;

» Ser el enlace con las oficinas regionales respecto de las
solicitudes y promociones relacionadas con el tramite para la
proteccion de los derechos de propiedad industrial; y

> La capacitacion del personal adscrito a las oficinas
regionales.

Direccion divisional de administracion:
Su misidn fundamental es la de atender las necesidades

administrativas relacionadas con los recursos financieros, materiales y
humanos de las areas que integran la estructura organica del Instituto.

1.E.2.2.9.

Direccién divisional de asuntos juridicos:
Como funciones mas importantes de esa direccion, destacan:
> Actuar como representante y asesor juridico del Instituto;
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> Formular y revisar en el aspecto juridico, los convenios y
contratos que deba suscribir el Instituto;

> Realizar los estudios e investigaciones juridicos que requiera
el desarrolio de las atribuciones del instituto; y

> Formular y revisar los proyectos de leyes, reglamentos,
decretos, acuerdos y demds disposiciones administrativas
que sean competencia del Instituto.

1.E.2.3. Contraloria interna:

La contraloria interna es el dérgano de control interno del
instituto.

1.E.2.4. Oficinas regionales:

Las oficinas regionales actiian como representantes del Instituto
ante las autoridades federales, estatales y municipales de su circunscripcion.

Entre sus funciones principales se destacan la de prestar auxilio
a las areas administrativas del Instituto en lo referente a:

» Los procedimientos para el trémite y otorgamiento de los
derechos de propiedad industrial;

» Inscripcién de licencias, transmisidn y conservacion de los
derechos referidos;

» Procedimientos de declaracion administrativa sustanciados
conforme a lo dispuesto en la Ley de Propiedad Industrial y
la Ley Federal de Derechos de Autor.
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CAPITULO II

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO CELEBRADOS ENTRE MEXICO Y ALGUNOS
PAISES DE AMERICA, EN RELACION
CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL

I. Naturaleza de los tratados de libre comercio

Los tratados de libre comercio se rigen por el Derecho
Internacional Piblico’; por tanto, su interpretacién y aplicacién estan
reguladas por las disposiciones de derecho internacional aplicables a los
tratados internacionales. Del mismo modo, las violaciones a dichos tratados
estan reguladas por las normas de derecho internacional publico aplicables a
las violaciones a cualquier tratado de naturaleza analoga.

Desde el punto de vista interno, las reglas acerca de la
suscripcion de los tratados estan contenidas en la Constitucion y en la Ley
sobre la Celebracion de Tratados, que se publicé en el DOF el 2 de enero de
1992.

La Ley sobre la Celebracion de Tratados dispone que existen
dos tipos de convenios regidos por el derecho internacionai, los tratados y los
acuerdos institucionales y en su articulo 2 los define en los siguientes
términos:

L- "Tratadio™ ef convenio regido por el derecho internacional publico,
celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Publico, ya
sea que para su aplicacidn requiera o no la celebracion de acuerdos en
materias especificas, cualguiera que sea su denominacion, mediante el
cual fos Eslados Unidos Mexicanos asumen compromisos. De
conformidad con la fraccion I del articulo 76 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, fos tratados deberdn ser aprobados
por el Senado y serdn Ley Suprema de toda la Unidn cuando estén de

¥ Articulo 2, inciso 1, subinciso a) de la Convencién sobre el Derecho de los Tratados,
firmada en Viena, publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 14 de febrero de 1975.
39




IMPLICACIONES FISCALES DE LOS DERECHOS DE.PROPIEDAD INDUSTRIAL
CAPITULO. 1[: _
ASPECTOS FUMDAMENTALES DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
CELEBRADOS ENTRE MEXICO Y. ALGUNOS PAISES DE AMERICA, EN RELAGCION.
CON LA PROFIEDAD INTELECTUAL '

acuerdo con la misma, en los términos del articulo 133 de la propia
Constitucion.

II.- "Acuerdo Interinstitucional™ el convenio regido por el derecho
internacional publico, celebrado por escrito entre cualquier dependencia
v organismo descentralizado de la Administracion Publica Federal,
Estatal o Municipal y uno o varios organos gubernamentales extranjeros
U organizaciones internacionales, cualguiera que sea su denominacion,
sea que derive o no de un tratado previamente aprobado. £l dmbito
material de los acuerdos inlerinstitucionales deberd cdircunscribirse
exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y
organismos descenlralizados de los niveles de gobierno mencionados
que los suscriben.

Para la Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Derecho de
los Tratados, los acuerdos institucionales, conocidos también en la practica
internacional con la denominacion de acuerdos ejecutivos, son idénticos a los
tratados en cuanto a su naturaleza, y por tanto, deben estar sujetos a las
mismas disposiciones y al régimen que les es aplicable, ya que producen los
mismos efectos.

Por su parte, la Constitucién sefiala que los tratados son la ley
suprema de la unién, sujetandolos a la condicidn de que sea el Presidente
quien los celebre, con aprobacion del Senado,™ sin hacer alusion alguna a los
referidos acuerdos institucionales, los cuales se han celebrado en la practica
mexicana, aun antes de la promulgacion de la Ley sobre la Celebracion de los
Tratados.

En opinién de diversos autores,! las disposiciones de un tratado
internacional pueden ser o no “autoaplicativas”, es decir, disposiciones que
por su redaccidn puedan aplicarse directamente a los particulares sin que se
requiera de una disposicion legislativa interna, o bien disposiciones para cuya
aplicacion a los particulares sea indispensable una accidn legislativa interna.
Un ejemplo de esto ultimo lo constituye el articulo 1718 del TLCAN el cual
dispone que las Partes estan obligadas a adoptar las medidas a fin de que la

"9 Articulos 133, 89 fraccion X y 76 FR. 1.
" ORTIZ AHLF, Loreta, VAZQUEZ PANDO, Fernando A., DIAZ, Luis Miguel. Aspectos
Juridicos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus Acuerdos Paralelos.
Coleccion Ensayos Juridicos. Segunda ed. Ed. Themis. México. 1998, p. 21.
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autoridad aduanera esté facultada para detener en la frontera las mercancias
que violen los derechos de propiedad intelectual.

II. Generalidades.

En los Ultimos afios México ha adoptado una serie de medidas
muy significativas en el &mbito econdmico.

Entre estas medidas destacan los tratados de libre comercio que
ha celebrado con Estados Unidos y Canadd (TLCAN), Colombia y Venezuela
(G-3), Balivia, Costa Rica, Nicaragua y Chile.

En virtud de estos tratados se crean zonas de libre comercio, o
que de acuerdo con Yolanda Huerta Casado, se traduce en una eliminacion
gradual de las restricciones y gravamenes que obstaculizan el comercio entre
los paises miembros, manteniendo sus propios regimenes de comercio
exterior, es decir, no se adopta un arancel comdn con paises terceros ni
existen instituciones supranacionales.'?

De conformidad con lo anterior, se puede afirmar que las zonas
de libre comercio se apoyan en los siguientes principios:

a) Eliminacidn o reduccién de medidas tanto arancelarias como
no arancelarias que restringen el comercio entre los Estados
Contratantes;

b) Dicha eliminacién o reduccién debe efectuarse en un tiempo
que los Estados contratantes consideren razonable;

¢) Los niveles arancelarios y no arancelarios al comercio que se
sostengan en la zona de libre comercio no podran ser mas
altos o mas restrictivos a otros paises despug€s de haber
integrado la zona.

'2 BECERRA RAMIREZ Manuel (Traduccion y compilacion). Derecho de la Propiedad
Intelectual. Una Perspectiva Trinacionat. Primera ed. Editado por el Instituto de

Investigaciones Juridicas de la UNAM. México. 1998, p. 135.
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Los tratados objeto de este estudio contemplan como uno de
sus propdsitos el de alentar la innovacién y la creatividad a través de la
proteccion a los derechos de propiedad intelectual.

Contemplan la sujecién a los principios de trato nacional, nacion
mas favorecida y transparencia.

El principio de trato nacional, como ha quedado asentado en el
capitulo precedente implica que cada Estado contratante otorgue a los
nacionales de los miembros restantes los mismos derechos que a sus
cludadanos.

El principio de nacién més favorecida implica que si una de las
partes concede privilegios, ventajas o inmunidades adicionales a un Estado
que no forme parte del tratado, los miembros podran gozar de los mismos
incondicionalmente.

De conformidad con los tratados, debe asegurarse que las
medidas destinadas a la proteccidn que se otorga a los derechos de
propiedad intelectual no se conviertan en un obstaculo para el comercio
legitimo.

Se incorporan disposiciones destinadas a adoptar medidas y
procedimientos para impedir la entrada de mercancias fabricadas 0 marcadas
ilicitamente, suspendiendo la autoridad aduanera la libre circulacion de las
mercancias, previa solicitud por parte del tituiar del derecho, lo que de
acuerdo con la opinién de Julio Javier Cristiani® contribuye a una mayor
proteccién al consumidor al asegurar la procedencia legitima de los productos
de importacidn.

Estas disposiciones no constituyen una novedad, ya que estan
contenidas también en los articulos 9 a 10 ter del Convenio de Paris.

" Los signos distintivos y la aplicacién coercitiva de los derechos de propiedad intelectual en
el Tratado de Libre Comercio de Ameérica del Norte. Primera ed. Editado por el Instituto de
tnvestigaciones Juridicas de la UNAM. México. 1988, p. 173.
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Asimismo se contempla la posibilidad de adoptar medidas
precautorias destinadas a evitar una infraccion a los derechos de propiedad
industrial y conservar las pruebas relacionadas con la presunta infraccion y
asi prevenir el dafio econémico a los titulares de los derechos. Las citadas
medidas deben ajustarse a los principios equivalentes establecidos para las
providencias precautorias dictadas por las autoridades judiciales.

A continuacidn se dard un panorama general de los derechos de
propiedad industrial en los tratados de libre comercio celebrados por México
con los paises de América.

III. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)

Se publico en el DOF el 12 de Diciembre de 1993 e inicid su
vigencia el 1° de enero del siguiente afo.

El capitulo 17 precisa y delimita el ambito de proteccion de la
propiedad intelectual; los derechos de propiedad industrial que se
contemplan en este capitulo son: marcas, patentes, esquemas de trazado de
circuitos de semiconductores integrados, secretos industriales, indicaciones
geograficas y disefios industriales.

II1.A. Marcas

En el capitulo precedente quedd precisado el concepto de
marca; para efectos del TLCAN se incluyen las marcas de servicios, las
colectivas y las de certificacion. La condicion para que una marca se registre
es que los signos sean visibles y que no contengan elementos inmorales,
escandalosos 0 que induzcan a error 0 elementos que puedan denigrar o
sugerir falsamente una relacidn con personas, instituciones, creencias,
simbolos nacionales de cualquiera de las partes, o que las menosprecien o
afecten su reputacion. Para conservar el registro es indispensable su uso.
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La duracion inicial del registro debe ser de diez afios por lo
menos, con la posibilidad de renovarse por plazos no menores a diez anos,
siempre que se satisfagan los requisitos y condiciones para la renovacion.

El periodo para la cancelacidn de una marca por falta de uso
injustificado es de dos afios.

Las partes otorgan a los titulares de las marcas registradas el
derecho de impedir a terceros el usc en el comercio de signos idénticos para
bienes similares a los que se aplica.

II1.B. Patentes.

Para solicitar una patente en cualquiera de las partes, es
indispensable que se trate de invenciones nuevas, que resulten de una
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacién industrial.

Se prevé la posibilidad de patentar productos y procesos en
cualquier campo de la tecnologia, asi como variedades de plantas y los
microorganismos destinados a la industria farmacéutica y agroquimica;
también contempla la exclusidn de invenciones con el fin de proteger el orden
publico o la moral, e inclusive para proteger la vida y la salud humana, animal
y vegetal o para evitar dafio grave a la naturaleza o al ambiente.

Las prerrogativas que se otorgan a los titulares de las patentes,
de conformidad con el TLCAN son las que dispone la Ley de Propiedad
Industrial en México, las cuales han quedado precisadas en el capitulo
precedente.

Se establece un periocdo de duracidn minima de una patente de
veinte afios contados a partir de la presentacion de la solicitud o de diecisiete
a partir de su otorgamiento.
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III.C. Esquemas de trazado de circuitos semiconductores
integrados.

Para delimitar la proteccién y definicion de los conceptos y de
los derechos sobre estos esquemas, el TLCAN se remite al Tratado sobre la
Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados, abierto a la firma
el 26 de mayo de 1989.

Se sefala expresamente que no se permitiran las licencias
obligatorias de esquemas de trazado de circuitos integrados.

Se prevé la posibilidad de que las partes protejan los esquemas
de trazado de circuitos integrados a través de un registro o sin éste. La
duracién minima de la proteccion en ambos casos es de diez afios por lo
menos, de conformidad con los parrafos 6 y 7 del articulo 1710; sin embargo,
en el octavo parrafo advierte que una Parte podra establecer que la
proteccidén caducara quince afios después de la creacidn del esquema de
trazado.

I11.D. Secretos Industriales.

El TLCAN obliga a las partes a que provean a cualquier persona
los medios legales para impedir que los secretos industriales se revelen,
adquieran 0 usen por otras personas sin el consentimiento de la persona que
legalmente tenga bajo control la informacian.

Las condiciones que impone para considerar una informacién
como secreto industrial son:

' a) Que la informacidn no sea conocida en general ni accesible a
las personas integrantes de los circulos que normalmente
manejan el tipo de informacion de que se trate;

b) Que la informacion tenga un valor comercial efectivo o
potencial por ser secreta; y

c) Que se hayan adoptado las medidas razonables para
mantener la informacion en secreto.

45



IMPLICACIONES FISGALES DE:LOS DERECHOS BDE PROPIEDAD INDUSTRIAL i
: OAPITULO 15
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE. LO&: TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: R
CELEBRADOS ENTRE MEXICO Y ALGUNOS RAISES DE AMERICA, EN RELACION - i
CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL '

Las partes no podran limitar la duracién de la proteccién de los
secretos industriales en tanto se cumpla con las condiciones sefialadas.

Tampoco podran imponer condiciones excesivas O
discriminatorias para el licenciamiento de los secretos.

Cuando la informacién guardada en secreto esté relacionada
con productos farmoquimicos 0 agroquimicos cuyos componentes sean
nuevos y una de las partes exija la presentacién de datos sobre experimentos
u otros necesarios para determinar la seguridad o eficacia del uso de los
productos, esa Parte protegera los datos cuando su generacion implique un
esfuerzo considerable.

II1.E. Indicaciones geograficas.

El concepto de indicaciones geogréficas abarca a las
denominaciones de origen y a las indicaciones de procedencia; la primera
constituye una modalidad de la propiedad industrial, en tanto que la dltima
no lo es.

El articulo 1712.1 establece que las partes dispondran los
medios legales para que las personas interesadas puedan impedir el uso de
cualquier medio que, en la designacion o presentacion del producto, indique
0 sugiera que el producto de que se trate proviene de un territorio, regién o
localidad distinta al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al
publico a error en cuanto al origen geografico del producto y cualquier otro
acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o
comercial, remitiéndose al articulo 10 bis del Convenio de Paris.

Las partes tienen la obligacion de negar el registro de una
marca o, en su caso, anularlo cuando ésta consista en una indicacidn
geografica respecto de productos que no se originaron en dicho territorio,
cuando se induzca al plblico a un error en cuanto al origen geografico
verdadero de los productos.
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El articulo 1712 contiene una serie de disposiciones que regulan
los derechos adquiridos por el uso previo de una indicacion geogréfica,
ademas establece mecanismos para impedir su uso y cancelar el eventual
registro de una indicacién geografica.

Cabe destacar que en los términos del TLCAN se reconocen el
tequila y el mezcal como productos distintivos, al igual que el Bourbon
Whiskey, el Tennessee Whiskey y el Canadian Whiskey. Este reconocimiento
no se incluyd en el capitulo relativo a la Propiedad Intelectual, sino en el de
acceso de bienes al mercado (Anexo 313 del Capitulo III, relativo al acceso
de bienes al mercado), debido a que Canada y Estados Unidos no se han
adherido al Arreglo de Lisboa.

II1.F. Diseiios Industriales.

Las Partes se obligan a otorgar proteccion a los disefios
industriales siempre que sean nuevos u originales, es decir que difieran en
grado significativo de disefios o combinaciones de caracteristicas conocidos, vy
gue no estén dictados de acuerdo a consideraciones esencialmente técnicas o
funcionales.

La duracion minima de esta proteccién es de diez afios.

IV. Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela
(Grupo de los tres).

Este Tratado se firmd el 15 de junio de 1994 durante la IV
Cumbre Iberoamericana en Cartagena de Indias. Se publicé en el DOF el 9
de enero de 1995.

El capitulo XVIII dispone las reglas que rigen en materia de
propiedad intelectual entre los tres paises; cabe; sin embargo, destacar que
este capitulo no rige entre Colombia y Venezuela, lo gque de ninguna manera
afecta a los derechos que México pudiera tener conforme al Tratado.!*

" Articulo 1-03.
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Este tratado dedica una gran parte del capitulo a la proteccién
de las marcas y deja de lado la proteccidn de las patentes, disefios
industriales y modelos de utilidad.

IV.A. Marcas.

El articulo 18-08 exige como condicion para que las Partes
puedan registrar una marca, que los signos sean visibles o perceptibles si son
susceptibles de representacion grafica, que no atenten contra la moral y las
buenas costumbres ni reproduzcan simbolos nacionales ¢ que induzcan a
error,

Lo anterior plantea la posibilidad de! registro de marcas no
visibles pero si perceptibles por otros sentidos, como puede ser el oido o el
tacto, situacion que no se da en la legislacion mexicana vigente.

La duracion minima de la proteccién es de diez afios, contados a
partir de la fecha de la presentacidn de la solicitud.

El articulo 18-09.2 establece que cuando en dos o mas Partes
existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de fitulares
diferentes, para distinguir bienes o servicios similares, se prohibe su
comercializacién en el territorio de la ofra parte donde se encuentre también
registrada, salvo que exista acuerdo previo entre los titulares.

Se requiere el uso de las marcas para conservar su vigencia,
salvo que existan causas debidamente justificadas, tales como restricciones a
la importacién. La falta de uso durante un periodo de tres aios es causa de
caducidad del registro, en los terminos del tratado.

El articulo 18-15 dispone que las Partes podran establecer
condiciones para el licenciamiento y cesidn de las marcas, pero no se
permitiran las licencias obligatorias de marcas.
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IV.B. Denominaciones de origen.

En relacidon con las denominaciones de origen, el tratado
establece que se protegeran en los términos de la legislacién de cada parte,
obligandose a tomar las medidas necesarias para impedir el uso de cualquier
medio que en la designacion del bien indique o sugiera que el bien de que se
trate proviene de un territorio, region o localidad distinta del verdadero lugar
de origen, de modo que induzca al publico a error en cuanto al origen
geografico del producto; asimismo las Partes se comprometen a evitar
cualquier otro uso que constituya un acto de competencia desleal en los
términos del articulo 10 bis del Convenio de Paris.

IV.C. Secretos Industriales.

Las condiciones para que las Partes protejan un secreto
industrial contra la revelacién, adquisicién o uso sin consentimiento del titular
son las indicadas en el punto III.D.

Dicha informacién, conforme al articulo 18-17.2 debe referirse

> La naturaleza, caracteristicas o finalidades de los bienes;
» Los métodos o procesos de produccidn;

» Los medios o formas de distribucién o comercializacion de
bienes o prestacion de servicios.

La vigencia de la proteccidn se prolongara durante todo el
tiempo que subsistan las condiciones indicadas.

IV.D. Proteccion de las obtenciones vegetales.

Para la proteccion de las variedades vegetales, el tratado se
remite a las disposiciones del Convenio Internacional para la Proteccion de
Obtenciones Vegetales, en la medida en que los sistemas legales sean
compatibles.

49




IMPLICACIONES FISGALES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL .
C C CARITULO Y ; o
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LOS TRATADOS DE LIBRE GOMERCIO i -~ il 1
CELEBRADOS ENTRE MEXICO Y ALGUMOS PAISES DE AMERICA, EN REEACION, -~ ;7
. "CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL -

V. Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia.

En vigor desde el 1° de enero de 1995, el capitulo XVI se
encarga de la proteccion y defensa de la propiedad intelectual y se rige por
los principios de trato nacional y de nacidn mas favorecida, asegurandose
que las medidas que se tomen no se conviertan en obstaculos al comercio
legitimo.

V.A. Marcas.

Sobre el particular el articulo 16-15 contempla el registro de
marcas de servicio y colectivas, siempre y cuando sean visibles.

El registro confiere el derecho de uso exclusivo y contempla una
duracién minima de diez afios a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud o de su concesion, y podra renovarse por periodos similares,
siempre que se cumpla con [as condiciones que establece la legislacién de
cada una de las Partes.

Para mantener la vigencia del registro es indispensable su uso,
ya que se establece en el articulo 16-21 que la cancelacion procede cuando
se haya dejado de usar injustificadamente fa marca por un pericdo de dos
afios.

V.B. Franquicias.

Este tratado obliga a las Partes a proteger y facilitar el
establecimiento de franquicias, permitiendo, en concordancia con el articulo
16-24, la celebracion de contratos que incluyan la licencia de uso de una
marca, la transmision de conocimientos técnicos o de asistencia técnica para
que la persona a quien se le concede esa franquicia pueda producir o vender
bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos,
comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca,
tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los bienes o servicios
a los que ésta distingue.
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V.C. Indicaciones geograficas y denominaciones de origen.

La proteccion de estos derechos de propiedad industrial se
llevara a cabo de acuerdo a a legislacion vigente en cada parte.

En los términos del tratado, las partes se comprometen a
establecer los medios legales para evitar el uso que pudiera crear confusion
en cuanto al origen de los productos ©0 que constituya un acte de
competencia desleal en el sentido sefialado por el articulo 10 bis del Convenio
de Paris.

V.D. Diseiios industriales.

Las Partes se comprometen a garantizar que los requisitos para
obtener la proteccidn de los disefios industriales, en especial los referidos al
costo, examen o0 publicacion, no menoscaben injustificadamente la
oportunidad de una persona para solicitar y obtener el registro.

La duracidn minima de los registros es de diez afios contados a
partir de la fecha de la presentacion de la solicitud.

V.E. Patentes.

La proteccién para las patentes cubre a bienes y procesos en las
areas tecnoldgicas que permita la legislacién de cada parte, con la condicién
de que sean nuevos, resulten de una actividad inventiva y sean susceptibles
de aplicacion industrial.

Las Partes pueden excluir de |a patentabilidad aquellas
invenciones cuya explotacion comercial en su territorio deba impedirse para
proteger el orden publico o la moral, inclusive para proteger la salud o la vida
humana, animal o vegetal o para evitar dafio grave a la naturaleza o al
ambiente.

Asimismo, se crea el compromiso de otorgar proteccion a las
variedades vegetales, de conformidad con la legislacién de cada parte.

1020130165
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Se plantea la posibilidad de soslayar requisitos para la
transmision de las patentes en casos de emergencia nacional o en situaciones
de extrema urgencia 0 en casos de uso publico sin fines comerciales; sin
embargo se aclara que el empleo y la duracion de esos usos se limitaran a los
fines para los que hayan sido autorizados y no seran exclusivos.

La duracién minima de los derechos sobre una patente es de
veinte anos, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud,
sujetando su vigencia a la explotacion, ya que a falta de ésta, las Partes
tienen la facultad de revocarla.

V.F. Modelos de utilidad.

En materia de modelos de utilidad, el Tratado los define en los
mismas términos que o hace la ley mexicana de la materia y sefiala que su
vigencia es de diez afios improrrogables.

V.G. Secretos industriales y de negocios.

En los términos de este tratado, para la proteccion de los
secretos industriales y de negocios se requiere que retnan los elementos ya
sefialados en el punto II1.D de este capitulo. Las Partes se comprometen a
no limitar su duracion en tanto subsistan las condiciones descritas.

V.H. Asistencia técnica.

De conformidad con €l anexo del citado capitulo XVI del
Tratado, México se compromete a prestar, previa peticién, asistencia técnica
a Bolivia, sin que ello impliqgue ningin compromiso de apoyo financiero.
Dicha asistencia comprendera:

a) Apoyo en la adecuacion de procedimientos y reglamentos
para la aplicacidn del Convenio de Paris y del Arreglo de
Lisboa;

b) Capacitacion para el uso de la Clasificacion Internacional de
Patentes;
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¢) Intercambio de documentos de patentes;

d) Capacitacion en materia de registros de disefios industriales
y en el tratamiento de los modelos de utilidad;

g) Asesoria sobre la blsqueda automatizada y el registro de
marcas figurativas;

f) Intercambio de informacién sobre la experiencia de México
en el establecimiento del Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial;

g) Intercambio de informacién sobre la actualizacion del marco
legislativo en materia de derechos de propiedad intelectual;
Y

h) Asesoria en materia de derechos de autor y derechos
conexos.

VI. Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica.

El 5 de abril de 1994 se firmo y su publicacion en el DOF se
llevd a efecto el 10 de enero del siguiente afio.

En opinion de Yolanda Muerta Casado! es el tratado més
completo e integral firmado entre México y otro pais de América Latina. El
capitulo XIV se refiere a la propiedad intelectual.

Concretamente, en materia de propiedad industrial, este
Tratado hace una amplia referencia a las marcas, denominaciones de origen
e indicaciones geograficas y a la informacién no divulgada, dejando de lado
las demas figuras.

VI.A. Marcas.

En lo que se refiere a estos signos distintivos, su tratamiento es
muy similar al negociado en el TLCAN, con excepcidn a lo que se refiere a las

'S El Tratado de Libre Comercio en materia de propiedad intelectual y sus repercusiones en
Ameérica Latina. Primera ed. Editado por el Instituto de Investigaciones Juridicas de la
UNAM. México. 1988, p. 138.
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marcas de certificacidén que, en este Tratado no se mencionan, por lo que nos
remitimos al comentario vertido en el punto IIL.A.

Otra diferencia con respecto al TLCAN es que bajo los términos
de este Tratado, la cancelacién por falta de uso injustificado, procede
después de tres afios.

VI.B. Indicaciones geograficas o de procedencia y denominaciones
de origen.

El concepto de denominacién de origen que da este Tratado es
similar al de la Ley de Propiedad Industrial mexicana, es decir, la
denominacidn geogrdfica de un pais, de una regidn o de una localidad que
sirva para designar un bien como originario del territorio de un pais o de una
regién o de una localidad de ese territorio, y cuya calidad o caracteristicas se
deban exclusivamente al medio geografico, comprendidos ios factores
naturales y factores humanos.

Una indicacidon geogréfica o de procedencia es, de conformidad
con el articulo 14-18.2, el nombre geografico de un pais, regién o localidad
que se utilice en la presentacion de un bien para indicar su lugar de origen,
procedencia, elaboracion, recoleccién o extraccion.

Las Partes se comprometen a negar ¢ invalidar el registro de
una marca que consista en una denominacién de origen o indicacién
geografica que pudiera crear confusion en los consumidores respecto al
origen de los bienes.

VI.C. Proteccion de la informacién no divuligada.

El tratamiento de los secretos industriales es similar al que se da
en el TLCAN, por lo que nos remitimos al punto II1.D d este capitulo.
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VII. Tratado de Libre Comercio entre México y la Republica de
Nicaragua.

La publicacién en el DOF se llevo a cabo el 1 de julio de 1998.
Al igual que el celebrado con Costa Rica, este Tratado contempla, en materia
de propiedad industrial (capitulo XVII), Onicamente lo relacionado con las
marcas, secretos industriales e indicaciones geograficas o de procedencia y
denominaciones de origen.

VII.A. Marcas.

Con la finalidad de no caer en redundancia, nos remitimos al
comentario vertido en el punto IIL.A, con la Gnica salvedad de que el término
para la cancelacidn de una marca por falta de uso injustificado es mas
amplio, ya que al amparo de este Tratado, es de cinco afios.

VIL.B.Secretos industriales e indicaciones geograficas o de
procedencia y denominaciones de origen.

Por lo que se refiere al resto de los derechos protegidos, su
tratamiento es muy similar al que se negocid con la Republica de Costa Rica,
por lo que nos remitimos a los numerales VI.B y VL.C.
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CAPITULO III

REGIMEN FISCAL DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO

I. Breves consideraciones sobre la naturaleza juridica de los
derechos de propiedad industrial.

En el primer capitulo quedd precisada la nocidn de cada uno de
los derechos de propiedad industrial y asimismo que se trata de bienes que
son objeto de transacciones comerciales.

Algunos autares justifican la existencia de estos derechos en la
necesidad de retribuir a los inventores para estimular la actividad creadora;
otros consideran conveniente la proteccion para la difusién del contenido,
logrando con esto el avance tecnoldgico. Ambas teorias dan una
argumentacion de indole econémica; sin embargo, no ofrecen una nocién de
la naturaleza juridica de los derechos de propiedad industrial.

“Desde el punto de vista juridico, la ley entiende por bien todo
aquello que pueda ser objeto de apropiacion. Este significado es distinto del
econdmico, pues en este sentido, bien es todo aquello que pueda ser (til al
hombre.  Por fanto, aquellos bienes que no puedan ser objeto de
apropiacién, aun cuando sean Utiles al hombre, no lo seran desde el punto de
vista juridico.”'®

Opina Rojina Villegas' respecto a la naturaleza juridica de los
derechos de propiedad intelectual, que “se acepta que el derecho civil v la
legisiacidn positiva, al hablar de la propiedad, se refieren a los bienes
corporales, de tal suerte que el término de esa forma simplemente
enunciado, comprende la propiedad de los bienes corporales susceptibles de
posesidén material y exclusiva. Respecto de los bienes incorporales, se dice
que al no ser susceptibles de posesién individual ni exclusiva, como
consecuencia de no ser corporales, en rigor no constituyen formas de la
propiedad, sino derechos de naturaleza distinta.”

16 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Compendio de Derecho Civil, T. I1. 29% ed. Ed. Porrla,
Meéxico, 1998, p. 67.
7 Op. Cit., p. 172.
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“Existe una situacién semejante a la de los derechos reales: un
poder juridico que se ejercita por una persona determinada, el autor de la
obra, para aprovecharla en forma total o parcial y para oponer ese poder a
todo el mundo. En el caso simplemente o que cambia no es la naturaleza
del derecho, sino el objeto sobre el cual se ejerce; en lugar de ejercitarse un
poder juridico sobre un bien corporal, se ejercita un poder juridico sobre un
bien incorporal. El bien incorporal constituye la idea en el autor de una obra
literaria, artistica o dramatica, o la invencion, que también es idea. En fin, el
poder se ejerce sobre algo incorporal, producto de la inteligencia, sobre una
idea, pero que es susceptible de rendir un aprovechamiento, de traducirse en
una explotacién pecuniaria, porque se trata de ideas que pueden expiotarse
comercialmente. Desde este punto de vista, el derecho las estudia y las
protege.”®

Contin(la diciendo el mismo autor que “bajo la forma de
privilegio temporal se manifiesta este derecho real, es decir, este poder
juridico para aprovecharse de un bien. En el caso consiste en un poder
temporal para aprovecharse exclusivamente de los beneficios de una obra o
invencion.”

Rafael Pérez Miranda," coincide con la opinién arriba sefialada,
al decir que su naturaleza juridica es la de un derecho de propiedad, el cual
sus titulares pueden transferir a terceros mediante cualquiera de las formas
reconocidas por la ley. No obstante, para Francesco Carnelutti® existen
ciertas diferencias con el derecho de propiedad tradicional, ya que se trata de
bienes inmateriales o intangibles; se obtiene el derecho a explotar un bien
que ya existia en la naturaleza, pero al que se ha incorporado trabajo
intelectual para transformarlo en un nuevo bien, y el derecho sobre este
nuevo bien va a ser explotado en forma exclusiva por su propietario.

Una de las diferencias importantes con el derecho de propiedad
tradicional es que la exclusividad sobre el nuevo bien esta determinada por el
momento en que la persona (inventor 0 usuario de una marca) acude ante la
autoridad a gestionar su registro, ya que como ha quedado asentado, el
primer solicitante que cumpla con los requisitos gque exigen las disposiciones

8 , ROJINA VILLEGAS, Rafael. Op. Cit., pp. 172y ss.
Op Cit., p. 79.
Usucaplon de la Propiedad Industrial. Primera ed, Ed. Porraa, México, 1945, pp. 71 yss
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legales aplicables sera quien en definitiva tendra el derecho de explotacidn
exclusiva.

Con base en las consideraciones anteriores, se puede inferir que
los derechos objeto de este estudio, pertenecen a la categoria de bienes
incorporales o intangibles.

II. Bienes intangibles desde el punto de vista contable.

De acuerdo con los principios de contabilidad aceptados por el
Instituto Mexicano de Contadores Publicos, el concepto infangibles se refiere
a activos no circulantes que, sin ser materiales o corporeos, son
aprovechables en el negocio.

II.A. Naturaleza y caracteristicas de los activos intangibles.
Se distinguen dos clases de activos intangibles:

a) Partidas que representan la utilizacion de servicios o el
consumo de bienes, pero que, en virtud de que se espera
que producira directamente ingresos especificos en el futuro,
su aplicacion a resultados como un gasto es diferida hasta el

~ ejercicio en que dichos ingresos son obtenidos v;

b) Partidas cuya naturaleza es la de un bien incorpdreo, que
implican un derecho o privilegio y, en algunos casos, tienen
la particularidad de poder reducir costos de produccion,
mejorar la calidad de un producto o promover su aceptacién
en el mercado (como ejemplo de esta clase de intangibles se
pueden citar las patentes, las licencias y los derechos sobre
marcas registradas).

Las caracteristicas principales de los activos intangibles son las
siguientes:

a) Representan costos que se incurren o derechos o privilegios
que se adquieren con la intencidn de que aporten beneficios
especificos a las operaciones de ia entidad durante los
periodos que se extienden mas alla de aquél en que fueron
incurridos. Los beneficios que aportan son en el sentido de
permitir que esas operaciones reduzcan sus costos y
aumenten las utilidades.
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b) Los beneficios futuros que se esperan obtener se encuentran
en el presente en forma intangible, frecuentemente
representados mediante un bien de naturaleza incorpdrea, o
sea, que no tienen una estructura material ni aportan una
contribucién fisica a la produccién u operacién de la entidad.
El hecho de que carezcan de caracteristicas fisicas no impide
de ninguna manera que se les pueda considerar como
activos legitimos. Su caracteristica de activos se la da su
significado econdmico, mas que su existencia material
especifica.

El requisito que deben cumplir para ser reconocidos como
activos y no como gastos, es que exista una razonable certeza de que seran
capaces de generar utilidades a la empresa en cantidad suficiente para
permitir que sean absorbidas a través de su amortizacion.

De lo anterior se desprende que los derechos de propiedad
industrial caen en la categoria de los gastos y cargos diferidos, cuyo concepto
se contiene en los parrafos tercero y cuarto del articulo 42 de la LISR en los
siguientes términos:

"Gastos diferidos son los activos intangibles representados por bienes
o derechos que permitan reducir costos de operacion o mejorar I1a
calidad o aceptacion de un producto por un periodo limitado, inferior a
la duracion de la actividad de la persona moral. También se
consideran gastos diferidos los activos intangibles que permitan /a
explotacion de bienes del dominio publico o la prestacion de un
servicio ptiblico concesionado”,

Cargos diferidos son aquélios que retnan los requisitos sefialados en
el pérrafo anterior, excepto los refativos a la explotacion de bienes def
dominio publico o la prestacion de un servicio publico concesionado,
Dero cuyo beneficio sea por un periodo flimitado que dependerd de fa
duracion de la actividad de la persona moral”.

III. Régimen fiscal aplicable.

III.A. Generalidades.

Antes de entrar al estudio concreto del régimen fiscal de los
derechos de propiedad industrial, es imperioso definir algunos términos que
serviran para una mejor comprension del mismo.
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a) Sujetos del Impuesto Sobre la Renta: El articulo 1° de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) sefiala lo siguiente:

“Las personas fisicas y las morales estan obligadas al pago del impuesto
sobre la renta en los siguientes casos:

I. Las residentes en México respecto de todos sus ingresos
cualquiera que sea la ubicacidn de la fuente de riqueza de
donde procedan.

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento
permanente o una base fija en el pais, respecto de los ingresos
atribuibles a dicho establecimiente permarente o base fija.

111 Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos
procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio
nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente o
base fija en el pais, 0 cuando teniéndolos, dichos ingresos no
sean atribuibles a éstos”.

b) Residentes: Se consideran residentes en México a las
personas fisicas que tengan establecida su casa-habitacion
en México, salvo que hubleran permanecido en otro pais por
un periodo superior a 183 dias y acrediten haber adquirido la
residencia para efectos fiscales en dicho pais; los
funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, adn
cuando por sus funciones permanezcan en el extranjero un
periode mayor al indicado y las personas morales que se
hayan constituido conforme a las leyes mexicanas asi como
aquéllas que establezcan dentro del territorio nacional su
administracion principal 0 su sede de direccién efectiva
(articulo 9° del Cddigo Fiscal de la Federacidn, en adelante
CFF). '

c) Estabiecimiento permanente: De conformidad con el articulo
2° de la LISR, lo constituye cualguier lugar de negocios en el
gue se desarrollen parcial o totaimente, actividades
empresariales.

d) Base fija: Cualquier lugar en el que se presten servicios
personales independientes de caracter cientifico, literario,
artistico, educativo o pedagdgico, entre otros, vy las
profesiones independientes (articulo 2° de la LISR).

e) Actividades empresariales: segln lo establecido en el articulo
16 del CFF este término comprende a las comerciales,
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industriales, agricolas, ganaderas, las de pesca y las
silvicolas.

II1.B. Impuesto Sobre la Renta para personas morales.

Los derechos de propiedad industrial pueden estudiarse, para
efectos del presente trabajo, desde dos puntos de vista:

a) De quien es titular def derecho; en este caso, se pueden dar
diversas situaciones:

» Que se aproveche en beneficio propio;

o Que se otorgue una licencia para que uno 0 varios
terceros lo exploten v;

e Ambos casos a la vez

b} De quien es usuario del derecho, sin ser el titular, como es el
caso de las licencias.

II1.B.1. Personas morales titulares del derecho de propiedad
industrial

II1.B.1.1. Gastos de investigacion y desarrollo de tecnologia asi
como erogaciones realizadas en periodos preoperativos.

Previo a la explotacion de un derecho de propiedad industriai, el
contribuyente incurre en una serie de gastos cominmente denominados de
investigacion y desarrollo de tecnologia. Este términe comprende el estudio y
la experimentacion sistematicos orientados hacia la adquisicion de nuevos
conocimientos, con la expectativa de que éstos podran ser aprovechados en
la creacion de nuevos productos, procesos o servicios, También se vislumbra
la aplicacion de estos conocimientos y de otros adquiridos con anterioridad
para lograr la comercializacidn de dichos productos. El concepto incluye ia
buisqueda y formulacion de la idea, disefio y pruebas del producto, proceso o
servicio en las etapas experimentales y su produccidén u operacién en la fase
experimental, dejando fuera la adaptacion, mejoramiento o modificacién de
tinos de productos, procesos 0 servicios ya existentes en el mercado y los
gastos relacionados con los mismos.
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Fundamentalmente, los gastos de investigacion v desarrolio de
tecnologia comprenden Unicamente gastos directos de la siguiente

naturaleza:

3)
b)

d)

Costo de los materiales utilizados directamente;

Depreciacion de los equipos, instalaciones y edificios
destinados especificamente a investigacion y desarrollo de
tecnologia y el costo de dichos equipos e instalaciones que
no tengan otro uso alternativo mas que en la investigacion y
desarrollo especifico a que estan destinados;

Sueldos, salarios y demas costos relativos al personal
dedicado directamente a la investigacion y desarrollo de
tecnologia; y

Costo de las patentes, procesos, formulas y otros intangibles
adquiridos para ser utilizados en investigacion y desarrollo
de tecnologia, v el costo de adquirir los resultados de las
investigaciones llevadas a cabo por terceros

Los gastos de investigacidén y desarrollo de tecnologia son
deducibles, de conformidad con lo establecido por el articulo 22 fraccion VII
de la LISR, siempre que cumplan con los requisitos sefialados en el articulo
27 de la misma ley y 33 de su reglamento. Dichos requisitos se refieren a lo

siguiente:

a)

b)

Las aportaciones deberan entregarse en fideicomiso
irrevocable, ante institucion de crédito autorizada para
operar en México;

Los fondos destinados a investigacidon y desarrolio de
tecnoiogia no podran exceder de 1.5% de los ingresos del
contribuyente en el ejercicio.

Los fondos aportados y sus rendimientos deberan destinarse
directamente a la investigacion y desarrolio de tecnologia.
Para los efectos del articulo 27 de la LISR, se considera
como investigacion y desarrollo de tecnologia, los gastos e
inversiones realizados en territorio nacional, destinados
directa y exclusivamente a Ja ejecucion de proyectos propios
del contribuyente que se encuentren dirigidos al desarrollo
de productos, materiales o procesos de produccion, que
representen un avance tecnoldgico, de conformidad con las
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reglas que dicte la Secretaria de Hacienda y Crédito Pblico.
Es posible adquirir activos fijos con dichos fondos, siempre y
cuando estén directa y exclusivamente relacionados con la
ejecucién de los programas.

d) El plazo para invettir las aportaciones es de dos anos.

e) Debe informarse a las autoridades el avance y evolucidn de
los programas de investigacion y desarrollo de tecnologia.

Los fondos de investigacién y desarrollo de tecnologia pueden
constituirse con las aportaciones de varios contribuyentes, siempre que sean
residentes en México y designen un representante comun.

Es importante destacar que los ingresos que se lleguen a
obtener como resultado de los gastos de investigacion y desarrollo de
tecnologia, ordinariamente no guardan proporcién con la magnitud de los
desembolsos que los originaron, ya que el éxito de un proyecto de esta indole
es impredecible; sin embargo, es necesario que la empresa evolucione en un
ambiente de fuerte competencia, por lo que aln con el riesgo que representa
la incursion en nuevos campos, resulta fundamental efectuar un esfuerzo
continuo con el fin de lograr la permanencia en el mercado.

Es preciso sefialar que dentro de los gastos de investigacién que
realizan los contribuyentes, se encuentran también los de mercadotecnia, que
son aquéllos en que se incurre con la finalidad de obtener conocimiento del
mercado para un producto o servicio, darlo a conocer, desarrollarlo o
mantener la preferencia del consumidor. Este concepto incluye la creacidn
de marcas y nombres comerciales y la publicidad, entre otros.

Los gastos de publicidad (relacionados con avisos comerciales)
no son diferibles y deberan deducirse, para efectos del ISR, en el ejercicio en
que se incurran.

Cuando el contribuyente no ha iniciado la enajenacion de sus
productos o la prestacion de sus servicios en forma constante, los gastos
relacionados con la investigacion y desarrollo de tecnologia son lo que el
quinto parrafo del articulo 42 de la LISR define como erogaciones realizadas
en periodos preoperativos.
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Este concepto se aplica asimismo a empresas que ya han
iniciado sus operaciones y deciden adoptar un giro nuevo, un ramo de
actividad diferente o un nuevo producto. La etapa preoperativa concluye,
segun el articulo 42 de la LISR cuando el contribuyente enajena de sus
productos o presta sus servicios, en forma constante. La amortizacion de
estas erogaciones debe iniciarse en ese momento. El porcentaje que
establece la fraccion II del articulo 43 de la misma ley es de un 10% como
maximo.

II1.B.1.2. Gastos y cargos diferidos

Para el contribuyente que ha pasado la etapa de investigacion y
desarrollo de tecnologia y ha adquirido los derechos sobre una patente,
marca, el uso de un nombre comercial, etc., los porcentajes de depreciacion
sobre dichos bienes son los establecidos en el articulo 43, fracciones I vy III,
es decir, de 5% para cargos diferidos y 15% para gastos diferidos. Ambos
conceptos han quedado precisados en el apartado II.A del presente capitulo.

Cuando el contribuyente deje de realizar sus operaciones por un
periodo superior a 12 meses 0 cuando en el mismo periodo deje de obtener
ingresos acumulables, puede suspender la deduccién referida, conforme lo
sefiala el articulo 44 del reglamento de la ley.

Concretamente, opinamos, con base en el articulo 42 y 43, fr. I
de la LISR, que debe aplicarse el porcentaje destinado a la amortizacion de
cargos diferidos a los derechos sobre:

> Marcas;

> Avisos comerciales;

> Nombres comerciales;

»> Uso de denominaciones de origen y;
> Secretos industriales.

Y a los siguientes derechos de propiedad industrial debera
aplicarse el porcentaje estipulado para los gastos diferidos (articulos 42 y 43,
fr. I1I de la LISR):

» Patentes;
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» Modelos de utilidad;
> Disefios industriales y;
» Esquemas de trazado de circuitos integrados.

Lo anterior se aplica de igual manera para las personas morales
residentes en el extranjero, con establecimientos permanentes en el pais,
respecto de dichos establecimientos, de conformidad con lo que establece el
articulo 23 de la citada ley.

I11.B.1.3. Derechos adquiridos por fusion, escision y pago en
especie.

Cuando los derechos han sido adquiridos por fusion o escisién,
debera considerarse como monto original de la inversion, de conformidad con
lo establecido en el segundo parrafo del articulo 41 de la LISR, ademas del
precio del bien, los impuestos efectivamente pagados con motivo de la
adquisicion o importacion del mismo, a excepcidn del impuesto al valor
agregado, asi como las erogaciones por concepto de derechos.

El tercer parrafo del articulo indicado establece que se
considerara como fecha de adquisicion la que correspondid a la fusionada o
escindente.

Los valores sujetos a deduccion no deberan ser superiores a los
valores pendientes de deducir en la sociedad fusionada 0 escindente (Art. 46,
fr. IV).

Ahora bien, en el caso de que los derechos hubiesen sido
adquiridos por la persona moral, en virtud de un pago en especie, se
considera un ingreso la diferencia entre la parte ain no deducida, actualizada
en los términos del articulo 41 de la ley citada, v el valor que tenga a la fecha
de transferencia, de acuerdo al avallo practicado por la SHCP. (Art, 17, frac.
).

IT1.B.1.4. Regalias.

Cuando el titular de los derechos de propiedad industrial otorga
licencias para el uso de los mismos a terceros, se fija un porcentaje sobre las
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ventas del usuario autorizado que en la practica comercial recibe el nombre
de “regalias” y constituye el precio que se paga por el uso de los derechos.
Las regalias deberan acumularse a l0s demds ingresos y se podran deducir
los gastos en el titular incurra para mantener a vigencia del derecho.

Cabe aclarar que los pagos por asistencia técnica no se
consideran como regalias, de conformidad con el Gitimo parrafo del ya citado
articulo 15-B del CFF, que define este concepto como la prestacién de
servicios personales independientes por los que el prestador se obliga a
proporcionar conocimientos no patentables, que no impliquen fa transmision
de informacion confidencial relativa a experiencias industriales, comerciales o
cientificas, obligandose con el prestatario a intervenir en la aplicacion de
dichos conocimientos. -

La asistencia técnica sumada a algunos derechos de propiedad
industrial, como pueden serlo una patente, el uso de una marca 0 un nombre
comercial, frase publicitaria y otros, en conjunto pueden dar lugar al pago de
regalias; tal es el caso de las franquicias, de conformidad con lo establecido
por el articulo 142 de la Ley de Propiedad Industrial.

El momento para acumular los ingresos sera aquél en que se dé
cualesquiera de los siguientes supuestos, de conformidad con la fraccién II
del articulo 16 de la LISR:

a) Cuando se cobre total o parcialmente la contraprestacion;

b) Cuando sean exigibles las contraprestaciones a favor del
titular del derecho;

c) Cuando se expida el comprobante de pago.
III.B.1.5. Enajenacion de los derechos de propiedad industrial.

Cuando la persona moral enajene sus derechos sobre patentes
0 registros, la ganancia acumulable sera la que resulte de disminuir del precio
obtenido por su enajenacion, la parte alin no deducida, de conformidad con
el sexto parrafo del articulo 41 de |a LISR.
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II1.B.1.6. Residentes en el extranjero con ingresos provenientes
de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional.

En el articulo 144 de la LISR, se estipula que estan obligados al
pago de este impuesto, conforme al Titulo V, los residentes en el extranjero
que obtengan ingresos provenientes de fuente de riqueza situada en
territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente o base
fija en el pais 0 cuando teniéndolo, los ingresos no sean atribuibles a éstos.

En el caso especifico de las regalias por otorgar una licencia
sobre los derechos de propiedad industrial, se considera que la fuente de
riqueza se encuentra en territorio nacional, en concordancia con lo indicado
por el articulo 156 de la ley, cuando los derechos se aprovechen en México o
cuando quien pague las regalias sea residente en territorio nacional o
residente en el extranjero con establecimiento permanente o base fija en el
pais.

El impuesto se calculara aplicando al ingreso que obtenga el
contribuyente, sin deduccidn alguna, las siguientes tasas:

a) 15% tratandose de esquemas de trazado de circuitos
integrados, modelos de utilidad, disefios industriales,
secretos industriales y marcas comerciales.

b) 40% tratandose de patentes, certificados de invencidn o de
mejora, marcas de fabrica, nombres comerciales y avisos
comerciales.

En el caso de las franguicias o de contratos gue involucren mas
de un derecho de propiedad industrial a los que se aplique diferente tasa, se
aplicara la que corresponda a la parte del pago que se haga a cada concepto.
En caso de que no sea posible la distincién, el impuesto debera calcularse
aplicando la tasa del 40%, conforme a lo establecido en el parrafo siguiente a
la fraccion II del citado articulo 156 de la LISR.

Se entiende que también se concede el uso o goce temporal
cuando se enajenen inclusive como aportacion a sociedades o asociaciones,
dibujos, modelos, planos, formulas 0 procedimientos, asi como cuando la
contraprestacion pactada por la enajenacion de los bienes o derechos
referidos se determine en funcidén de la productividad, rendimiento, uso o
disposicién de los mismos. En este caso, las tasas a que se refiere este
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articulo se aplicaran sobre el ingreso obtenido, sin deduccion alguna, en
funcion del bien o derecho de que se trate.

Quienes hagan los pagos estan obligados a efectuar la retencion
correspondiente.

Tratdndose de establecimientos permanentes o bases fijas en el
pais de residentes en el extranjero, cuando los pagos por los conceptos
indicados se efectlen a través de la oficina central de la sociedad u otro
establecimiento de ésta en el extranjero, la retencion debera efectuarse
dentro de los quince dias siguientes a partir de aquél en que se realice el
pago en el extranjero o se deduzca el monto del mismo por el
establecimiento permanente o base fija, lo que ocurra primero.

II1.B.2. Personas morales no titulares del derecho de propiedad
industrial

Para quienes son licenciatarios y no titulares de algin derecho
de propiedad industrial, se aplica la regla contenida en la fraccion XI del
articulo 24 de la ley, que seflala como condicidn para la deduccién de pagos
por asistencia técnica, regalias y de transferencia de tecnologia, el de
comprobar ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Puablico que quien
proporciona los conocimientos cuenta con elementos técnicos propios para
ello;

Ademas de lo anterior, la citada fraccion XI del articulo 24 de la
LISR determina que el servicio debe prestarse efectivamente y en forma
directa y no a través de terceros, excepto en los casos en que los pagos se
hagan a residentes en México y que en el contrato respectivo se hubiese
pactado que la prestacion se efectuaria por un tercero autorizado;

Por lo que se refiere al porcentaje de amortizacion de las
regalias, nos remitimos, en obvio de repeticiones, a los comentarios vertidos
en el apartado II.B.1.2. referente a los gastos y cargos diferidos.

En caso de que el beneficio de las inversiones relacionadas con
las regalias se concrete en el mismo ejercicio en el que se realizd la
erogacion, la deduccidén puede llevarse a cabo en su totalidad en dicho
ejercicio.
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IT1.B.3. Personas morales no contribuyentes.

La LISR reconoce como personas morales no contribuyentes, de
conformidad con lo sefialade en las fracciones X y XI del articulo 70, entre
otras, a:

a) Las sociedades o asociaciones de caracter civil que se
dediquen a la ensefianza, con autorizacion o con
reconocimiento de validez oficial de estudios; vy

b) Las asociaciones o sociedades civiles organizadas con
fines culturales y las dedicadas a la investigacién
cientifica o tecnoldgica que se encuentren inscritas en el
Registro Nacional de Instituciones Cientificas vy
Tecnoldgicas.

Existen muchas posibilidades de que dichas personas morales,
en el curso del cumplimiento de sus objetivos, lleguen a obtener
conocimientos nuevos, susceptibles de patentarse o registrarse ante el IMPI,
0 que adquieran los referidos derechos a través de una donacién o por
herencia o legado. En estos supuestos, ya ha quedado establecido que para
conservar la titularidad de estos bienes, la Ley de Propiedad Industrial exige
su explotacidn, ya sea de manera directa o a través de una licencia.

Bajo este orden de ideas, cuando la asociacion o sociedad
preste servicios a personas distintas de sus miembros y obtenga un ingreso
gue exceda del 5% de los sus ingresgs totales en el ejercicio de que se trate,
debera determinar el ISR correspondiente a una tasa de un 35% (Art, 68 de
fa LISR) y podra considerar como deducciones las que sean estrictamente
indispensables para los fines de |a actividad y cumplan con los requisitos del
Titulo IT de la LISR, de conformidad con lo siguiente:

» Si se trata de gastos atribuibles a las actividades sefialadas,
se deduciran conforme al Titulo II;

e Cuando estos gastos son atribuibles parcialmente a dichas
actividades, se podran deducir en la proporcién que
represente el nOmero de dias en el que se desarrcllen las
actividades, respecto del periodo por el que se efectia la
deduccién. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto por las
fracciones I y II del articulo 68 del reglamento de la LISR.
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El momento para acumular los ingresos por estos conceptos
sera aquél en que se cobre el precio 0 la contraprestacién pactada, conforme
a lo sefialado en el sequndo parrafo de la fraccion I del articulo 16 de la LISR.

Cuando la utilidad respectiva se distribuya a personas fisicas o a
residentes en el extranjero que no tengan un establecimiento permanente o
base fija en el pais o cuando teniéndolo, la utilidad no sea atribuible a éstos,
se debera efectuar, de conformidad con el articulo 68, en relacién con el 123,
fraccion IV y 152, fraccidn I de la LISR, una retencidn, equivalente al 5%
sobre la cantidad que resulte de multiplicar la cantidad distribuida por el
factor de 1.5385.

IIL.C. Impuesto Sobre la Renta para personas fisicas.

Tratandose de personas fisicas, deben abordarse las siguientes
situaciones para estar en posibilidades de determinar los impuestos
generados:

a) Personas fisicas con actividades empresariales;

b) Personas fisicas que prestan servicios personales
subordinados como investigadores y que en el curso de sus
actividades desarrollan o perfeccionan un producto que da a
su empleador una patente 0 registro;

¢) Integrantes de una sociedad conyugal o copropietarios de
derechos de propiedad industrial, asi como sucesiones en
proceso de liquidacion;

d) Investigadores independientes que obtienen la propiedad de
un derecho de propiedad industrial.

e) Personas fisicas que han adquirido los derechos de
propiedad industrial por herencia, legado ¢ donacidn.

f) Residentes en el extranjero con ingresos provenientes de
fuente de riqueza ubicada en territorio nacional.

A continuacidon se dard un panorama de cada una de las
situaciones anteriores,
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II1.C.1. Personas fisicas con actividades empresariales.

Creemos las personas fisicas con actividades empresariaies que
son propietarias o licenciatarias de derechos de propiedad industrial, deben
sujetarse en general a las mismas reglas que las personas morales.

Ademas de los sefalados en los puntos III.B.1.1, 1I1.B.1.2,
I11.B.1.4, TI1.B.1.5 y III.B.1.6 de este capitulo, se aplican las fracciones IV y
VII del articulo 108 de la LISR: la primera se refiere a la deduccion de las
inversiones y la segunda a las aportaciones para la constitucion de fondos
destinados a la investigacion.

Se aplican asimismo los articulos contenidos en el capitulo XII
del Titulo IV del mismo ordenamiento legal.

III.C.1.1. Personas fisicas y morales dedicadas a la agricultura,
ganaderia, pesca, silvicultura y autotransporte terrestre.

Las personas dedicadas exclusivamente a las actividades
sefialadas, consideraran todas las inversiones que realicen, incluyendo
aquéllas que recaigan en activos intangibles de los ya sefalados con
anterioridad, como salidas en el ejercicioc en que se paguen, es decir, se
podran deducir en forma inmediata en lugar de seguir las reglas contenidas
en el articulo 43 de la LISR.

I11.C.2. Investigadores que prestan servicios personales
subordinados.

Como ya se ha sefialado en el apartado 1.C.1.1. del Capitulo I
de la presente investigacion, de conformidad con lo establecido por la
fraccion I del articulo 163 de la LFT, cuando el trabajador se dedique a
trabajos de investigacion o de perfeccionamiento de los procedimientos
utilizados en la empresa, por cuenta de ésta, la propiedad de la invencién y el
derecho a la explotacion de la patente o registro corresponderan al patrén.

Sin embargo, la misma fraccion establece en su segunda parte
que el inventor tendrd derecho a una compensacion complementaria, que se
fijard por convenio de las partes o por la Junta de Conciliacidén y Arbitraje,
cuando |a importancia de la invencion y los beneficios que pueda reportar al
patrén no guarden proporcidn con el salario percibido por el inventor.
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Dicha compensacion debera acumularse a los demds ingresos
que perciba el trabajador por concepto de sueldos, para efectos del pago del
ISR.

Ahora bien, en caso de que la investigacion no se hubiera hecho
por cuenta de la empresa, sino que el trabajador la hubiese costeado por si
mismo 0 en el supuesto de que e! investigador trabaje por su cuenta (sin
haber de por medio una relacion laboral), el derecho sobre la invencion o
registro serd de su propiedad y el producto que se obtenga por su
explotacion debera ser considerado, dependiendo de la forma de explotacion,
Ccomo iNgreso por:

a) Otorgar el uso temporal de bienes: en el caso de que la
explotacion se realice a través de una licencia;

b) Enajenacidn de bienes: en el caso de que el titular del
derecho decida vender el derecho sobre la patente o
registro.

Para efectos de este inciso, el ISR correspondiente se calculard,
de conformidad con el articulo 96, de la siguiente manera:

Del total del ingreso por este concepto, se restaran las
deducciones, que en el caso concreto consideramos que consisten en todas
las erogaciones realizadas con motivo de la investigacién, asi como los
derechos y demas gastos relacicnados con la adquisicion de los derechos de
propiedad industrial.

El producto se dividira entre el nimero de afios transcurridos
entre la fecha de adquisicion y enajenacion, sin exceder de 20 afios.

El resultado anterior se acumulara a los demas ingresos que
obtenga la persona fisica y se calculara el impuesto anual aplicando la tarifa
del articulo 141, Ia tabla del 141-A y el articulo 141-B.
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Al impuesto determinado conforme a los parrafos que
anteceden, se adicionara el correspondiente a la parte de la ganancia no
acumulable, conforme a lo que dispone la fraccion III del citado articulo 96:

"El contribuyente podrd optar por calcular /a2 tasa a que se refiere ef
pdrrafo que antecede, conforme a lo dispuesto en cualquiera de los
dos incisos sfgulentes:

a) Se aplicard la tarifa que resufte conforme al articulo 141 de esta
ley a la totalidad de los ingresos acumulables obltenidos en el afio
en que se realizo Ia enajenacion, disminuidos por las deducciones
autorizadas por 13 propia ley, excepto las establecidas en las
fracciones II, IIT y IV def articulo 140 de fa misma”. El resuftado
asi obtenido se dividird entre la cantidad a 1a que se le aplicd la
tarifa y ef cociente serd 1a tasa.

b) La lasa promedio que resufte de sumar las lasas calculadas
conforme a lo previsto en €/ incise anterior para los Ultimos cinco
ejercicios, incluido aquél en el que se realizo Ja enajenacion,
dividida entre cinco.

Cuando el contribuyente no hubiera obtenido ingresos acumulables en
fos cuatro ejercicios previos a aquél en que se realice la enajenacion,
podra determinar la tasa promedio a que se refiere el parrafo anterior
con el impuesto que hubjese tenido que pagar de haber acumulado
en cada ejercicio la parte de la ganancia por la enajenacion de bicnes
a que se refiere la fraccion I de este articulo.”

El parrafo final del articulo 96 de la LISR establece que, en caso
de que la enajenacién se hubiera realizado en parcialidades, el impuesto
correspondiente a la ganancia no acumulable se podra pagar en los afios en
que efectivamente se reciba el ingreso, siempre que el plazo para obtenerlo
sea superior a 18 meses y se garantice el interés fiscal.

Para determinar el monto del impuesto correspondiente a cada
afo, se debera dividir el impuesto determinado conforme a la fraccion III del
citado articulo 96 entre el ingreso total de la enajenacion y el resultado se
multiplicara por fos ingresos efectivamente recibidos en el citado periodo; La
cantidad que resulte sera el impuesto a enterar por este concepto en la
declaracién anual.

Segln el articulo 113 del reglamento de la citada ley, debe
determinarse la ganancia obtenida en la enajenacién y aplicar la tarifa del

2! Las deducciones a que hace referencia son las relacionadas con gastos médicos, dentales
y hospitalarios; gastos de funerales y los donativos no onerosas ni remunerativos.
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articulo 141 a la parte de la ganancia acumulable, la cual deberd sumarse a
los demas ingresos en el afio en que se realizd la enajenacion,
independientemente de los otros ingresos que se perciban por ésta en el afio
de calendario.

El cuarto parrafo del articulo 103 de la LISR sefala que el pago
provisional sera igual al 20% del monto total de la operacidn, que debera ser
retenido por el adquirente si éste es residente en el pais o residente en el
extranjero con establecimiento permanente o base fija en México. En caso
de que el adquirente no sea residente en México o sea residente en el
extranjero sin establecimiento permanente o base fija en el pais, el
enajenante debera enterar el impuesto correspondiente mediante
declaracioén, dentro de los quince dias siguientes a la obtencién del ingreso.

c) Actividades empresariales: cuando la explotacion consiste en
la produccidn ¢ venta de los bienes protegidos a través de
una patente o registro;

En este apartado se aplican los comentarios vertidos en el
apartado III.B.1. del presente capitulo, con la salvedad de que a los ingresos
por este concepto, se suman los obtenidos con motivo de la prestacion de
servicios personales subordinados.

II1.C.3. Integrantes de una sociedad conyugal o copropietarios
de derechos de propiedad industrial, asi como
sucesiones en proceso de liquidacion;

Cuando se dan estas situaciones, se debera designar a un
representante comun (Art. 76, LISR) para que cumpla con las obligaciones
fiscales derivadas los ingresos que se obtengan de un derecho de propiedad
industrial. En el punto anterior se comentaron los supuestos que pueden
darse al explotar un derecho de esta indole, los cuales se aplican en los casos
de sociedad conyugal o copropietarios.

En el supuesto de que el derecho de propiedad industrial se
encuentre dentro de una sucesion en proceso de liquidacion, el representante
legal de la sucesidn pagara cada afio de calendario el impuesto por cuenta de
los herederos o legatarios, considerando el ingreso en forma conjunta, hasta
que se dé por finalizada la liquidacion de la sociedad. Dicho pago se
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considerara como definitivo, salvo que los herederos o legatarios opten por
acumular los ingresos correspondientes, caso en el cual, tienen derecho a
acreditar la parte proporcional del impuesto pagado. Lo anterior de
conformidad con el parrafo final del articulo 76 de la LISR.

I11.C.4. Personas fisicas que han adquirido los derechos de
propiedad industrial por herencia, legado o donacion.

Cuando los derechos de propiedad industrial se adquieren por
herencia 0 legado estaran exentos, de conformidad con la fraccion XXIII del
articulo 77.

También estaran exentos cuando la adquisicion se reciba como
donativo, conforme a lo que establece la fraccion XXIV del articulo 77,
cuando sea entre conyuges 0 entre ascendientes y descendientes en linea
recta, cualquiera que sea su valor, v en los demas casos siempre que el valor
total no exceda de una cantidad equivalente a tres veces el salario minimo
general del area geografica del contribuyente elevado al afio. Por el
excedente debera hacerse un pago provisional a cuenta del impuesto anual
equivalente al 20% del ingreso percibido, sin deduccién alguna, conforme al
avallo, de acuerdo con el articulo 106 de la ley.

Para el cdlculo del impuesto anual, se pedra deducir, segun el
articulo 105 de la ley, los pagos efectuados con motivo del avallo,

Para determinar la ganancia acumulable, en caso de
enajenacién de los derechos, se estara a lo dispuesto por el articulo 100 de la
LISR, el cual sefiala que se considerara como costo de adquisicién el que
haya pagado el autor de la sucesidn o el donante y como fecha la que le
hubiera correspondido a éstos.

Cuando por la donacién se hubiese pagado el ISR, podra
considerarse como costo de adquisicidn el que correspondié al avallo que se
considerd para el calculo de dicho impuesto y como fecha de adquisicion,
aquélla en que se pagé el impuesto.
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El ISR correspondiente se calculara en los términos del articuio
96 de la ley, el cual ha sido explicado en el inciso b) del punto III.C.1.3. del
presente capitulo.

II1.C.5. Residentes en el extranjero con ingresos provenientes
de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional

El Titulo V de Ia ley es también aplicable para personas fisicas,
por lo que nos remitimos a los comentarios expuestos en el punto IIL.B.1.6
de este capitulo.

IV. Impuesto al Activo.
IV.A. Sujetos

Estan obligados al pago de este impuesto de conformidad con el
articulo 1° de la Ley del Impuesto al Activo:

a) Las personas fisicas que realicen actividades empresariales;
b) Las personas morales residentes en México;

€) Los residentes en el extranjero que tengan un
establecimiento permanente en el pais;

d) Las personas que otorguen el uso 0 goce temporal de bienes
Y:

e) Los residentes en el extranjero por los inventarios que
mantengan en territorio nacional para ser transformados 0
que ya hubieran sido transformados por algin contribuyente
de este impuesto;

Para los efectos de este estudio, resuitan de interes los incisos
a), b), ¢) y d) anteriores.

IV.B. Objeto y tasa.

El objeto de este impuesto es el activo de las personas fisicas o
morales sefialadas, y la tasa que se aplica es de 1.8% sobre el valor del
activo en el ejercicio.
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IV.C. Calculo del impuesto.

Para calcular el impuesto cuando se trata de gastos y cargos
diferidos, debera calcularse el promedio de cada bien.

Para esto, se deberd actualizar el saldo pendiente de deducir al
inicio del ejercicio por el periodo comprendido entre el mes de adquisicion
hasta el (ltimo mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determina
el impuesto. (Arts. 2°, fr. Iy 3°).

Tratandose de contribuyentes que tributen bajo el régimen
simplificado del ISR, la actualizacidn se llevara a cabo aplicando los factores
que mediante disposiciones de caracter general dé a conocer la Secretaria de
Hacienda y Crédito Pdblico.

Quienes apliquen para la deduccion de sus inversiones
porcentajes menores a los que sefiala la LISR, podran considerar, para
efectos de la determinacion de este impuesto, los porcentajes maximos
establecidos en dicha ley, de acuerdo con lo sefialado por el articulo 8° del
reglamento de la ley del impuesto al activo.

Al saldo actualizado se le disminuira la mitad de la deduccion
anual de las inversiones en el gjercicio.

Adicionalmente, los contribuyentes pueden deducir del valor del
activo en el ejercicio, las deudas contratadas con empresas residentes en el
pais o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes
en el extranjero, siempre que se trate de deudas no negociables ¢ de deudas
negociables en tanto no se le notifique al contribuyente la cesion del crédito a
favor de una empresa de factoraje financiero, de acuerdo con lo que dispone
el articulo 5°.

Aunado a lo anterior, las personas fisicas podran deducir del
valor del activo en el ejercicio un monto equivalente a 15 veces el salario
minimo general del area geografica de contribuyente elevado al afio.
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El articulo 6° establece que no se pagara el impuesto por el
periodo preoperativo ni por los ejercicios de inicio de actividades, los dos
siguientes y el de liquidacion, salvo que |a actividad preponderante consista
en el otorgamiento de licencias sobre derechos de propiedad industrial, en
cuyo €aso, se pagara el impuesto incluso por los ejercicios de inicio de
actividades y el siguiente.

V. Impuesto al Valor Agregado.
V.A. Sujetos.

Son sujetos de este impuesto, de conformidad con el articulo 1°
de la ley del IVA, las personas fisicas y morales que realicen dentro del
territorio nacional las actividades indicadas en el siguiente apartado:

V.B. Objeto y base.
a) La Enajenacién de bienes.

b) Prestacidn de servicios independientes.

c) Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. |
d) Importacion de bienes 0 servicios.

e) Exportacion de bienes o servicios.

Los titulares de derechos de propiedad industrial son
contribuyentes de este impuesto cuando realizan las siguientes actividades:

a) La transmisidn de la propiedad de sus derechos, es decir, su
enajenacion (Art, 8° de la ley del IVA en relacidn con el 14
del CFF);

El momento en que se causa el impuesto es aquél en que se
pague parcial o totalmente el precio 0 se expida el comprobante que ampare
la enajenacidén, (Art. 11, fr. 11 y III de la LIVA).

Para calcular el impuesto, se toma como base, conforme lo
dispone el articulo 12 de la ley, el precio pactado, asi como cualquier otra
cantidad que se cargue al adquirente,

En el supuesto de que la enajenacion sea a plazos, se podra
diferir el pago del impuesto hasta el momento en que sean efectivamente
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recibidos los pagos. En el caso de pagos anticipados, se aplicard la misma
regla, es decir, el impuesto sera exigible en el momento en que se reciba
cada pago anticipado. (Art. 12 de la ley, en relacion con el 25 del
reglamento).

b) Otorguen asistencia técnica o transferencia de tecnologia, ya
que de acuerdo con lo sefialado por el articuic 14 fraccién V,
esta accion implica la prestacion de un servicio
independiente;

Una regla similar se aplica para determinar la base del impuesto
en estos casos, ya que para su calculo se considera como valor el total de la
contraprestacion pactada, asi como cualquier otra cantidad que se cobre a
quien reciba el servicio. (Articulo 18 de la ley).

El momento en que nace la obligacion de pagar el impuesto,
segln dispone el articulo 17 de la ley, es aquél en que se cobren o sean
exigibles las contraprestaciones a favor del prestador 0 se expida el
comprobante respectivo, lo que suceda primero.

Si el prestador es una persona fisica, tendra obligacién de pagar
el impuesto en el momento en que se paguen cada una de las
contraprestaciones.

¢) La importacion de derechos de propiedad industrial, la cual
se da cuando se realizan los siguientes supuestos, de
acuerdo con el articulo 24, fracciones II y III de la ley de)
IVA:

» La adquisicion por parte de residentes en el pais de bienes
intangibles enajenados por personas no residentes en él;

> El uso o goce temporal, en territorio nacional, de derechos
de propiedad industrial proporcionades por personas no
residentes;

» El aprovechamiento en territorio nacional ta tecnologia de un
no residente, aun cuando el no residente se encuentre
dentro del pais;

Se considera que se efectia la importacidn cuando suceda
cualquiera de las siguientes situaciones: (Art. 26, fr. III de la ley).
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¢ Los derechos se aprovechen en territorio nacional;
« Se pague parcial o totalmente la contraprestacion; o
o Se expida el comprobante que ampare la operacion.

La base se determinara de acuerdo a la naturaleza del acto que
se realice, es decir, si se trata de una enajenacion, prestacion de servicios o
uso o goce temporal de bienes.

d) La exportacidén de sus derechos, conforme al articulo 29 de
la ley, a través de:

» La enajenacién de los derechos de propiedad industrial
realizada por persona residente en el pais a quien resida en
el extranjero;

» El uso o goce temporal en el extranjero de los mismos,
proporcionados por residentes en el pais y;

> El aprovechamiento en el extranjero de servicios prestados
por residentes en el pais por concepto de asistencia técnica,
servicios técnicos relacionados con ésta e informaciones
relativas a experiencias industriales, comerciales o
cientificas, asi como por publicidad.

V.C. Tasa.

La tasa se calculara, de acuerdo con lo establecido en el articulo
2° de 1a ley, aplicando a los valores indicados el 15%, salvo que los actos o
actividades por los que se deba pagar el impuesto se realicen por residentes
en la regién fronteriza y que ademas la prestacion de los servicios se lleve a
cabo en dicha region, en cuyo caso, la tasa que se aplicaré sera de un 10%.

Para las exportaciones, se establece una tasa de 0%, conforme
a la fraccion IV del articulo 2-A de ia ley del IVA.
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CAPITULO IV

REGIMEN FISCAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN LOS PRINCIPALES PAISES DE DESTINO
EN AMERICA, DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS

1. Antecedentes.

En el presente capitulo se da un panorama del régimen fiscal de

los derechos de propiedad industrial en Estados Unidos de Norteamérica,
Canada y Colombia.

En la seleccion de dichos paises para los fines de esta
investigacion, se tomaron en cuenta los siguientes criterios:

> Socios comerciales de México con quienes se tuvieran
celebrados tratados de libre comercio;

» El volumen de intercambio comercial y;
» Que fueran paises del continente americano.

Es interesante apuntar que, de acuerdo con informes
proporcionados por el Banco Nacional de Comercio Exterior, México registrd,
durante los primeros 5 meses de 1999, un saldo superavitario con América

del Norte de 5,232 millones de délares (mmd) y con América Latina de 932
mmd.

En el periodo antes senalado, la estructura relativa de las
exportaciones mexicanas fue: 89.2% a América del Norte, 5.1% a Europa,
3.9% a America Latina y 1.6% a Asia. Comparada con la estructura
prevaleciente un afio antes, se registraron disminuciones en la participacion

de América Latina y Asia, debido a la situacion econémica que prevalece en
€sas regiones.

Como resultado del continuado dinamismo de la economia de

los Estados Unidos, las exportaciones a ese pais se incrementaron en 9.3%.
Los principales paises de destino de las exportaciones después de los Estados
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Unidos fueron Alemania (1,147 mdd), Canada (824 mdd) y Espafia (319
mdd).

Finalmente, derivado de la recesion por la que atraviesan los
paises latinoamericanos; éstos registraron reducciones sustanciales en la
adquisicion de productos mexicanos, destacando los casos de Chile
(-34.9%), Brasil (-29.6%), Argentina (-25.8%) y Colombia (-20.9%).

A pesar de esta reduccion, Colombia sigue ocupando el tercer
lugar en el continente americano en intercambio comercial con México,
precedido por Estados Unidos y Canada.

Respecto a las importaciones, América del Norte aportd el

76.6% del total, mientras que Asia y Europa tuvieron una participacion de
alrededor del 10%.

Especificamente de Estados Unidos, se adquiri6 el 74.7% de Ias
importaciones totales, es decir, el equivalente a 39,931 mmd.

II. Estados Unidos de Norteamérica.

Tradicionalmente Estados Unidos ha sido el pais con el que
México ha tenido su mayor intercambio comercial.

De acuerdo con el informe rendido en el mes de septiembre de
1999 por el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Dr. Herminio
Blanco Mendoza, a partir de la entrada en vigor del tratado de libre comercio
con los paises de Norteamérica, las exportaciones con este pais se han
incrementado en 174%, pasando de mas de 20,000 millones de ddlares en el
primer semestre de 1993 a 56,000 millones de ddfares en el mismo periodo
de 1999, Esto ha permitido que debido a las inversiones que este tratado ha
generado, un milldn de mexicanos han logrado obtener empleo.
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En los primeros cinco afios de ese tratado, las exportaciones
agropecuarias mexicanas a Estados Unidos crecieron mas del 70%, llegando
en 1998 a mas de 5,500 millones de délares.

Las exportaciones agroindustriales se incrementaron en 150%,

superando al desempefio de todos los paises que exportan estos productos a
ese pais.

II.A. Generalidades.

Las principales formas de organizacién de negocios en los
Estados Unidos son: corporaciones, sucursales de empresas extranjeras,
sociedades andnimas; sociedades de responsabilidad limitada; asociacion en
participacion y personas fisicas que realizan actividades empresariales.

Las normas impositivas federales estan contenidas en el Cédigo
de Rentas (Internal Revenue Code, en adelante IRC); a continuacidén se

indicaran algunos términos que son importantes para la mejor comprensién
del presente apartado.

ILA.1. Derechos de propiedad Industrial.

Cuando el IRC hace referencia a los bienes intangibles que en

este trabajo se han denominado derechos de propiedad industrial, alude a los
siguientes, de acuerdo a la seccion 865:

> Patentes;

Invenciones;

Modelos;

Disefos;

Férmuia secreta o proceso y cualquiera otra similar;
Franquicias;

Marcas registradas v;

v V V V¥V Vv ¥V ¥

Nombres comerciales.
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Con respecto a los inventos, modelos y disefios, los incluye, aun
en el caso de que no estén patentados.

I1.A.2. Titular de los derechos de propiedad industrial.

De acuerdo a la seccién 1235 del cédigo citado, el titular es la
persona que utilizd sus esfuerzos en la creacién del derecho o bien aquélla
que adquirid el interés de dicha propiedad en virtud de gue existia una
relacion laboral entre el creador y el empresario 0 persona que lo empled
para tal fin @ cambio de un sueldo o compensacién.

Asimismo son titulares, conforme a la seccion 267 del IRC, las

personas relacionadas con las que se sefialaron en el parrafo precedente, es
decir:

> Conyuge, hermanos, ascendientes y descendientes en linea
recta, sin limitacién de grado.

» Aquéllas que posean directa o indirectamente mas del 50%
de las acciones, o del inventario de otra.

> Dos miembros del mismo grupo econdmico.
» El fideicomitente, fideicomisario y el fiduciario, en su caso.

II.A.3. Residente en los Estados Unidos.

La seccion 865 del IRC, define residente como toda persona que
es ciudadana de los Estados Unidos o extranjero con domicilio en dicho pais y
contribuyente en el mismo, siempre y cuando, en este Ultimo caso, no pague
impuestos equivalentes al 10% o mas de sus ganancias brutas, en otro pais.

También se considera como residente cualquier corporacién
constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos.

II.,A.4. No residentes.

Cualguier persona que no se encuentre entra los supuestos del
punto anterior, se considera como no residente para los efectos de la ley.
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I1.A.5. Cierre de una transaccion.

La seccion 1234 del IRC define esta expresion como la
terminacién de la obligacién del contribuyente en relacidén con una propiedad
y no con ¢l final del ejercicio fiscal.

I1.A.6. Franquicia,

En los términos de la seccidn 1253 del citado cbdigo, franquicia
incluye un acuerdo que da a una de las partes el derecho de distribuir,
vender o proveer bienes o servicios en un drea especifica.

I1.A.7. Fuente de los ingresos.

En términos generales, se considera, de acuerdo con la seccidén
865 del IRC que los ingresos derivados de la venta de propiedades
personales de los residentes de los Estados Unidos deben ser considerados
como provenientes del pais.

Ahora bien, si el residente mantiene fuera del pais un lugar de
negocios, y en dicho pais paga por lo menos el 10% del ingresc por las
ventas como impuesto, las entradas provenientes de dicha oficina, deben
considerarse como provenientes del exterior,

Se consideran como propiedad en los Estados Unidos cualquier
derecho para el uso en el pais de una patente, invencion, modeio o disefio
(aun cuando no estén patentados 0 registrados), secreto industrial o
cualquier otro derecho similar, por 1o que los ingresos provenientes de los

mismos seran considerados como internos. (Seccion 956, inciso (c), numeral
1D del IRC).

Las regalias por el uso o explotacion de derechos de propiedad

industrial dentro de los Estados Unidos, se consideran como ingresos del
pais.

Si los ingresos se obtienen por parte de una persona sin
residencia, se considera que son ingresos externos, salvo que tengan una
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oficina o lugar de negocios en los Estados Unidos, en cuyo caso, los ingresos
provenientes de ésta, se consideran como originarios del pais.

Se consideran como ingresos externos, entre otros, las regalias
por el uso o explotacion en otro pais de los derechos de propiedad industrial.

I1.A.8. Empresas exportadoras.

La seccidn 971 define a las empresas exportadoras como
aquéllas que cumplen con los siguientes requisitos:

» Que el 90% del ingreso bruto de los Ultimos 3 afios sea de
fuentes externas; y

» Que el 75% o mas del ingreso bruto de dicha empresa se
derive de las exportaciones.

Los ingresos provenientes de las exportaciones son aquéllos que
se derivan de la venta de bienes para uso, consumo O cualquier otra

disposicion fuera de los Estados Unidos de productos o derechos producidos
o manufacturados en el pais.

No se consideran como propiedades exportables las patentes,
invenciones, modelos, disefios, formulas o procesos (patentados o no),
marcas registradas, nombres comerciales, franquicias y cualquier otro

derecho similar, de acuerdo con o establecido en la seccion 927, numeral 2,
inciso (B).

I1.A.9. Ingresos brutos.

De acuerdo con la seccion 61 del IRC, el término “ingresos

brutos” incluye a todos los ingresos, independientemente de la fuente, entre
los cuales sefiala expresamente los siguientes:

» Compensaciones por servicios, incluyendo cuoctas,
comisiones y otros similares;

» Ingresos derivados de los negocios;
» Ganancias derivadas de venta de propiedades;
» Intereses;
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» Rentas;
> Regalias;
» Dividendos;
> Anualidades;

De acuerdo a la seccién 102 del citado ¢ddigo, los ingresos que

se reciban como herencia o legado se incluyen tambien en los ingresos
brutos.

Para las personas fisicas que no son residentes, el ingreso bruto
incluye solamente los ingresos que se deriven de fuentes en los Estados
Unidos y aquéllos que estén efectivamente relacionados con negocios dentro
de dicho pais, conforme lo establece la seccidn 872 del IRC.

11.A.10. Ingresos gravables,

Los ingresos gravables son, conforme a lo que establece la
seccién 63 del IRC, [a diferencia entre los ingresos brutos y las deducciones
permitidas, Jas cuales, en general se refieren a los gastos ordinarios vy
necesarios, incurridos durante el ejercicio fiscal, para llevar a cabo las

actividades propias de la empresa, de acuerdo a lo sefialado por la seccion
162 del IRC.

También quedan comprendidas dentro de las deducibles, las
cantidades recibidas como compensacidn en caso de dafios, entre otras, las
gue se refieren a la transgresidn de una patente expedida en los Estados
Unidos; de acuerdo a la seccion 186, se permite deducir, contra los ingrescs
por este concepto, la que resulte menor entre:

» La cantidad recibida como compensacion; o

> Las pérdidas no recobradas como resultado de dicha
transgresion.

La misma seccidn, en el inciso (c) define el término
“compensacion” como las cantidades determinadas en el ejercicio fiscal por

dafios como resultado de una accion civil, disminuidas por los pagos en que
se incurrieron durante el juicio o arreglo.

87




IMPLICACIONES FISCALES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL . ...
CAPITULO IV _ _ .

REGIMEN FISCAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LOS: PRINCIPALES

PAISES DE DESTINO EN AMERICA, DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS . 0

Se considera que el “periodo de transgresion”, en el caso de las
patentes, es aquel en que ocurrié la violacién a los derechos sobre estas.

II.B. Régimen Fiscal

I1.B.1. Disposiciones generales

En términos generales, de acuerdo con lo que establece la
seccion 1235 del IRC, la transmision de la propiedad de una patente,
independientemente del tiempo que tenga el titular con el derecho, debe
considerarse como venta de un bien de capital que se ha poseido por mas de
un afio, aun y cuando se haya fijado un precio de acuerdo a la productividad,

uso o disposicion de la patente o que el mismo se haga en pagos periodicos
con |a sola transmision del derecho.

Se considera, en los términos de la seccion 751 del IRC, que
cuando se transmiten las cuentas por cobrar de derechos sobre marcas,
franquicias o nombres comerciales sobre los que hay contratos vigentes de
licencia, a cambio de alguna participacién en la empresa (cierta cantidad de

acciones, por ejemplo) existe para efectos fiscales, una venta entre el antiguo
tenedor y la sociedad.

Dichos bienes estan sujetos a depreciacion, por lo gue el
ingreso obtenido por dicha transmision debe ser considerado como un
ingreso ordinario, de conformidad con la seccién 1249 del IRC, en relacién
con la 1234-A y 1239, inciso (e) del propio ordenamiento.

Se considera obtenido el ingreso en el momento del cierre de la
transaccion o en aquél en que se disponga de dicha propiedad, lo que ocurra
primero (sec. 1233, inciso b, numeral 2 del IRC).

Ahora bien, en el caso de las licencias sobre franquicias, marcas
0 nombres comerciales, establece la seccidn 1253 que ia transmisién no debe
ser considerada como venta de un bien de capital cuando el licenciante se
reserve, entre otros, ios siguientes derechos sobre el bien de que se trate:

» De terminacion del contrato o convenio;
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»  Determinar los estandares de calidad de los productos que

se usen o vendan y del equipo y mercancias publicitarias
de los mismos;

»  Exigir al licenciatario que venda y de publicidad solamente
a productos o servicios del licenciante;

» Requerir al licenciatario que sclamente tenga como
proveedor de bienes y equipo al licenciante;

» De recibir pagos sujetos a la productividad, uso o
disposicion de la franquicia, marca o nombre comercial;

Los pagos que el licenciante reciba, sujetos a productividad, uso
o disposicion de la franquicia, marca 0 nombre comercial deben tratarse

como ingresos por venta u otra disposicion de propiedad que no es un bien
de capital.

Las reglas que se aplican para determinar el precio en una
transaccion que no encaja en los casos del parrafo precedente y que se
realiza a un plazo igual o superior 3 6 meses, cuyos pagos se reciben a futuro

y que estan consignados en instrumentos de deuda, son, segln la seccion
1274 del IRC, \as siguientes:

> En el caso de que se hayan fijado intereses normales, la
cantidad principal (sin intereses);

»  En cualquier otro caso, la suma de los valores presentes
de todos los pagos derivados del instrumento de deuda;

Se entiende por intereses normales aguéllos que no exceden del
total del adeudo principal.

La tasa aplicable para estas transacciones depende de la
duracion del contrato:

» Para contratos cuya duracidn sea inferior a 3 afios, se
aplica |a tasa federal a corto plazo;

» Si la duracion supera los tres afios pero es menor de 9
afios, se aplica la tasa federal a mediano plazo; y

89




T
IMPLICACIONES FISCALES DE L.OS DERECHOS DE FROPIEDAD INDUSTRIAL. .
CaPITuLo IV T
REGIMEN FISCAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LOS PRINGIPALES .
PAISES DE DESTINO EN AMERICA, DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS

» Sila duracion rebasa los 9 afios, se aplica la tasa federal a
largo plazo.

El Secretario del Tesoro determina mensualmente las tasas
aplicables al siguiente mes calendario tomando en consideracion la tasa de

rendimiento promedio de los bonos que emitan los Estados Unidos para cada
periodo sefalado.

Para el licenciatario se consideran deducibles los pagos por
concepto de regalias por el uso de los derechos de propiedad industrial por
ser gastos de la empresa o negociacion, siempre que se trate de cantidades
substancialmente iguales o que se paguen conforme a una formula
predeterminada y cuya frecuencia sea inferior a un afio durante el tiempo en

que dure el contrato. Reciben el mismo tratamiento los pagos que se hagan
por renovacion del contrato.

Para determinar la tasa que corresponderia al ingreso
determinado conforme a los parrafos precedentes, es necesario definir la

fuente de la que provienen dichos ingresos, para lo cual nos remitimos al
punto 11.B.8.

Respecto a la transmisidn de derechos de propiedad industrial
por internet, el 20 de octubre de 1998 el Congreso aprobd la ley denominada
“The Internet Tax Freedom Act”, la cual parte de un principio muy simple: La
informacion no debe causar impuestos. El sumaric de esta ley indica que
debe protegerse la red, asi como la informacion y comercio que se
intercambie a través de la misma, de impuestos especiales y discriminatorios,

lo que en el futuro estimulara y continuard el desarrollo tecnoldgico y
comercial de este dinamico medio.

Esta ley se aprobd bajo el argumento de que ademas de que la
red necesita crecimiento, las transacciones realizadas a través suyo son
susceptibles de gravarse con impuestos multiples y discriminatorios, ya que la
forma en que esta disefada implica que varios estados y quizas docenas de
localidades pudieran intentar gravar una sola transaccion; por lo gue se
acordd una moratoria de 3 afios que obliga a l0s gobiernas locales y estatales
a abstenerse de imponer contribuciones a las operaciones de bienes y
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servicios que se lleven a cabo Unicamente a través de la red, sin que haya
otro medio para realizarse.

Actualmente, el Congreso se pronuncia en el sentido de no
imponer contribuciones federales que graven el acceso a Internet o el
comercio electrénico.

I1.B.1.1. Depreciacion y Amortizacion de los derechos de propiedad
industrial.

Por lo que respecta a la depreciacidn, Ia regla general contenida
en la seccion 167 del IRC sefiala que se acepta como deduccidn por este
concepto una cantidad razonable por el desgaste ocasionado por el uso,
incluyendo una cantidad razonable por obsolescencia de los bienes o
propiedades gue se usan para la empresa o negociacion y de aquélla utilizada
para la produccion de los ingresos.

En el caso de los derechos de propiedad industrial, el IRC los
refiere como amortizables conforme a la seccion 197, gue sefiala que la
amortizacion de los intangibles se determina sobre la base ajustada de su

valor gravable, en un periodo de 15 afios, contados a partir del mes en que
dicho bien fue adquirido.

Lo anterior se aplica con respecto a patentes, férmulas,
procesos, disefios, secretos industriales, y otros similares que no fueron
creados por el contribuyente y excluye expresamente a las franquicias,
marcas registradas y a los nombres comerciales creados por el titular; sin
embargo, la renovacion de estas Ultimas tiene el mismo tratamiento que una

adquisicidn, por lo que si estd sujeta a amortizacidn en los términos de la
seccion senalada.

11.B.1.2. Gastos de investigacion y desarrollo de tecnologia.

El contribuyente tiene fa opcidn, de acuerdo con la seccion 174,
de tratar los gastos de investigacion y desarrolio de tecnologia incurridos
durante el afio fiscal como gastas relacionados con la actividad econdmica del
contribuyente o como gastos ¢ cargos diferidos; en el primer caso, dichos
gastos se deducen en el afio en que se incurran; en el segundo y tercer
casos, se consideran como una cuenta de capital que no esta sujeta a
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depreciacion en los términos de la seccidn 167 y su deduccion se difiere a un
periodo de por lo menos 60 meses, comenzando en el mes en que el

contribuyente reciba por primera vez ingresos derivados de la actividad
relacionada con los citados gastos.

Lo anterior no se aplica en los casos de adquisicion de bienes
raices 0 en mejoras que se hagan a los mismos en relacion con la
investigacion, ya que en los términos de la sefialada seccién 174, deberdn
considerarse como inversiones sujetas a depreciacion.

I1.B.1.3. Tasas.

Ya ha quedado asentada la forma en que se determinan los
ingresos gravables, asi como la forma en que deben manejarse los ingresos
percibidos con motivo de la venta o intercambio de los derechos de

propiedad industrial; enseguida indicaremos las tasas que se aplican a las
sociedades y a las personas fisicas.

11.B.1.4. Sociedades Mercantiles.

Las sociedades deberan pagar anualmente sobre sus ingresos

gravables las cuantias® que a continuacién se sefialan, conforme lo que
establece la seccién 11 del IRC:

1. Bl 15% del ingreso gravable, siempre que no exceda de
$50,000.00;

2. Desde $50,000.00 hasta $75,000.00, el 25%;
3. Desde $75,000.00 hasta $10,000,000.00, el 34%;

4, El 35% cuando los ingresos gravables sean superiores a
$10,000,000.00.

5. Para el caso de una sociedad cuyo ingreso gravable en un
afo fiscal supere los $100,000.00, la cantidad de impuestos
determinados conforme a los parrafos precedentes debe
incrementarse con lo que resulte menor de las siguientes:

» 5% del exceso 6

% | as cantidades estan dadas en délares estadounidenses.
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> $11,750.00

6. Para las sociedades que tengan un ingreso gravable superior
a los $15,000,000.00, la cantidad de impuestos determinados
conforme a los parrafos precedentes debe incrementarse con
lo que resulte menor de 1as siguientes:

» 3% del exceso 6
» $100,000.00

Las tasas indicadas en los numerales 5 y 6 no se aplican en €l
caso de sociedades dedicadas a la prestacion de servicios en las areas de la
salud, legales, de ingenieria, arquitectura, contaduria, ciencias actuariales, ni

a los artistas o consultores, quienes deberan pagar el 35% del total de sus
ingresos gravables.

Tampoco se aplican a los bancos que operen seguros de vida,
compahias aseguradoras y aquellas sociedades dedicadas a bienes raices.

Si bajo el supuesto sefialado en los puntos 5 y 6 anteriores,
resulta para la sociedad un impuesto a pagar que supere el 35% del ingreso
gravable, existe el impuesto alternativo previsto en la seccién 1201 del IRC, a
la cual pueden sujetarse las empresas si es que éste Ultimo resulta menor
que el caiculado conforme a la seccién 11 del citado ordenamiento.

El calculo consiste en la suma del impuesto determinado sobre
el ingreso gravable disminuido con |la ganancia neta de capital (de acuerdo al
procedimiento previsto en la seccidén 11) mas un impuesto del 35% de la
ganancia neta de capital,

I1.B.1.5. Personas fisicas.

La seccion 1 determina las tasas impositivas que se aplican a
individuos seg(in su estado civil®:

1. Para personas casadas por sociedad conyugal y viudos se
aplica la siguiente tarifa, segun sus ingresos:

2 | as cantidades estan dadas en dolares estadounidenses.
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Para ingresos gravables de:

El impuesto a pagar es;

Hasta $36,900.00

15% del ingreso gravable

Desde de $36,900.01 hasta $89,150.00

$5,535 mas 28% del excedente de $36,900.00

Desde de $89,150.01 hasta $140,000.00

$20,165 mas 31% del excedente de $89,150.00

Desde de $140,000.01 hasta $250,000.00

435,928 mas 36% del excedente de $140,000.00

Mas de $250,000.01

$75,528 mas 39.6% del excedente de $250,000.00

2. Para cabezas de familia se aplica la siguiente tabla:

Para ingresos gravables de:

El impuesto a pagar es:

Hasta $29,600.00

15% del ingreso gravable

Desde de $29,600.01 hasta $76,400.00

$4,400 mas 28% del excadente de $29,600.00

Desde de $76,400.01 hasta $127,500.00

17,544 mas 31% del excedente de $76,400.00

Desde de $127,500.01 hasta $250,000.00

$33,385 mas 36% del excedente de $127,500.00

Mas de $250,000.01

$77,485 mas 39.6% del excedente de $250,000.00

3. Para personas solteras, (distintas de los viudos y cabezas de
familia), se aplica la siguiente tabla:

Para ingresos gravables de:

El impuesto a pagar es:

Hasta $22,100.00

15% del ingreso gravable

Desde de $22,100.01 hasta $53,500.00

$3,315 mas 28% del excedente de $22,100.00

Desde de $53,500.01 hasta $115,000.00

$12,107 mas 31% del excedente de $53,500.00

Desde de $115,000.01 hasta $250,000.00

$31,172 mas 36% del excedente de $115,000.00

Mas de $250,000.01

$79,772 mas 39.6% del excedente de $250,000.00

04




IMPLICACIONES FISCALES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
CAPITULD IV
REGIMEN FISGAL DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LOS FRINCIPALES
' PAISES DE DESTINO EN AMERICA, DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS

4. Para personas casadas por separacion de bienes se aplica la

siguiente tabla:

Para ingresos gravables de:

El impuesto a pagar es:

Hasta $18,450.00

15% del ingreso gravable

Desde de $18,450.01 hasta $44,575.00

$2,767.50 mas 28% del excedente de $18,450.00

Desde de $44,575.01 hasta $70,000.00

$10,082.50 mas 31% del excedente de $44,575.00

Desde de $70,000.01 hasta $125,000.00

$17,964.25 mas 35% del excedente de $125,000.00

Mas de $125,000.01

$37,764.25 mas 39.6% del excedente de $125,000.00

Las tablas indicadas se ajustan de acuerdo a la inflacion, de tal
manera que los impuestos no se vean aumentados, sumando a las cantidades
minimas y maximas de cada rengldn la correspondiente al ajuste del costo de
la vida de cada ano de calendario.

El concepto de ajuste al costo de vida es el porcentaje en que
aumente, en su caso, €l indice de precios al consumidor, publicada por el
Departamento del Trabajo.

I1.B.1.6. Disposiciones comunes para individuos y sociedades.

La seccion 55 del IRC prescribe que la cantidad a pagar de
impuestos por individuos serd igual al exceso del impuesto minimo provisional
del ejercicio fiscal sobre los impuestos regulares del citado ejercicio.

Para efectos del parrafo anterior, el impuesto minimo
provisional se determina, con la suma del 26% de las cantidades gravables
que no excedan $175,000.00 mas el 28% del excedente de este importe; el

excedente se disminuird con ia cantidad alternativa de impuestos minimos
foraneos del afo fiscal.

En el caso de que se trate de personas casadas por sociedad
conyugal, debe sustituirse la cantidad de $87,500.00 por la de $175,000.00.
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Las cantidades anuales exentas para individuos son las que a
continuacién se sefialan (todas las cantidades estan dadas en ddlares
Estadounidenses):

> $45,000.00 en el caso de sociedad conyugal o viudez;
> $33,750.00 cuando se trata de personas solteras y;
» $22,500.00 para personas casadas por separacion de bienes.

Para las sociedades, el impuesto minimo provisional del ejercicio
fiscal es el 20% del ingreso gravable que rebase la exencién, disminuido con
el creédito del impuesto foraneo minimo alternativo.

La exencion a que se refiere el parrafo que antecede es de-
$40,000.00

La cantidad de exencidén de los contribuyentes (individuos o
sociedades) debera disminuirse con un 25% del importe en que el ingreso
minimo alternativo exceda de:

» $150,000.00 en el caso de contribuyentes que no son
corporaciones.

> $112,500.00 en el caso de sociedades.

» $75,000.00 cuando se trata de individuos casados por
separacion de bienes o de sucesiones.

En el primer supuesto, el ingreso alternative minimo gravable
debe incrementarse con un 25% del exceso de $165,000.00
(determinados como ingreso mipnimo gravable) o con
$22,500.00, lo que resulte menor.

En los términos de la seccion 55 del IRC, el término “impuestos
regulares” significa la obligacion normal del pago de impuestos, disminuida
con los impuestos pagados en el extranjero.
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I1.B.2. Tratamiento fiscal de los ingresos de fuente externa
relacionados con Ia propiedad industrial.

Ya ha quedado definido en el punto ILA.8 lo que son, las
empresas exportadoras y asimismo los casos en que sus ingresos se
consideran como de fuente externa.

Las comisiones, cuotas, compensaciones 0 cualquier otro
ingreso relacionado con servicios prestades en conexidn con el uso, por parte
de cualquier persona, fuera de los Estados Unidos, que no se encuentre
vinculada con la empresa, de patentes, secretos industriales, procesos,
formulas, marcas registradas, nombres comerciales, franquicias y otras
propiedades similares, adquiridas o desarrolladas por la empresa
exportadora, se consideran también ingresos de fuente externa, conforme a
lo establecido por la seccidn 971, inciso b), numeral 2 del IRC.

Para determinar el ingreso gravable, las empresas tienen
derecho a hacer las deducciones siguientes, relacionadas con las
exportaciones, de conformidad con el inciso (d) de la seccion 971 del IRC:

» Salarios u otras compensaciones por servicios personales
contratados para dicha actividad;

» Rentas u otros pagos relacionados con el uso de propiedades
destinadas a la produccidn de los productos de exportacion;

» Cualquier ofra cantidad necesaria para la produccion de
dichos productos.

Se aplica una tasa del 30% sobre los ingresos gravables de
acuerdo con la seccion 881 del IRC.

I1.B.3. Tratamiento fiscal de los ingresos de fuente interna de
corporaciones e individuos extranjeros sin residencia en el
pais, relacionados con la propiedad industrial.

La seccion 881 del IRC sefiala que la tasa impositiva para las
empresas extranjeras por las ganancias que se obtengan de la venta,
intercambio o licencia de patentes, secretos industriales, marcas registradas,
nombres comerciales, franquicias y cualquier otro derecho similar, aun
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cuando el pago dependa de la productividad, uso o disposicion del derecho,
es del 30% sobre la ganancia que se reciba de fuentes en los Estados Unidos
por una compafiia extranjera, si esta (ltima no estd vinculada con una
empresa o lugar de negocios dentro del pais.

Se aplica la misma tasa, de acuerdo con lo dispuesto por el IRC
en la seccion 871, inciso a), numerales 1 y 2, a las ganancias que obtengan
las personas fisicas extranjeras sin residencia en el pais por dichos conceptos
y a los no residentes que han permanecido en el pais por un periodo igual o
superior a 183 dias durante un afio.

Ahora bien, la seccidén sefialada en el parrafo que antecede,
determina que dichas personas pueden elegir la opcion de pagar impuestos
conforme a las secciones 1 o 55 del referido ordenamiento, a las cuales se
hizo referencia en los puntos I1.B.1.4 y I1.B.1.5, a los que nos remitimos en
obvio de repeticiones.

111. Canada.

Con la entrada en vigor del TLCAN, México se ha convertido en
el principal socio comercial de Canada en América Latina. De acuerdo con
informes de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, en el primer
semestre de 1997, el intercambio bilateral aumentd 68 por ciento, respecto al
mismo periodo de 1993 y las ventas mexicanas a ese pais crecieron 58 por
ciento en ese lapso.

II1.A. Generalidades.

La imposicion de contribuciones en Canada se lleva a cabo por
los tres niveles de gobierno:

» Federal;
» Provincial y;
» Municipal.

El gobierno federal tiene atribuciones para imponer cualquier
tipo de contribuciones; los gobiernos provinciales estan restringidos a gravar
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a las personas que se encuentren dentro de su jurisdiccion y los municipios
tienen la facultad de recaudar contribuciones solamente scbre los bienes
raices.

Los impuestos federales principales son el impuesto sobre la
renta, las retenciones a los no residentes, los impuestos a las sucursales, al
comercio exterior y al valor agregado y estan contenidas en la Ley del
impuesto sobre la renta (Income Tax Act, en adelante ITC).

Los principales impuestos provinciales son: el impuesto sobre la
renta,”* los impuestos sobre el capital de las corporaciones, el impuesto por
la compraventa de terrenos y el impuesto provincial sobre ventas.

Para los fines de la presente investigacion, solamente se
estudiaran los federales.

Las formas de organizacién de negocios mas importantes son
las corporaciones, sociedades andnimas y sucursales o divisiones de
compafiias foraneas; otras formas habituales de negocios son las
asociaciones en participacion, fideicomisos y personas fisicas con actividades
empresariales.

El régimen fiscal difiere segiin la forma de organizacién de que
se trate; las corporaciones y las sucursales tienen un tratamiento fiscal
semejante, estdn sujetas al pago del impuesto corporativo; el ingreso
gravable de cada sociedad que sea parte del corporativo; sin embargo, se
calcula por separado y los accionistas deben pagar por los ingresos que
reciben como parte de la sociedad.

Los fideicomisos son entidades independientas y tienen el
mismo tratamiento que los individuos. Las partes en una asociacion en
participacién pagan por sus ingresos sin tomar en cuenta dicha participacion,
ya que poseen directamente los activos o el capital de la misma, sin
necesidad de crear una entidad independiente.

# Para ampliar la informacion, en el anexo 2 se incluyen tablas que contienen las tasas
correspondientes al impuesto provincial scbre la renta para corporaciones y para personas
fisicas.
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A continuacion se sefialan algunos términos que conviene definir
para dar mayor claridad al presente trabajo:

III.A.1. Ingresos gravables:

Se entienden como ingresos gravables los provenientes de las
propiedades (intereses, dividendos, rentas, regalias); las ganancias de los
negocios; los sueldos y salarios y el 75% de las ganancias de capital.

II1.A.2. Ganancias de capital.

Constituyen ganancias de capital la diferencia entre el precio de
venta y la base ajustada del costo. Cuando la venta se hace a un precio
menor al de mercado, la autoridad considera la transaccion como si se
hubiera llevado a cabo con base en el valor de mercado.

El ingreso que se acumula a los demas ingresos gravables, es el
75% de la ganancia neta, es decir, después de haber deducido al mismo
cualquier gasto incurrido por la disposicion o venta de los bienes de capital.

III.A.3. Deducciones.

Para que un gasto sea deducible, debe estar directamente
relacionado con la obtencién de las ganancias para los fines de la empresa,
sin que se trate de la compra de bienes de capital.

El anterior concepto se aplica a las regalias que pagan las
empresas por €l uso de marcas, patentes, nombres comerciales, etc.

Los gastos legales vinculados con la adqursucmn de los
intangibles son igualmente deducibles.
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II1.A.3.1. Depreciacion.

Para determinar la depreciacidn de los derechos de propiedad
industrial que tienen vigencia definida, debe asignarseles un costo de acuerdo
a dicha duracion.

Para aquéllos que tienen vigencia indefinida, tres cuartas partes
de su valor se deprecian a razén de 7% anual.

Los contribuyentes tienen también la opcidén de amortizar las
patentes adquiridas después del 26 de abril de 1996 a razdn del 25% anual
(sobre la base de las tres cuartas partes de su valor).

II1.A.4. Establecimiento permanente,.

Para efectos fiscales, se considera dentro del concepto de
establecimiento permanente, cualquier lugar fijo de negocios, incluyendo
sucursales, oficinas, fabricas o almacenes.

I11.B. Régimen Fiscal.

II1.B.1. Impuesto sobre la renta a empresas residentes.

Las entidades residentes se clasifican como publicas y privadas,
para efectos impositivos; las publicas son aquéllas formadas por acciones
contenidas en |a lista de intercambio de acciones canadienses; las privadas
son las que no son publicas conforme al criterio citado ni estan controladas
por una empresa publica canadiense.

Una sociedad privada controlada por residentes que no sean
sociedades publicas es elegible para una tarifa tributaria reducida en algunos
de sus ingresos y para el reembolso de una parte de los impuestos que pagb
por ingresos reinvertidos dentro del pais.
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II1.B.1.1. Gastos de investigaciéon y desarrollo de tecnologta.

Los gastos de investigacidn y desarrollo de tecnologia
relacionados directamente con las actividades de la empresa y que se lleven
a cabo en Canada, se deducen al 100% en el periodo gue corresponda a la
venta o uso del producto o proceso para el que se invirtid o en el posterior;
aun los inmuebles que se adquieran para estos fines gozan de dicho beneficio

Lo anterior incluye investigacion, desarrollo del producto y
pruebas de los prototipos, y deja fuera el control de calidad o pruebas de
rutina, investigaciones de mercado, cambios de estilo y la produccion
comercial de un material o producto nuevo o mejorado.

II1.B.1.2. Tarifa.

La tarifa federal para corporaciones es de un 38% sobre los
ingresos gravables, reducido con un 10% para los ingresos que también se
gravan en las provincias.

Las empresas pequefas tienen derecho a una reduccidn del
16% sobre los primeros $Cdn 200,000.00 de ingresos derivados de sus
negocios en Canada. En el caso de que éstas formen parte de un corporativo
que tribute en forma conjunta, se considera una deduccién individual de la
cantidad sefalada.

No obstante, los corporativos tienen un impuesto federal
adicional del 3% sobre el 10% de la rebaja del impuesto provincial que se
calcula antes de aplicar [a deduccion sefialada,

Las empresas que se dediquen a la industria manufacturera gue
no son elegibles para la deduccion indicada, gozan de una reduccién de un
7% de la tasa impositiva.

Ademas de las tasas normales, las empresas grandes tienen un
impuesto adicional federal del 0.2% sobre el capital que exceda de
$Can10,000,000.00
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Los pagos se hacen mensualmente, estimando los impuestos
con base en la cantidad pagada el aio anterior. En caso de resultar impuesto
a pagar al final del ejercicio fiscal, debe liquidarse dentro de los dos meses
siguientes a su cierre; si, por el contrario, resulta impuesto a favor, éste le”
sera devuelto al contribuyente, incluyendo los intereses que genere.

II1.B.2. Impuesto sobre la renta a empresas no residentes.

Los ingresos de las entidades no residentes con establecimiento
permanente en el pals para |2 realizacién de sus actividades, relacionados con
actividades de negocios que se lleven a cabo en Canadd, se gravan de la
misma manera que cuando se trata de entidades residentes.

Las entidades no residentes que cuenten con un empleado o
agente en Canada que tenga conferida la autoridad para contratar de parte
de su contratante, estaran sujetas también al pago de impuestos.

Quienes no estén en ninguno de los casos citados en los dos
parrafos precedentes y que asimismo realicen actividades de negocios en
Canada, estaradn sujetos al pago de impuestos por via de retencién por los
ingresos recibidos en el pais.

II1.B.3. Impuesto sobre la renta para personas fisicas.

Las personas fisicas con residencia en Canada estan sujetas at
pago del impuesto sobre [a renta por la totalidad de sus ingresos; fas no
residentes solo son contribuyentes por los ingresos de fuente canadiense,
incluyendo los beneficios derivados de una relacion laboral y las ganancias
provenientes de propiedades dentro del pais.

Para determinar la residencia de las personas fisicas, se toman
en cuenta factores tales como la propiedad de una casa en el pais en donde
otros miembros de la familia residan y las membresias en clubes o

asociaciones.
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Las personas que vivan dentro del territorio canadiense por 183
dias o mas, se consideran también como residentes.

Se aplican las reglas que se han sefialado en relacién con las
ganancias de capital y las deducciones.

II1.B.3.1. Tarifa.

La tarifa federal que se aplica a las personas fisicas por sus
ingresos anuales son las siguientes:

Tasas Federales de impuesto sobre la renta
Ingresos Gravables | Tasa impositiva Impuestos que se
$Cdn aplicable (%) acumulan sobre el
limite superior $Cdn
0-29,590 17 5,030
29,591-59,180 26 12,724
Mas de 59,180 29 -

Ademas de lo anterior se paga un impuesto adicional de un 3%
que se aplica al impuesto federal después de tomar en cuenta cualquier
crédito de los establecidos expresamente en la legislacion. Cuando el
impuesto federal, después de deducir los créditos, pero antes de adicionar el
impuesto adicional, excede de $Cdn 12,500.00, se le aplica otro impuesto
adicional equivalente al 5% del impuesto que supere la cantidad citada.

Para los no residentes que no estan sujetos a retencion, se
aplican las mismas reglas; solamente en el caso de gue no deban pagar
impuestos provinciales por no considerarse que los ingresos se obtuvieron en
una provincia, el impuesto federal serd adicionado con un 52%.

Los créditos a que tienen derecho las personas fisicas para el
pago de los impuestos federales son:

» $Cdn 1,098 como crédito basico;
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» $Cdn 915 para contribuyentes casados, con limitaciones que
se basan en el ingreso de su conyuge;

» $Cdn 269 por cada persona de 18 afios 0 mayor que, por
razones de limitaciones fisicas o mentales, dependan del
contribuyente, con limitaciones basadas en los ingresos del
dependiente;

» $Cdn 592 para los contribuyentes de 65 afios o mayores;

» $Cdn 720 para contribuyentes con impedimentos fisicos o
mentales y;

> $Cdn 199 como crédito basico para bienes y servicios.

Las reglas que se aplican a los pagos de impuestos, asi como
aquéllas que se refieren a la devolucion por pagos en exceso, son similares a
las que se describieron en el apartado de las corporaciones, con la excepcién
de que los pagos se hacen en forma trimestral cuando la diferencia entre el
impuesto a pagar y el retenido supera los $Cdn 2,000 en el presente afo y en
los dos anteriores. Los pagos provisionales se basan en lo que resulte menor
del impuesto estimado para el presente afio y el anterior.

II1.B.3.2. Retenciones.

Los pagos por salarios estén sujetos a retencion de acuerdo con
las tasas establecidas, tanto para residentes como para no residentes, salvo
que estos ultimos queden eximidos por virtud de los tratados internacionales.

La mayor parte de los pagos a los residentes no estan sujetos a
retencidn, en contraste con agquéllos que reciben los no residentes. Por virtud
de algunos tratados internacionales, dichas tasas se reducen.

Las percepciones por concepto de regalias por parte de los no
residentes quedan sujetas a una retencion del 25%.

Normalmente cuando los no residentes venden sus bienes de
propiedad industrial de los que se consideran canadienses, es decir, creados
o desarrollados en Canada, el comprador esta obligado a retener y enterar un
33.33% sobre el precio de venta, salvo que quien transfiere no sea residente
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y dé un aviso previo a las autoridades o después de 10 dias de realizada la
operacién, en cuyo caso, podra retenerse un 33.33% sobre la ganancia de
capital.

II1.B.4. Impuesto sobre bienes y servicios.

Este impuesto se incorpora en el afio de 1991, para gravar la
venta de bienes y la prestacion de servicios. Es un impuesto al consumo y
por lo tanto esta disefiado para que lo pague el consumidor final.

Los comerciantes y prestadores de servicios sujetos a este
impuesto, gozan de un crédito por el cual recuperan el impuesto sobre bienes
y servicios que pagaron en las diferentes etapas de su produccion.

Las tasas son de 7% y 0% sobre el precio de venta de los
bienes y servicios.

Las actividades sujetas a tasa 0% son:

» Servicios médicos y dentales;

Servicios educativos;

Bienes y servicios que se destinen a caridad;
Servicios financieros domésticos;

Y V Vv V¥

Bienes y servicios que provean crganismos no lucrativos y
organizaciones del sector publico;

Y

Alimentos basicos v;

» Servicios financieros de depdsitos o préstamos para uso
fuera de Canada.

En el caso concreto de los servicios de transferencia de
tecnologia o cualquier otro relacionado con la propiedad industrial, Ja tasa
que se aplica es de 7%.
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IV. Colombia

El 0.4% de las exportaciones mexicanas tienen como destino a
Colombia; si bien no es una cifra significativa por si misma, lo es porque en
América Latina ocupa el tercer lugar de destino de las exportaciones
mexicanas.

En ese pais, el ordenamiento legal que rige en materia
impositiva es el Estatuto Tributario (en adelante ET), en el que se contienen
la ley del impuesto sobre la renta y complementarios, los cuales, de
conformidad con el articulo 5, se consideran como un solo tributo, gue
comprende:

"1) Para Jas personas naturales, sucesiones ifiquidas, y bienes
destinados a fines especiales en virtud de donaciones o asignaciones
modales contemplados en el articulo 117, los que se liguidan con base
en la renla, en fas ganancias ocasionales, en el patrimonio y en ia
transferencia de rentas y genancias ocasionales al exterior.

2) Para Jos demds contribuyentes, los que se liguidan con base en fa
renta, en 1as ganancias ocasionales y en la transferencia al exterior de
rentas y ganancias ocasionales, asi como sobre las ubilidadas
comerciales en e caso de sucursales de sociedades y entidades
extranjeras.”

IV.A. Generalidades.

A continuacion se dara la definicion de algunos términos gue
resultaran de gran utilidad para una mayor comprension del tema:

IV.A.1. Impuestos complementarios:

Los impuestos complementarios son:
a) Impuesto de ganancias ocasionales;

® Los bienes destinados a fines especiales, en virtud de donaciones o asignaciones
modales, estan sometidos al impuesto sobre la renta y complementarios de acuerdo con el
régimen impositivo de |as personas naturales, excepta cuando los donatarios 0 asignatarios
los usufructlien personalmente. En este Ultimo caso, los bienes y las rentas o las ganancias
ocasionales respectivas se gravan en cabeza de quienes l0s hayan recibido como donacion
0 asignacion.
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b) Impuesto de remesas;
¢) Impuesto sobre las ventas.

IV.A.2.Sujetos pasivos del impuesto sobre la renta vy
complementarios:

Son sujetos pasivos, de conformidad con los articulos 7° a 21
del Estatuto Tributario:

a) Las personas naturales (denominadas en nuestro pais
personas fisicas), quienes pueden ser residentes ¢ no
residentes;

Los residentes estaran sujetos al impuesto sobre la renta y
complementarios, respecto a sus rentas Yy ganancias
ocasionales, que sean provenientes de fuente nacional y de
fuente extranjera. Los extranjeros residentes son
contribuyentes a partir del quinto afio o periodo gravable de
residencia continua o discontinua en el pais.

De conformidad con el articulo 9°, las personas naturales,
nacionales o extranjeras, que no tengan residencia en el pais y
las sucesiones iliquidas de causantes sin residencia en el pais en
el momento de su muerte, sélo estan sujetas al impuesto sobre
la renta y complementarios respecto a sus rentas y ganancias
ocasionales de fuente nacional.

b) Las sucesiones iliquidas, es decir, 1as que se encuentren
entre la fecha de la muerte del causante y aquélla en la cual
se ejecutorie la sentencia aprobatoria de la particion o se
autorice la escritura pablica;

€) Las sociedades de responsabilidad limitada, sociedades
colectivas, en comandita simple, las sociedades ordinarias de
minas, las sociedades irregulares o de caracteristicas
similares a las anteriores, las comunidades organizadas, las
corporaciones y asociaciones con fines de lucro y las
fundaciones de interés privado estan sujetas al impuesto
sobre la renta y complementarios, de conformidad con el
articulo 13, sin perjuicio de que los respectivos socios,

comuneros 0 asociados paguen el impuesto correspondiente
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a sus aportaciones o derechos, sobre sus utilidades cuando
resulten gravadas de acuerdo con las normas legales.

d) Las sociedades andnimas, las en comandita por acciones y
las irrequlares con caracteristicas similares a unas u otras,
de conformidad con el articulo 14 del citado ordenamiento.

e) Las sociedades extranjeras, es decir, aquellas entidades
constituidas de acuerdo con leyes extranjeras y cuyo
domicilio principal se encuentra en el exterior.

IV.A.3. Residencia.

El concepto de residencia para efectos fiscales de 1a legislacion

colombiana se asimila al mexicano, sefialando el articulo 10 que la residencia
consiste en ta permanencia continua o discontinua en el pais por mds de seis
meses en el afio o periodo gravable.

Se consideran asimismo residentes las personas naturales

nacionales que conserven su familia o el asiento principal de sus negocios en
el pais, alin cuando permanezcan en el exterior.

1V.A.4. Clasificacion de los activos.

Segun el articulo 59, los activos se clasifican en:

a) Movibles, son todos los bienes incorporales, muebles o
inmuebles y los incorporales que se enajenan dentro del giro
ordinario de los negocios del contribuyente e implican
ordinariamente existencias al principio y al fin de cada
periodo gravable y;

b) Fijos o inmovilizados, los bienes corporales muebles o
inmuebles y los incorporales que no se enajenan dentro del
giro ordinario de los negocios del contribuyente.
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IV.A.5. Ingresos de fuente nacional.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 26, se consideran
ingresos de fuente nacional los que se originan de la explotacion de bienes
materiales dentro del pais y la prestacion de servicios dentro de su territorio,
de manera permanente o transitoria, con o sin establecimiento propio.
Asimismo, los que se obtienen en la enajenacion de bienes materiales e
inmateriales, a cualquier titulo, que se encuentren dentro del pais al
momento de su enajenacion.

IV.A.6. Renta gravable.

Para determinar la renta gravable deben sumarse, de
conformidad con el articulo 24 de la ley, todos los ingresos realizados en el
afio; al producto que se obtenga se le restaran las devoluciones, descuentos
y rebajas para asi obtener los ingresos netos; de estos Ultimos se restan los
costos realizados imputables a tales ingresos y el resultado se denomina
renta bruta. La renta bruta se disminuye con las de deducciones para
obtener la renta liquida o renta gravable.

IV.A.7. Realizacion del ingreso.

Se entienden realizados los ingresos cuando se reciben
efectivamente en dinero 0 en especie, en forma que equivalga legalmente a
un pago, o cuando el derecho a exigirlos se extingue por cualquier otro modo
legal distinto al pago, como es el caso de las compensaciones. LoS ingresos
recibidos por anticipado que correspondan a rentas no causadas, solo se
gravan en el aiio o periodo gravable en que se causen.

IV.A.8. Derechos de propiedad industrial

Cuando la ley fiscal colombiana hace referencia a los “bienes de
propiedad industrial”, sefiala expresamente, a manera de ejemplo, los
derechos sobre patentes, marcas y good-will, clasificdndolos como bienes
incorporales o intangibles.
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IV.B. Régimen fiscal aplicable.

Es esencial para determinar el régimen fiscal aplicable a los
derechos de propiedad industrial en Colombia, estudiar las diferentes
situaciones que se pueden presentar en relacion con los mismos.

Es por ello que se estudiaran los casos de las personas
naturales y de las sociedades, nacionales o extranjeras, sefialando a su vez si
son titulares del derecho o de una licencia.

IV.B.1. Personas naturales,

Suelen darse diversas situaciones en relacidén con las personas
naturales; a continuacion pasaremos a estudiar cada una de ellas.

IV.B.1.1. Contribuyentes dedicados a la investigacion o al desarrollo
de marcas, avisos comerciales o cualquier otro derecho de
propiedad industrial de manera independiente.

En el supuesto de que estas personas obtengan la patente o
registro de sus derechos, pueden explotarse directamente o a través de una
licencia; si esta explotacion se realiza en el pais, se consideran, de acuerdo
con lo sefalado por el articulo 24 del Estatuto Tributario, ingresos de fuente
nacional, que incluye expresamente en su numeral 7 como este tipo de
ingresos a “los beneficios de cualquier naturaleza provenientes de la
explotacion de toda especie de propiedad industrial, o del *know how’, o de la
prestacion de servicios de asistencia técnica, sea que €stos se suministren
desde el exterior o en el pais.”

Ya quedo establecido en el punto IV.B.6. como se determina la
renta gravable.

Se estima como costo de adquisicion de los bienes incorporales
formados por el contribuyente el 50% del valor de enajenacion (Art. 75 del
ET).
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Una vez disminuido el costo, se hacen Jas deducciones que
conforme a la ley son procedentes, es decir, cualquier expensa realizada
durante el ano o periodo gravable en el desarrollo de la actividad productora
de renta, siempre y cuando sea necesaria y proporcionada segun la actividad,
de acuerdo con lo sefalado por el articulo 107 de la ley referida.

El término para la deduccién por amortizacion de bienes de
propiedad industrial susceptibles de demérito, (aquéllos cuya vigencia no es
prorrogable), a que tienen derecho los contribuyentes, no debera ser inferior
a 5 afios. Los bienes de propiedad industrial que no sean susceptibles de
demerito, en contraposicion, no seran amortizables (Art. 143 del ET).

Los bienes que forman parte de los activos fijos de los
contribuyentes estdn sujetos a un ajuste por inflacién, para efectos del pago
del impuesto sobre la renta, el cual es equivalente a la variacion porcentual
del indice de precios al consumidor para empleados elaborado por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, registrado entre el
primero de diciembre del afo anterior al gravable y el 30 de noviembre del
ano gravable correspondiente (Arts 330 y 331 del ET).

El valor de las patentes, derechos de marca y demas derechos
de propiedad industrial se ajustara aplicando el porcentaje de ajuste al valor
del activo (Art. 336 del ET), el cual, conforme a lo establecido por el articulo
331 del ET, es el equivalente a la variacion porcentual del indice de precios al
consumidor para empleados, elaborado por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica, registrado entre el 10. de diciembre del afio anterior
al gravable y el 30 de noviembre del afio gravable.

Con base en lo anterior se determina la renta liquida y estara
sujeta a la tarifa que establece el articulo 241 del ET, de acuerdo a la
cantidad de ingresos que perciban los contribuyentes.

Los impuestos que se determinen conforme a la tarifa indicada,
pueden variar entre $0.00 para ingresos de $1 hasta $9,000.00, hasta
$8,866.00, mas el 30% de la renta gravable del excedente de $40,200.00,
para ingresos superiores a esta Ultima cantidad®®. Dicha tarifa se reajusta en

% | og valores estan calculados sobre la base del afic de 1996.
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forma anual y acumulativamente al 100% del incremento porcentual del
indice de precios al consumidor para empleados que elabora el Departamento
Administrativo Nacional de Estadistica, en el periodo comprendidc entre el 1°
de octubre del afio anterior al gravable y la misma fecha del afio
inmediatamente anterior a éste.

Lo anterior también se aplica en el caso de que los derechos de
propiedad industrial se exploten a través de la concesidn de licencias.

IV.B.1.1.1. Impuesto sobre las ventas.

La concesion de licencias se considera como la prestacion de un
servicio para efectos fiscales. Esta actividad se encuentra gravada también
con el Impuesto Sobre las Ventas, cuando los derechos de propiedad
industrial sean de produccién nacional, de conformidad con lo establecido por
el articulo 420, paragrafo 3°, inciso a) del Estatuto Tributario.

El momento en que se causa el impuesto sobre las ventas es
aquéel en que se emita la factura o documento equivalente o en la fecha en
que se termine la prestacion de los servicios o del pago o abono en cuenta, lo
que suceda primero. La base gravable es el valor total de la operacidn,
incluyendo los gastos directos de financiamiento, accesorios, seguros,
comisiones, garantias y demas erogaciones complementarias, aunque se
convengan o facturen en forma separada. La tasa es de un 16% (articulos
429, 447 y 468 del ET).

La prestacion de servicios consistente en la asistencia técnica en
el sector agropecuario quedara exenta del pago de este impuesto, por
disposicion expresa del articulo 476, numeral 17, inciso i) del ET.

Del impuesto causado, debera retenerse el 50% al momento en
que se realice el pago, salvo que los prestadores de los servicios sean
personas 0 entidades sin residencia o domicilio en el pais, en cuyo caso la
retencién debera ser del 100%, segln lo establece el articulo 437-1 de! ET.

El irhpuesto causado por los contribuyentes podrd descontarse
de sus ingresos, conforme al articulo 488 del ET, siempre que dicho impuesto
13
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esté vinculado con las actividades del contribuyente y represente un costo o
gasto para la persona fisica 0 moral obligada.

En el caso de que el contribuyente obtenga ingresos con motivo
de la venta de los derechos de propiedad industrial, para cuya amortizacion
se hayan concedido deducciones, constituye renta el valor de tales ingresos,
disminuidos con las deducciones que procedan conforme al ET..

Para establecer la renta bruta en la enajenacién de activos, se
debe determinar la diferencia entre el precio de la enajenacidn y el costo del
activo o activos enajenados.

Los contribuyentes que perciban rentas de fuente extranjera
sujetas al impuesto sobre la renta en su pais de origen, tienen derecho,
conforme al articulo 254 del ordenamiento en comento, a descontar al monto
del impuesto colombiano sobre la renta, el pagado en el extranjero sobre
esas mismas rentas, sin que con ello pueda constituirse un saldo a favor.

IV.B.1.2. Personas dedicadas a la investigacion o al desarrollo de
marcas, avisos comerciales o cualquier otro derecho de
propiedad industrial en relacion de subordinacidon con una
persona natural o sociedad.

De acuerdo con lo estipulado en el articulo 206 de la ley, estan
gravados los pagos provenientes de la relacion laboral, es decir, de acuerdo a
los términos del articulo 103, los que obtienen las personas naturales por
concepto de salarios, comisiones, prestaciones sociales, vidticos, gastos de
representacion, honorarios, y en general las compensaciones por servicios
personales; sin embargo, gozaran de una exencién del 30% sobre el valor
total de dichos pagos.

Sobre el excedente se calcula el impuesto con base en la tarifa
del articulo 241 del ET.

En relacion con los costos para los profesionistas
independientes, el articulo 86 establece que no podran exceder de un 50%
de los ingresos que perciban por dicha actividad, salvo que el contribuyente
facture la totalidad de sus operaciones y sus ingresos hubiesen estado
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sujetos a retencidn, en cuyo caso, se aceptaran los costos y deducciones que
procedan legalmente.

La retencion a que estan sujetos los contribuyentes sefialados,
en ningldn caso podra sobrepasar el 15%, de acuerdo a lo estipulado por el
articulo 395 del ET.

Quienes presten servicios de asistencia técnica o transmitan
licencias sobre los derechos de propiedad industrial, estan obligados al pago
del impuesto sobre las ventas, conforme a lo que ha quedado sefialado en el
apartado IV.B.1.1. del presente capitulo.

IV.B.1.3. Titulares de los derechos de propiedad industrial que los
explotan directamente o0 a través de una licencia.

La titularidad de los derechos puede darse con motivo del
desarrollo de investigaciones, por una compraventa o cualquier medio
asimilable a la ésta o por una herencia, legado, donacion o porcién conyugal
y su explotacion puede llevarse a cabo directamente o a través de una
licencia.

El primer caso ha quedado explicado en el punto IV.B.1.1.

Cuando se trata del caso de una compraventa, el valor de estos
bienes se estima por su costo de adquisicion demostrado menos las
amortizaciones concedidas y la solicitada por el afo o periodo gravable, de
conformidad con el articulo 74 del ordenamiento comentado.

Para el presente apartado son asimismo aplicables los
comentarios vertidos en el punto IV.B.1.1. citado, respecto a las deducciones,
tarifas a que se sujetan los ingresos y descuentos por impuestos pagados en
el extranjero.

En el supuesto de que los derechos de propiedad industrial se
reciban como herencia, legado, donacién o porcidn conyugal, estan sujetos al
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pago del impuesto sobre ganancias ocasionales, conforme a lo que establece
el articulo 302 del Estatuto Tributario.

Su cuantia se determina por el valor que tengan los bienes en la
declaracién de renta del causante en el ultimo dia del afio o periodo gravable
inmediatamente anterior al de su muerte o del hecho que dio origen a la
ganancia ocasional.

Acorde con lo sefialado en el articulo 307, sin perjuicio del
primer milldn de pesos gravado con tarifa 0%, estara exento el primer millon
de pesos®’ del valor de las asignaciones por causa de muerte o porcidn
conyugal que reciban los legitimarios 0 el cdnyuge.

La tarifa aplicable a [a cantidad que sobrepase la indicada en el
parrafo precedente es la prevista en el articulo 241 del ET(véase anexo 1).

Cuando se trate de herencias o legados que perciban personas
distintas de los legitimarios o el cényuge o de donaciones, la cantidad exenta
es de un 20% del valor percibido, sin que esta cantidad supere un millén de
pesos?®.  Sobre el excedente se calcula el impuesto correspondiente
basandose en la tarifa indicada. Lo anterior se aplica a los residentes en el
pais, sean nacionales o extranjeros.

Las personas naturales extranjeras sin residencia en el pais,
estaran obligados a pagar un 35% del valor de los derechos de propiedad
industrial que se reciban como herencia, legado, donacidn o porcién
conyugal.

Cuando los contribuyentes continian con la explotacién de los
derechos que han adquirido por cualguier titulo, ya sea directamente o a
través de una licencia, deberadn determinar el impuesto sobre la renta y
complementarios conforme a Io sefialado en el punto IV.B.1.1. anterior.

1 £ valor esta calculado con base en el afio de 1986.

% E| valor esta calculado con base en el afic de 1986.
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IV.B.1.4. Licenciatarios de derechos de propiedad industrial.

Quienes son [icenciatarios de una marca, patente, secreto
industrial, etc. o tienen celebrado un contrato de transferencia de tecnologia,
tienen derecho a deducir las cantidades que paguen por concepto de regalias
cuando tengan relacion de causalidad con las actividades productoras de

renta.

De conformidad con el articulo 105 del -ET, se entiende causada
una deduccion cuando nace la obligacion de pagarla, aunque no se haya
hecho efectivo el pago.

IV.B.1.5. Personas naturales extranjeras que explotan sus
derechos de propiedad industrial desde el exterior o
prestan servicios de asistencia técnica a residentes en
Colombia.

La tarifa Unica sobre la renta gravable de fuente nacional de las
personas naturales extranjeras sin residencia en el pais es del 35%. (Art. 247
del ET). La misma tarifa se aplica para las sucesiones de causantes
extranjeros sin residencia en Colombia.

El valor de los derechos de propiedad industrial se ajustara
aplicando el porcentaje de ajuste al valor del activo (Art. 336 del ET).

El impuesto sobre ganancias ocasionales se calcula aplicando la
tarifa del 35% sobre el vaior de la ganancia ocasional, calculado conforme a
lo comentado en el punto IV.b.1.3.

De conformidad con el articulo 9° del Estatuto Tributario, las
personas naturales extranjeras con residencia en Colombia estan sujetas al
impuesto sobre la renta y complementarios sobre sus rentas o ganancias
ocasionales a una tasa del 35%. Cuando las rentas provienen del extranjero,
estan sujetas al impuesto desde el quinto afio o periodo gravabie de
residencia continua o discontinua en el pais.
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De conformidad con el articulo 319 del ET, la transferencia al
exterior de rentas y ganancias ocasionales obtenidas en Colombia, causa el
impuesto complementario de remesas.

La base para liquidar este impuesto se obtiene restando el
impuesto sobre la renta que correspondio a la cantidad transferida. La tarifa
aplicable es de un 12% tratandose de la explotacion de toda especie de
propiedad industrial 0 del “know how”, prestacién de servicios técnicos o de
asistencia técnica. Lo anterior conforme a lo establecido por eI articulo 321
inciso b} del estatuto citado.

Quedan relevados del pago de este impuesto, de acuerdo con el
inciso h) del articulo 322 del ET, los pagos 0 abonos en cuenta por servicios
técnicos v de asistencia técnica prestados desde el exterior.

También se sujetan al impuesto sobre las ventas, como ya ha
quedado explicado en el apartado IV.B.1.1.

IV.B.2. Sociedades

En relacién con las sociedades, se presentan los casos de que
éstas posean la titularidad de un derecho de propiedad industrial, que se
trate de licenciatarios y de asociaciones o fundaciones sin animo de lucro;
enseguida se hara el estudio de cada caso.

IV.B.2.1. Titulares de los derechos de propiedad industrial.

Se aplican a este apartado los comentarios vertidos en los
puntos IV.A.6 y IV.B.1.1. con respecto a la determinacién de fa renta
gravable y del costo de los bienes intangibies formados por el contribuyente.

Ademas del costo, la amortizacion permitida y las deducciones
por los gastos realizados en el afo con motivo de los bienes de propiedad
industrial, con fundamento en el articulo 126-3, las sociedades que realicen
inversiones o hagan donaciones para proyectos de investigacion y desarrollo
de tecnologia de actividades calificadas por el Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnologia como de cardcter cientifico o tecnolégico, tendran derecho a
118



|MPLICACIONE5 FISCALES DE LOS DERECHOS DE. PROPIEDAD INDUSTRIAL .
CAPITULG IV -
REGIMEN FISCAL DE LOS DERECHOS DE PROFIEDAD ‘INDUSTR!AL EN LOS PRINCIPALES
PAISES DE DESTINGO EN AMERICA, DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS

deducir de su renta el 125% del valor invertido o donado, en el periodo
gravable en que se realizd la inversion o la donacion.

Para tener derecho a la deduccidn, en el caso de las
donaciones, el destinatario de la donacién deberd ser una asociacion,
corporacién o fundacién sin animo de lucro y cuyo objeto social y actividad
correspondan a la investigacién cientifica o tecnolégica, debiendo cumplirse
ademas con los requisitos que consagran los articulos 125-1, 125-2 y 125-3
del Estatuto Tributario, que a continuacion se transcriben:

Art, 125-1: Cuando la entidad beneficiaria de fa donacion que da
derecho a deduccion, sea alguna de 1as entidades consagradas en e/
numeral segundo del articule 125, deberd reunir las siguientes
condiiciones:

1. Haber sido reconocida como persona juridica sin animo de licro y
estar sometida en su funcionamiento a vigilancia oficial,

2. Haber cumplido con la obligacion de presentar la declaracidn de
ingresos y patrimonio o de renta, segun el caso, por el afo
inmediatamente anterior al de la donacion,

3. Manejar, en depdsitos o inversiones en establecimientos financieros
autorizados, los ingresos por donaciones.

Art. 125-2: Las donaciones que dan derecho a deduccion deben
revestir [as siguientes modalidades:

1. Cuando se done dinero, ef pago debe haberse realizado por medic
de cheque, larfela de crédito 0 a travds de un intermediario
financiero.

2. Cuando se donen titulos valores, se estimardn a precios de
mercado de acuerdo con el procedimiento establecido por i3
Superintendencia de Valores. Cuando se donen otros activos, si
valor se estimard por el costo de adquisicion mas los ajustes por
inflacion efectuados hasta fa fecha de la donacion, menos las
depreciaciones acumuladas hasta esa misma fecha.

Art. 125-3: Para que proceda el reconocimiento de I3 deduccicn por
conceplo de donaciones, se reguiere una certificacion de la entidad
donataria, firmada por Revisor Fiscal o Contador, con ef monto de la
donacion, asi como el cumplimiento de las condiciones senaladas en los
articulos anteriores.”

Tratandose de inversiones en investigacién cientifica o
tecnoldgica, ya sea directamente o a través de universidades, de acuerdo con
el articulo 158-1 del ET, el valor deducible en ning(n casc podra exceder del
20% de la renta liquida determinada por el contribuyente antes de restar el
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valor de la inversion; ademas, el proyecto de inversién debera obtener
aprobacion previa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia o del
respectivo Consejo del Programa Naaonal de! Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnologia.

La tarifa para calcular el impuesto para ias sociedades es, de
conformidad con el articulo 240 del ET, de un 35% sobre su renta gravable,
después de haber hecho el ajuste a los activos previsto en el Titulo V,
Capitulo II del Estatuto Tributario.

Se prevé la posibilidad para las sociedades de acogerse a un
régimen especial de estabilidad tributaria, previo contrato individual que
debera suscribirse con el Estado, a través de la Direccion de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cuya duracién serd de 10 afos contados a partir del
momento de la suscripcion.

Quienes opten por acogerse a este régimen especial estan
obligados a pagar un 2% extra sobre la tarifa vigente en el momento de la
suscripcion del contrato, con la ventaja de que si se estableciere una
contribucidn del orden nacional durante su vigencia, o si hubiera un
incremento en las tarifas de renta o de impuestos complementarios, no les
sera aplicable. En el caso de que se reduzca la tarifa del impuesto sobre la
renta durante este lapso, se ajustarad la tarifa pactada, siendo aplicable la
nueva tarifa adicionada del 2% acordado inicialmente.

Las sociedades estdn sujetas al pago del impuesto sobre
remesas, siendo aplicables las observaciones anotadas en el punto IV.B.1.5,

También estan sujetas al impuesto sobre ganancias ocasionales
cuando reciban los bienes de propiedad industrial por herencia, legado o
donacién y en el caso de que enajenen estos bienes después de haber sido
parte de su activo fijo por un término de 2 anos 0 mas.

En el primer caso, la cuantia se determina, como ya se apunté
con anterioridad, por el valor fiscal que tengan los bienes en la declaracion de
renta del causante en el Ultimo dia del afio o periodo gravable anterior al de

su muerte.
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En el caso de las donaciones, el valor se determina por el valor
fiscal que tengan los bienes en el periodo gravable inmediato anterior.

La ganancia ocasional exenta serd del 20% del valor recibido,
sin que dicha suma sea superior a un millon de pesoszg, en el caso de
herencias o legados.

Para determinar el valor de los bienes incorporales formados por
el contribuyente en el supuesto de la enajenacion, en el periodo gravable, se
estima como costo de adquisicién el 50% del valor-de enajenacidn (Art. 75

del ET).

La tarifa que se aplica es de un 35% sobre el valor de la
ganancia ocasional.

Asimismo se sujetan al pago del impuesto sobre las wventas, en
los términos sefalados en el punto IV.B.1.1.

IV.B.2.2. Licenciatarios.
Son aplicables los comentarios incluidos en el apartado IV.B.1.4.

IV.B.2.3. Sociedades extranjeras.

Las sociedades extranjeras son gravadas Unicamente sobre sus
rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, conforme a lo establecido
en el articulo 12 y son sujetos pasivos del impuesto sobre remesas y del
impuesto sobre ganancias ocasionales,

El impuesto sobre remesas, se calcula conforme a lo que ya se
comentd en el punto IV.B.1.5. y para el de ganancias ocasionales, nos
remitimos al punto IV.B.1.1.

2 E| valor esta calculado con base en el afio de 1986.
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Ademas de las deducciones comentadas en el apartado
IV.B.2.1, las filiales o sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia de
sociedades extranjeras tienen derecho a deducir de sus ingresos, a titulo de
costo © deduccion, las cantidades pagadas o reconocidas directa o
indirectamente a sus casas matrices u oficinas en el exterior, por concepto de
regalias y explotacién o adquisicion de cualquier clase de intangible, siempre
que sobre los mismos practiquen las retenciones en la fuente del impuesto
sobre la renta y el complementario de remesas, conforme lo dispone el
articulo 124 del ET.

Para el calculo del impuesto nos remitimos a los comentarios
vertidos en el punto IV.B.2.1.

Cuando los derechos de propiedad industrial impliquen una
transferencia de tecnologia y asistencia técnica y ésta se preste desde el
exterior, las sociedades quedan relevadas del impuesto de remesas.

Sin embargo, quedan obligadas al pago del impuesto sobre las
ventas de acuerdo a lo comentado en el punto IV.B.1.1.

Las sociedades extranjeras estan sujetas, asimismo al pago del
impuesto sobre ganancias ocasionales, siendo aplicables los comentarios del

punto IV.B.2.1.

IV.B.2.4. Efectos tributarios de la fusién y escision de sociedades.

El articulo 14-1 del ET establece que para efectos tributarios, no
se considera que existe enajenacion entre las sociedades fusionadas.

La sociedad absorbente o la nueva que surge de la fusion es la
responsable por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones y demas
obligaciones tributarias de las sociedades fusionadas ¢ absorbidas.
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Tampoco se considera que existe enajenacion entre la sociedad
escindente y las escindidas.

Las sociedades producto de la escisién seran responsables
solidarios con la escindente por todas las obligaciones tributarias exigibles al
momento de la escision, asi como aquéllas que se originen a su cargo con
posterioridad, como consecuencia de los procescs de cobro, determinacion
oficial del tributo o aplicacién de sanciones correspondientes a periodos
anteriores a [a escisién.

IV.B.2.5. Corporaciones, fundaciones y asocmcmnes sin animo de
lucro.

Las personas sefialadas cuyo objeto social principal y recursos
estén destinados a actividades de investigacién cientifica o tecnoldgica se
someten al régimen especial del impuesto sobre la renta, de acuerdo con el
articuto 19, inciso 1) del ET.

La tarifa @ la que estan sujetos es de un 20% sobre el beneficio
neto 0 excedente, el cual se determina tomando la totalidad de los ingresos y
restandoles el valor de los egresos que tengan relacion de causalidad con los
ingresos o con el cumplimiento de su objeto social (Art. 356 y 357 del ET).

En el supuesto de que una parte o la totalidad del beneficio
neto excedente se destine para e cumplimiento del objeto social en el afio
siguiente al que se obtuvo, la parte reinvertida tendré el caracter de exento

del impuesto sobre la renta.
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