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Nuevas reformas a la Ley de la Propiedad Industrial
y su impacto en la industria farmacéutica
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Debido a las recientes modificaciones realizadas a la Ley de la Propiedad In-
dustrial, las cuales tienen por objetivo incorporar nuevas figuras y reforzar los
actuales esquemas de proteccion para lograr que las organizaciones mexica-
nas involucradas en la innovacion y el desarrollo cuenten con mayores y mejores
herramientas que les permitan afrontar los retos en un mundo cada vez mas
globalizado y competitivo, la Asociacion Mexicana de Profesionales en Regula-
cion Sanitaria (AMEPRES) realizo el curso Nuevas reformas a la Ley de la
Propiedad Industrial y su impacto en la industria farmacéutica.

La QFI. Carmen Margarita Rodriguez Cueva, Presidenta de la AMEPRES, present6 al
panel de expositores y agradecio la presencia de los asistentes a quienes felicitd por
su interés en mantenerse actualizados en beneficio de su desempefio profesional.

La primera ponencia estuvo a cargo de la Lic. Alejandra Martinez Barron,
Abogada de la Firma Ortega y Videgaray, se tituld La propiedad industrial
como motor de la innovacion y el desarrollo, y su objetivo fue descubrir las
distintas figuras de proteccion en materia de propiedad intelectual, la importancia
del proceso de proteccion legal y la forma en la cual interacttan con la industria en
general y, en particular, con la farmacéutica. Asimismo, destacd la importancia de las
marcas, patentes, derechos de autor, disefios industriales y secretos industriales.

Indicé que con base en el Art. 89 “pueden constituir una marca los siguien-
tes signos:

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

II.- Las formas tridimensionales.

IIl.- Los nombres comerciales y las denominaciones o razones sociales, siempre
que no queden comprendidos en el articulo siguiente.

I\V.- El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una
marca registrada o un nombre comercial publicado.

V. Los sonidos.

VI. Los olores.

VIl. La pluralidad de elementos operativos, de imagen, incluidos, entre otros, el
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tamanio, disefio, color, disposicion de la forma, etiqueta, empaque, decoracién o
cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado.
VII. La combinacién de los signos enunciados en las fracciones | a VI del presente
articulo”.

Sefialé que las Creaciones Industriales son la rama de la Propiedad Industrial en-
cargada del estudio y la regulacion de las Patentes, los Modelos de Utilidad, Di-
sefios Industriales, Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados, las Variedades
Vegetales y los Secretos Industriales.

Patentes. Una invencion es toda creacién humana que permita transformar la ma-
teria o la energia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el
hombre y satisfacer sus necesidades concretas. La persona fisica que realice una
invencion, o su causahabiente, tendran el derecho exclusivo de explotacion en su
provecho. Dicho derecho exclusivo se otorgard a través de una patente (tramite
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [IMPI]).

El titular de la patente es el unico que puede hacer uso de la tecnologia que reivin-
dica en la patente o autorizar a terceros implementarla bajo las condiciones que
el titular fije (mediante licencias). La proteccién que brinda la Ley de la Propiedad
Industrial a las patentes es de 20 afios improrrogables.

Marcas y disefios industriales

El Ing. Pedro Herrera, Socio de la Firma SyS IP Law, compartié su presenta-
cion Las marcas y los disefios industriales desde la perspectiva de las dltimas
reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, e indicé que la reciente reforma
a la ley es la més profunda que se haya realizado en los ultimos 25 afios, ya
que implica nuevos esquemas de proteccion y obligaciones a los titulares de los
registros sanitarios.

“Se publicaron otras reformas en mayo de 2018 y entraron en vigor en agosto,
en éstas los cambios principales fueron la definicién de marca, la incorporacién de
nuevas figuras como son oloras y olfativas, programas, marcas de identificacion
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y la imagen comercial, conocido como el trade dress, y las mejoras a la posicion
de las marcas”, sefialo.

Hablo también de las nuevas tarifas en cuestion de marcas, con base en el IMPI.
En la actualidad, el instituto esta trabajando para que cualquier tramite se haga
on line con la finalidad de agilizar las comunicaciones.

Compartié la definicion anterior de marca: “Es todo signo visible que distingue a
productos y servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Y aho-
ra se define asi: “se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos
y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto
claroy preciso de la proteccion, que distinga productos o servicios de otros de su
misma especie o clase en el mercado”.

Las marcas sonoras Y las olfativas se refieren a los olores y sonidos caracteristi-
cos que nos traen a la mente una determinada marca. “Para las marcas sonoras
se debe presentar un soporte de material que puede ser un archivo digital en
cualquiera de los formatos permitidos, el cual no podra exceder de 10 MB ni estar
encriptado o protegido por contrasefia. Seguramente en la industria farmacéutica
existiran muchas peticiones de marcas sonoras por las canciones que utilizan en
los espacios publicitarios”, sefialo.

Impacto en la regulacién sanitaria

/Registro? De patentes y su impacto en la requlacion sanitaria fue el tema que
expuso el Dr. Armando Valencia Hernandez, Coordinador del Departamento
de Examen de fondo, Area Farmacéutica del IMPI. En su participacion, analiz6
el sistema de proteccion de patentes en México, asi como la vinculacion exis-
tente entre el IMPI y la Comision Federal para la Proteccion contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS), con base en el Art. 47 Bis del Reglamento de la Ley
de la Propiedad Industrial y el Art. 167 Bis del Reglamento de Insumos para
la Salud.
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El Dr. Valencia Hernandez hablé de la relacion que tiene el IMPI con el Sis-
tema de Requlacion Sanitaria de la COFEPRIS. “Las patentes son el vinculo
que forja esta relacion y para ello es necesario conocer los distintos tipos de
patentes y los requisitos para su otorgamiento y qué se puede o no proteger
por patente”.

“Una patente es el derecho de exclusividad que otorga el Estado sobre una inven-
cién. La solicitud de patente se presenta ante el IMPI por medio de un documento
técnico que describe el avance tecnoldgico de la invencion”, indico.

Las invenciones patentables son:

- Productos.

- Procesos.

- Usos de la creacion humana que sean novedosos, tengan actividad inventiva y
una aplicacion industrial.

De acuerdo a la ley no se pueden patentar procesos biologicos para la produccion
y propagacion de plantas y animales, material biologico y genético tal como se
encuentran en la naturaleza, ni las variedades vegetales.

Subray6 que las mejoras, los cambios o las adaptaciones en la configuracion, es-
tructura, forma o disposicion, que son novedosas y tienen aplicacién industrial
pueden protegerse bajo el concepto de Registro de Modelo de Utilidad; la solicitud
es semejante a la de patente pero existen diferencias sustanciales en los requisi-
tos: novedad y aplicacion industrial, y su vigencia es de 10 afos.

Inversion y transferencia

La dltima ponencia estuvo a cargo del Lic. Emmanuel Garcia Cortés, Aboga-
do y Socio de la Firma Méndez+Cortés, y llevo por titulo Inversion y transferen-
cia de tecnologia en el sector farmacéutico. Alianzas estratégicas. Compartio
con los asistentes los métodos para lograr un mejor aprovechamiento del esquema
de licenciamiento e inversion de activos de propiedad intelectual para incrementar
el valor de las empresas y su competitividad en otros mercados.




El Lic. Garcia Cortés se centr6 en los Arts. 92 'y 213 de la Ley de la Propiedad
Industrial, y los enunci6 de la siguiente manera.

Art. 92.- El registro de una marca no producird efecto alguno contra:

.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca
u otra semejante en grado de confusion, para los mismos o similares productos
0 servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de
manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentacién de la solicitud de re-
gistro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendra derecho a solicitar el
registro de la marca, dentro de los tres afios siguientes al dia en que fue publicado
el registro, en cuyo caso debera tramitar y obtener previamente la declaracion de
nulidad de éste.

II.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto
al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido
introducido licitamente en el comercio por el titular de la marca registrada
o por la persona a quien le haya concedido licencia. Queda comprendida en
este supuesto la importacion de los productos legitimos a los que se aplica la
marca, que realice cualquier persona para su uso, distribucion o comerciali-
zacion en México, en los términos y condiciones que sefale el reglamento de
esta ley.

IIl.- Una persona fisica o moral que aplique su nombre, denominacion o razén
social a los productos que elabore o distribuya, a los servicios que presente, 0 a
sus establecimientos, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que
lo aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo y tenga caracteres que lo
distingan claramente de un homoénimo ya registrado como marca o publicado como
nombre comercial.

En lo que concierne al Art. 213, indicé que se concentra en infracciones adminis-
trativas al:
|.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, co-




mercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se relacionen con la
materia que esta ley regula.

IIl.- Hacer aparecer como productos patentados aquellos que no lo estén. Si la
patente ha caducado o fue declarada nula, se incurrird en la infraccién después de
un afio de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado
firmada la declaracion de nulidad.

IIl.- Poner a la venta o en circulacién productos u ofrecer servicios, indicando
que estan protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de
marca ha caducado, es declarado nulo o cancelado, se incurrira en una infraccion
después de un afio de la fecha de caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya
quedado firmada la declaracion correspondiente.

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada para amparar
los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada.

V.- Usar, sin consentimiento del titular, una marca registrada o semejante en grado
de confusion como elemento de un nombre comercial o una denominacion o ra-
z6n social, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones
sociales estén relacionados con establecimientos que operen con los productos o
servicios protegidos por la marca.

VI.- Usar, dentro de la zona geografica de la clientela efectiva o en cualquier parte
de la Republica Mexicana, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de
confusion, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un
establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

VIl.- Usar como marcas las denominaciones, los signos, simbolos, las siglas o los
emblemas a que se refiere el Art. 4°y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIIl, XIV'y XV
del Art. 90 de esta ley.




VIII.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de confusion
como nombre comercial, denominacion o razén social o como partes de éstos, de
una persona fisica o moral cuya actividad sea la produccion, importacion o comer-
cializacion de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca
registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titular del registro de
marca o de la persona que tenga facultades para ello.

IX.- Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que
causen o induzcan al publico a confusion, error o engafio, por hacer creer o supo-
ner infundadamente.

X.- Intentar o lograr el propésito de desprestigiar los productos, servicios, la
actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estard compren-
dida en esta disposicion, la comparacion de productos o servicios que ampare
la marca con el propésito de informar al pablico, siempre que dicha comparacion
no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de
Proteccion al Consumidor.

Xl.- Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o un registro
de modelo de utilidad o disefio industrial, sin consentimiento del titular o sin la
licencia respectiva.

XII.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos amparados por una patente
0 un registro de modelo de utilidad o disefio industrial, a sabiendas que fueron
fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin
la licencia respectiva.

XIII.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin
la licencia respectiva.

XIV-- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos que sean resultado de la
utilizacion de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el con-
sentimiento del titular de la patente o de quien tuviera una licencia de explotacion.




XV.- Reproducir o imitar disefios industriales protegidos por un registro, sin el con-
sentimiento del titular o sin la licencia respectiva.

XVI.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusion,
sin el consentimiento del titular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes,
servicios o establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso.

XVII.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusion, sin el con-
sentimiento del titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento
industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro.

XVIIl.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia
respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique.

XIX.- Ofrecer en venta o poner en circulacion productos iguales o similares a los que
se aplica una marca registrada, a sabiendas de que se uso6 ésta en los mismos sin
consentimiento del titular.

XX.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica una mar-
ca registrada que hayan sido alterados.

XXI.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica una
marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o to-

talmente ésta.

XXII.- Usar sin autorizacion o licencia correspondiente una denominacion de origen. A
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