
Justificación de una política 
que restrinja el uso 
de marcas extranjeras 
en éxico 1 JAIMEALVAREZSOBERANIS 

l. INTRODUCC ION 

En los últimos dos decenios diversos autores han cuestiona­
do, en lo que toca a su utilidad para los países en vías de 
desarrollo, el sistema de protección a la ll amada "propiedad 
indu strial". Han subrayado, entre otros inconvenientes, la 
proliferación de acuerdos de autorizac ión de uso de marcas 
entre empresas de distinta nacionalidad y, sobre todo, de 
aquell os celebrados por empresas de estos países respecto de 
marcas prestigiadas en los mercados de los países industriali­
zados, mediante el pago de una regalía. 

El objetivo fundamental de este trabajo consiste en inves­
tigar el papel que desempeñan las marcas extranjeras en el 
proceso de comerc iali zación en el mercado mexicano y su 
efecto en la economía naciona l, a t ravés de un análisi s 
costo-beneficio de los contratos que obran en el Registro 
Nacional de Transferencia de Tecnología. 

Describiremos las consecuencias negativas que ese uso trae 
consigo, que son múltiples y muy importantes, y nos referi­
remos a la nueva Ley de 1 nvenciones y Marcas, publicada en 
el Diario Oficial del 1 O de febrero de 1976, que intenta 
resolver la problemática. 

11. METODO DE TRABAJO 

El método seguido en la exposición va de lo general a lo 
particular. Por ello, proporcionaremos algunos lineam ientos 
de carácter teórico o doctrinario acerca de las marcas, sú 
definición y sus funciones principales. Para realizar este 
análi sis, utilizaremos los instrumentos conceptuales tradicio­
nales en esta materia. También haremos referencia a la 
evaluación económ ica de los contratos de autor izac ión de 
uso de marcas. Para alcanzar ese propósito examinaremos el 
universo de contratos que obran en el Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnología de México y que, de acuerd o 
con el art ícu lo 2o. de la Ley sobre el Registro de la 
Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de 
Patentes y Marcas, se refieren a: a} Autorización de uso de 
marcas, b) Autorización de explotación de patentes, e) 
Sumini stro de conocimientos técnicos, d) Asistencia técnica, 
e) Ingeniería básica y de detalle y f) Servicios de administra­
ción u operación de empresas. 

Los contratos se agruparon por objeto, sector industrial, 
prácticas comerciales restrictivas que incluyen y pagos de 
regalías que involucran. 

En algunos de estos aspectos se trabajó con la totalidad 
de contratos presentados al Registro Nacional de Transferen-
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cia de Tecnología. En otros se analiza solamente una muestra 
de 618 contratos que incluyen, además de otros supuestos, la 
autorización de uso de marcas. Esta mu estra representa el 
21.42% de la totalidad de los contratos que involucran el uso 
de marcas y se considera bastante representativa. 

El examen de estos contratos se basa en un análisis 
costo-beneficio, tan to en términos privados como sociales, 
respecto de las marcas, es decir, precisaremos los beneficios 
que obtiene un empresario nacional cuando celebra un 
contrato de autori zac ión de uso de una marca extranjera,1 y 
lo qu e le cuesta (pago de regalías además de otros factores), 
lo qu e constituye el costo-beneficio privado. Asimismo, 
examinaremos lo que representa para la economía nacional la 
salida de divisas que es consecuencia del pago de la regalía y 
los otros costos, así como las ventajas que del contrato 
puedan derivar para el país (costo-beneficio social). 

Igualmente nos referir emos a la nueva Ley de Invenciones 
y Marcas, porque uno de sus objetivos fundamentales consis­
te prec isamente en combatir la depend encia que se genera 
para la economía del país cuando se utilizan marcas ex tranje­
ras. Así lo señaló expresamente José Campillo Sainz, titular 
de la Secretaría de Industria y Comercio, en la presentación 
que hizo de la iniciativa de Ley ante la Cámara de Senadores 
el día 23 de diciembre de 1975: "Al adquirir un usuario 
mexicano una marca para su utili zación en el país, se 
imponen normalmente condiciones que se traducen en una 
peligrosa dependencia. Se obliga al usuario de la marca 
extranjera al pago de una regalía determinada, a la rea li za­
ción de publicidad a favor de ella e inclusive a la compra del 
equipo y el uso de sistemas qu e correspondan a las caracte­
rísticas de la marca. 

"Significa el uso de marcas extranjeras una sangría de 
capital no siempre justificable, se encarece la producción 
nacional y se afecta al público consumidor."2 

111. LA TEORIA DE LA MARCA 

a] Su definición 

Desde el punto de vi sta doctrinario, existen múltiples defini­
ciones de la marca. Como no es el propósito de este trabajo 
examinar las controversias teóricas que se dan en ese ámbito, 
basta transcribir dos definiciones, una elaborada desde la 
óptica ex plicativa de la ciencia jurídica y la otra que 
privilegia el aspecto económico. 

Marca es, desde el punto de vista jurídico, según lo ha 
expresado Yves Saint Gal, "un signo distintivo que permite a 
su titul ar (fabricante o comerciante) distinguir sus productos 

1. Conviene hacer u na acl arac ión terminológica. Desde el punto 
de vista del sistema jurídico mex icano no existen las marcas ex tranj e­
ras, ya que todo sign o marcario que se regi stra en la Direcc ión 
Ge neral de la Propiedad Indu stri al, hoy Direcc ión General de Inven­
ciones y Marcas, só lo t iene efectos respecto del territorio nacional. 
Por marcas ex tranjeras ente ndemos, pu es, aq ue ll as que se originan en 
otro país o aquell as cuyo propietario (titul ar) es un a persona física o 
moral de nacionalidad extran jera. Esta es, asimismo, la teoría que 
recoge exp resamente la nueva Ley de Invenciones y Marcas. Véase al 
respecto e l artículo 127 de dicha Ley. 

2. Véase la secc ión "Documento" de es te núme ro d e Comercio 
Exterior. 
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o sus serv1c1os de los de la competencia", y, en sentido 
económico, "un signo qu e tiende a proporcionar a la cliente­
la un a mercancía o un servicio cubierto públicamente con 
su garantía" .3 

b] Funciones tradicionales 

Son varias las funciones que pueden atribuirse a un signo 
marcario. Estas derivan de su definición misma. Pensamos, 
siguiendo en esto a Hildegart Rondón de Sansó, que las 
principales son: "la de di stinción, la de protección, la de 
garantía de calidad, la de propaganda y la de indicación de 
proveniencia. 

"7) La función de distinción o carácter distintivo deriva 
de la esencia misma de la marca, obedeciendo a su propia 
definición, por cuanto la marca es el objeto destinado a 
distinguir un producto de otro del mismo género. De acuer­
do con tal función es el producto considerado en sí mismo a 
lo que el consumidor dirige normalmente su atención. 

"2) Además la marca puede tener una función de protec­
ción, en virtud de la cual defiende a su titular frente a sus 
presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al pú­
blico de los usurpadores, por cuanto es en virtud de la marca 
que el comprador reclama el producto. 

"3) La marca puede llenar una función de garantía de 
calidad. En efecto, la calidad del producto es lo que 
intrínsecamente lo califica, por cuanto lo qu e el comprador 
busca al adquirir el producto es una calidad determinada, 
con prescindencia de la empresa que fabrica el producto, 
cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor. 

"4) Llena la marca también una función de propaganda, 
por cuanto ella puede constituir un 'reclamo' del producto, 
siendo su fuerza de atracción. 

"5) Finalmente, existe una función de indicación d.e 
proveniencia, considerada en un tiempo como la nota predo­
minante de todo signo distintivo, en virtud de la cual la 
marca lleva en sí una referencia a la empresa."4 

Tiene razón la autora venezolana al describir las funciones 
que en su caso puede cumplir el signo marcario, pero desde 
ahora conviene desmitificar la teoría de la marca, señalando 
que en la realidad puede suceder que la marca cumpla 
solamente una de las funciones indicadas. 

En efecto, piénsese por ejemplo en la "garantía de 
calidad". A ese respecto, con excepción de unas cuantas 
marcas de prestigio verdaderamente internac ional, la expe­
riencia en el caso de México nos permite afirmar qu e, al 
menos en dos sectores industriales donde se utilizan con 
profusión marcas extranjeras, los productos de ninguna ma­
nera ti enen la calidad de aquellos que se fabrican en el país 

3. Yves Sa int Gal, "Política general de un a empresa para la pro­
tecc ión y defensa de sus marcas en el extranj e ro", en Revista Me xi­
cana de la Propiedad Industrial y Artística, núm . 15-16, año VIII, Mé­
x ico, ene ro-d ic iembre de 1970 , pp . 74 y 75. 

4 . Hild egart Rondón d e Sansó, "La cesión de la marca", e n Revista 
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año 111 , núm. 5 , 
México , ene ro- junio de 1965, p. 90 . 
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de or ige n. Me refiero a la industria de la perfumería y 
cosméticos y a la industria vitivinícola. 

Para nosotros, la función básica de la marca es la de 
distinción, es decir, que permite id entificar a un producto y 
distinguirlo de otros de su mismo género o espec ie. Esta es la 
función que reconoce el sistema jurídico vigente, en los 
términos del artículo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas. 

Guido Di Tella indica que "existe todo un proceso que 
arranca con la diferenciación del producto, continúa con su 
identificación a través de la marca y modelo, sigue con la 
información sobre el producto diferenciado, y termina con el 
esfuerzo de persuasión sobre el consumidor. La marca es 
pues un eslabón fundamental en esta secuencia diferencia­
e ión-identificac ión-información-persuasión. "5 

Nuestra experiencia práctica en el Registro Nacional de 
Transferencia de Tecnología nos lleva a coincidir con la 
afirmación de Di Tella en el sentido de que la marca puede 
ser el único causante de la diferenciación . Hay un proceso de 
diferenciación artificial, promovido por las marcas, que se da 
sobre todo en países en vías de desarrollo, entre los que se 
encuentra México. 

Tien.e razón Di Tella al comentar que "la marca no 
requiere necesariamente un producto previamente diferencia­
do, y está más bien ligada a permitir la identificación del 
producto y el proceso de persuasión y propaganda poste­
rior".6 

Un ejemplo muy conocido en el mercado mex icano es el 
que se refiere a ciertos aparatos de uso doméstico, concreta­
mente refrigeradores. Existe una empresa que produce un 
tipo de refrigerador pero que le asigna dos marcas distintas, 
una extranjera y una local. El producto es exactamente el 
mismo y sin embargo el precio al que se vende el artículo 
marcado con el signo extranjero es considerablemente supe­
rior a aquel que tiene el producto que utiliza la marca local. 
L"a prevención có'ntenida en el artículo 116 de la nueva Ley 
de Invenciones y Marcas, que dispone que la Secretaría de 
1 ndustria y Comercio podrá establecer que se amparen por 
una sola marca aquellos productos que son iguales, se destina 
a combatir este abuso que perjudica al público consumidor. 

Por otra parte, en México, en el sector de la industria 
farmacéutica, el mismo producto, con la misma fórmula, se 
comercializa bajo signos marcarios distintos para promover su 
venta. Es más, tenemos informes de que, en lo que se refiere 
a ciertas 1 íneas de productos, es inferior el número de 
medicinas que existe en Estados Unidos que el que hay en 
Méx ico. Ello es solamente una situación aparente pues no es 
que haya más productos distintos, sino más productos con 
marcas distintas, y éste es el resultado del exceso de 
diferenciación promovido por las marcas. 

Por esta razón consideramos justificada la post.ura que 
adoptó el legislador mexicano al autorizar a la administración 
pública, en el artículo 125 de la nueva Ley, a hacer 

5. Guido Di Tell a, "La manipul ació n de la demanda : el problema 
de las marcas", en Miguel S. Wionczek, et al., Comercio de tecnolo­
gía y subdesarrollo económico, Coo rdin ac ión de Ciencias, Universi­
dad Nacional Autónoma de México, l a. ed ición, México, 1973, p. 
100. 

6. /bid. 

uso de marcas extranjeras en méxico 

obligator io el uso de marcas en un determinado sector o a 
que suprim a tal uso, sustituyénd olas por nombres genéricos. 

e] La función económica de la marca 

Según Alejandro Nadal, la función de diferenciación tiene un 
dobl e propósito: proteger al consumidor de la confusión y al 
productor de la competencia desleal, 7 con lo cual este autor 
se estaría refiriendo más bien a la función "de protección" 
de las marcas que a la de distinción. 

Es cierto que, desde el punto de vista teórico, la marca 
puede tener un papel de protección, pero en el caso de 
México, la función más importante de la marca es de índol e 
económi ca y se relaciona con la comercialización de los 
productos. Actual mente se la utili za para generar o preservar 
ventajas monopol ísticas a través de la segmentación de 
mercados y la difusión publicitaria intensiva, con la consi­
guiente manipulación de la demanda. Constituye así un 
elemento importante en la estrategia de maximi zac ión de 
ganancias. 

Así pues, la función de distinción se encuentra en la 
actualidad subordinada a la función de comercialización. Así 
lo reconoce Thomaz Thedim Lobo, quien afirma: "El presti­
gio y la reputación de una marca representan, normalmente, 
un factor de seguridad para el consumidor. Entre tanto, esta 
función de la marca como instrumento de protección al 
consumidor va declinando, en cuanto aumentan sus efectos 
en la creación de posiciones dominantes en el mercado. ''8 

Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre con las 
patentes, la marca otorga a su titular una ventaja monopolís­
tica permanente y no sólo temporal, pues la vigencia de una 
marca puede prorrogarse indefinidamente. Cumplido el requi ­
sito de que el signo marcario se esté utilizando, al menos en 
alguna de las categorías de productos, su registro puede 
renovarse sin 1 ímite (artículos 112, 139 y 140 de la nueva 
Ley de Invenciones y Marcas). 

Según René Fruit, la marca otorga a su titular una ventaja 
permanente pero no un monopolio propi amente dicho, ya 
que cuando menos existen productos similares qu·e pued en 
competir con el que ostenta la marca.9 

"La empresa está en una situación de competencia mono­
pólica, la marca ha roto la homogeneidad del producto al. 
conferirle cualidades reales o imaginarias. Esta diferenciación 
establ ece vínculos entre la clientela y la empresa. La deman­
da de la firma es, a diferencia de lo que ocurre en caso de 
monopolio, una fracción de la demanda global; está consti­
tuida por una demanda preferencial que se agrega a la 
demanda fraccionaria; la rigidez de l;i demanda con rel ac ión 
al precio es considerablemente aumentada, puesto que al 
el iente acepta pagar eventual mente más caro para obtener la 
calidad deseada. Esa situación permite, pues, a la firma 
practicar precios más elevados, y por consiguiente aumentar 
su porcentaj e de utilidad."l O 

7. Alejandro Nadal, La función de las marcas, trabajo mimeográfi­
co, México, 1974, p. l. 

8. Thomaz Thedim Lobo, La empresa y la marca, trabajo mimeo­
grafiado, Río de ]anei ro, Brasil, 1974, p. 14. 

9. René Fruit, "Aspectos económicos de la propiedad industrial", 
en Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artística, año 1 V, 
núm. 8, México, julio-d iciembre de 1966, p. 357. 

10. Fruit, op. cit., pp. 357 y 358 . 
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La marca otorga a su titular la posib ilidad de aumenta r 
utilidades. El número creciente de contratos de autorizac ión 
de uso de marcas de procedencia extran jera obedece a que el 
industr ial local pretende asegurar para s í un mercado cautivo, 
lo que a su vez le permitirá obtener una mayor re ntabi lidad 
a su inversión. Este es a nu estro juicio un planteamiento 
erróneo, ya que la situac ión de dependencia que surge de la 
utilización de marcas ajenas pone en peli gro la in versión 
misma. 

Para Di Tella "el uso de la marca es una especie de 
derecho de concesión de un oligopoli o que tiene por consi­
guiente un valor económico" .11 

En la consecución de esa ventaja radica precisamente el 
valor económico de una marca y, por end e, el interés de las 
empresas locales en tratar de obtener li cenc ias de marcas 
extranjeras. Se ha dicho que este valor está vincu lado con la 
calidad de l producto marcado, pero tomando en cuenta que 
vivimos en una civili zación audiovisual, en la que la publici­
dad crea cualidades f icticias, la calidad del artículo puede 
resu ltar aparente. 

Por otra parte, el incremento de las utilidades de las 
empresas usuarias puede obtenerse a través de un aumento 
de precios de los productos marcados, lo que cond uce a la 
gestac ión de procesos inflacionarios que lesionan gravemente 
nuestra economía. 

Cierto es que, como señala el propio Fruit, "la imp ortanc ia 
de la elevaci6n de los precios varía notablemente según que 
la empresa esté en período de lanzamiento o en el período 
de madurez. En el primer caso, la preocupación de atraerse a 
la clientela impone sacr ificios que pueden conducir a una 
reducc ión de utilidades por corto términ o; en el segundo 
caso, el monopolio es más só lido y permite una elevación 
notable del precio" .1 2 

En México están proliferando las marcas extran jeras, 
especialmente de origen norteamer icano, porque los indus­
triales están persuadidos de que la utilización de las mismas 
les permitirá obtener cuantiosas utilidades. 

Olvidan no obstante quienes sólo piensan en el futuro 
inmediato, que otro de los efectos que se ge neran cuando se 
utiliza una marca que no es propia, es el de una relación de 
dependencia creciente respecto del titular de la marca. Tal 
como señalamos en un trabajo reciente, "conforme transcu­
rre el t iempo, la usuaria de la ma'rca depende en mayor 
grado de ésta y la rescisión del contrato de autor ización de 
uso le deparar ía mayores perjuicios. 

"Han ll egado ... a nuestro conoc imiento casos extremos 
en los que los propietarios de marcas residentes en el ex­
terior han aprovechado el esfuerzo de comerciali zación 
ll evado a cabo por usuarias nac ionales y al térm ino de la 
vigencia del contrato de autorización de uso de la marca, se 
han negado a renovarlo y han estab lec ido sucursales o 
subs idiarias en nuestro país, desplazando totalmente a aqué-
llas de l mercado."13 · 

11. Di Tella, op. cit., p. 101. 
12. Fru it, op. cit., p. 358. 
13. Jaime Alvarez Soberanis, "Actos jurídicos de inscripción 

obligator ia en e l Registro Nac ional de Transferencia de Tecnología", 
en Revista jurídica, Anuario de l Departamento de Derecho de la 
Universidad Iberoamer ica na, núm. 6, Méx ico, julio de 1974, p. 35 . 
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La marca puede afectar el precio de venta de los artícu los 
marcados. Ahora bien, ¿qué ocurre con los costos de esos 
productos? A ese respecto la marca puede tener efectos 
sensibl es no sólo por el pago de rega lías que se realiza para 
poderla usar, sino por los costos de publicidad que en 
múltiples sectores industriales son crec ientes. 

IV. LA PROBLEMAT ICA DE LA UTILIZACION 
DE MARCAS EXTRAN J ERAS POR EMPRESAS MEXICANAS 

La problemática vinculada con la marca como signo de 
identificac ión de productos es de suyo compleja, ya que 
afecta diversos ámb itos de la vida humana. En efecto, desde 
el punto de vista económ ico, la marca tiene un sensible 
efecto en la demanda de los productos, tal como lo hemos 
demostrado en los párrafos precedentes; por otra parte, la 
marca posee,· en sí misma, cierto va lor económico, ya que 
otorga a quien la utiliza determinadas ventajas en el merca­
do. Desde la óptica exp licativa social y cu ltural, la marca se 
vincu la con los "efectos de demostración" intra e internacio­
nales, en cuanto a las regiones más desarro ll adas respecto de 
aque ll as de menor desarrollo económico relativo, así como 
con los patrones o hábitos de consumo y con la propaganda, 
que a su vez tiene un papel preponderante en la sociedad de 
consumidores en la que nos ha tocado viv ir . 

Problemas económicos 

7) La marca es un es labón básico en el proceso de diferen­
ciación de los productos e inf lu ye fundamenta lmente en la 
comercialización de éstos. Identif ica en general al producto 
diferenciado y contr ibuye a acentu ar la situac ión o li gopolíst i­
ca or iginada por la diferenciación. 

Dentro de este aspecto debemos distinguir dos casos: a} la 
marca se origina en el extranjero (en cuanto a que su 
prop ietaria es una empresa extranjera); b} se ha comercia li za­
do previamente en otro mercado (origen extranjero) y es 
utilizada en el mercado local por una empresa nacional o por 
una subsidiaria de la propietaria. 

En el primer caso hay un pago de regalías por el uso de la 
marca y se crea una dependencia fundamenta l con relación al 
propietario, que resulta muy riesgosa para la emp resa loca l. 

Así lo exp resó el Secretar io de Indu stria y Comercio: 
"Para los usuarios de una marca extranjera representa un 
víncu lo crec iente de dependencia que compromete su propia 
actividad empresar ial. Con el pago de regalías y la publicidad 
que desarrolla, fortalecen una situ ac ión dependiente y ell o se 
traduce en competencia para las marcas mexicanas. En el 
momento en que le es retirado el uso de una marca 
extranjera, [el usuario] se co loca en una situación crítica que 
fi nalmente lo puede ll evar al borde de la qu iebra o al 
fracaso ' ' .14 

En el segundo, al pago de rega lías suele añad ir se la 
consecuencia de que se mu ltipliquen en México los produc­
tos nacionales amparados con marcas extranjeras. 

2) Existe una fuente crec iente de salida de divisas del país 
por concepto de pagos al ex te ri or relacionados con contratos 

14. José Campillo Sain z , ex pos ición c itada; véase la sección 
"Documento" en este número. 
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de autori zac ión de uso de marcas extran jer·as. Es más, no es 
el pago de regalías el único gravamen que sufre el usuario de 
una marca extranjera, sino que este pago, según lo ha 
precisado Samuel Glembock i, tiene tres eleme ntos: 

"a ] La regalía propiamente dicha, 

"b ] La parte del gasto en publicidad que contribuye a 
va lor izar la marca, la cual es un activo inmateria l en el· 
balance del 1 icenc iante, y 

"e ] El esfue rzo que efectúa el li cenciata ri o al prestigiar la 
marca mediante el mantenimiento del nivel de ca lidad de su 
producción y mediante su presencia continua en el merca­
do ." 15 

De estos tres elementos, la regalía no t iene por qué ser el 
más costoso. Por el conúar io, puede presumirse que un 
li cenc iante rac ional no habrá de in sist ir fuerteme nte en un 
alto ni ve l de regalía, sino que preferirá que el li cenciatar io 
efectúe un esfuerzo publicitario importante y procure que su 
marca sea conoc ida por la alta ca lid ad de los productos que 
identif ica. 

Visto el problema desde el punto de vista arriba descrito, 
resulta que: 

7) La empresa que incurre en un mayor gasto por uso de 
marcas extranjeras no es necesar iamente la que paga más 
regalías. 

2} El costo del uso de marcas extra njeras está co nstituid o 
por un gasto corriente (la regalía) y por una invers ión de 
capital, derivada de los elementos b) y e) antes enumerados. 

Como consecuencia de este hecho se da un fenómeno muy 
particular y que merece detenido análi sis. A fin de describir­
lo en pocas palabras, cabe afir mar que cuanto mayor es el 
esfuerzo económico y tecnológico que efectúa la empresa 
licenciatar ia de una marca para prestigiarla y cuanto mayor 
es su éx ito, mayor es la porción de su act ivo que pasa a 
pertenecer a la empresa licenciante. Para describir esa situa­
ción con un ejemplo, puede decirse que este caso sería 
simi lar al de una empresa A (la li cenciatar ia) que le comprara 
una máquina (el mercado) a una empresa 8 (el público) en 
cuotas a largo plazo (el gasto en publicidad) . Además, 
mientras que A le está pagando a 8 por la máquina, le abona 
a la empresa C (la li ce nciante) un alquil er (la regalía) por la 
misma máquina y le reconoce derecho de propiedad sobre la 
misma. 

3} En los contratos que involucran el derecho de utilizar 
una marca que es propiedad de una em presa extranjera, la 
duración del contrato tiende a hacerse excesiva, porque la 
empresa usuaria tiene que recuperar sus inversiones en equi­
po, maquinaria, instalaciones, publicidad, etc., y esto ll eva 
t iempo. 

Además, después de celebrado el contrato, el usuario ya 
no puede dejar de utilizar la marca ajena, porque mediante 
ésta es conoc id o el producto. Por eso estos contratos tienden 
a renovarse virtu almente sin lími te de vigenc ia, lo que si se 
re lac iona con el pago de rega lías impl ica un importante costo 
para la empresa usuaria y para la economía del país en su 
conjunto. 

15. Samuel Glembock i, Análisis de los criterios de evaluación del 
Registro Nacional de Transferencia de Tecnología de Méx ico, traba jo 
inédito, Méx ico, 1974, p. 5. 
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4} Los contratos de autori zac ión de uso de marcas otor­
gan a la empresa propi etar ia el derecho a intervenir en la 
adm ini stración de la empresa usuaria, entre otras razones con 
el f in de estab lecer controles de cali dad, lo que en sí mismo 
no resultaría indeseable. Sin embargo, esta intervención suele 
ir más all á de esos contro les y resu lta perniciosa, puesto que 
se extiende a campos distintos del ámbito técnico, corno la 
poi ítica de compras, o la de ventas, o la determinación de 
los gastos de publicidad, etcétera. 

5} Los contratos de autorizació n de uso de marcas con ll e­
van una ser ie de cláusul as restrictivas para la empresa usuaria. 
Entre las prácticas comerc iales restrictivas invo lu cradas en 
estos acuerdos destacan sobre todo la compra atada de 
insurnos, con el pretexto de mantener la ca lid ad de l produc­
to marcado, y el establecimiento de prohibiciones para la 
exportación. 

6} Cuando el contrato involucra la autor ización del uso de 
una marca por un período determinado, al término de ese 
período el usuario se encuentra en una posición de negocia­
ción desventajosa frente al propietario de la marca y a veces 
es constreñido a aceptar condiciones más lesivas, fu ndarnen­
talrnente en lo que se refiere a los pagos. Co n el transcurrir 
del tiempo tie nden a incrementarse los pagos por el uso de 
marcas propiedad de empresas extranjeras, y no a disminuir, 
a diferencia de lo que sucede con otro t ipo de acuerdos. 

7} Finalmente, estos contratos son lesivos para la econo­
mía nacional. En efecto, corno señaló Campillo Sainz, ''el 
uso de marcas extranjeras entraña también un peligro poten­
cial para el sano crec imiento de nuestra economía, toda vez 
que mediatiza y pone en peligro las exportac iones que se 
realizan bajo una marca extranjera. De contin uar dependien­
do nuestras ventas al exterior de marcas extranjeras, corre­
rnos el pel igro de no poder acred itar los productos nac ionales 
en un momento dado, si éstas fueran retiradas".16 

Problemas socioeconómicos 

La tesis de que debe auto ri zarse irrestr ictarnente el uso de 
marcas, aun siendo éstas propiedad de extranjeros, tiene 
corno hipótesis la teoría de la soberanía del consu mid or, en 
el sentido de que es éste quien debe definir los bienes que ha 
de producir u na determinada sociedad .1 7 

Las marcas influyen en las preferencias de los consumi­
dores y modifican los ll amados mapas de indiferencia, ha­
cién dose presentes los efectos de demostración, que a veces 
ob ligan a los productores nacionales a fabricar artícu los 
propios de soc iedades de más altos ingresos. 

A ese respecto, ya habíamos señalado en un trabajo 
anterior que "México, por su vecindad con Estados Unid os, 
en cuyo favor opera el 'factor de dominio', es especialmente 
sensibl e a la penetración de marcas extranjeras, fundamenta l­
mente de origen norteamericano, y nuestro mercado, a pesar 
de que en muchos renglones está altamente protegido (mer­
cado caut ivo) ha sido inundado con un alud de marcas de 
ese or igen. Estas marcas contribu yen escasamente al desarro­
ll o económico nac iona l, alteran los 'patrones de consumo' y 
hasta provocan despe rsonali zación de nuestra sociedad" 18 

16. José Camp illo Sa in z, in te rvenc ión citada . 
17. Véa.se al respecto, Di Tella, op, cit., pp. 9 4 y ss. 
18. Alvarez Soberan is, op. cit., p. 34. 
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La modificación de los patrones de consumo que trae 
co nsigo la ut ili zac ión de marcas extran jeras nos parece en 
extremo negativa, desde el pun to de vista social, puesto qu e 
el consumo en un pa ís co mo México , co n tantas carencias y 
co n un importante sector de su poblac ión marginada del 
desarroll o, no puede permitir se que se ori ente hac ia los 
ar tícul os suntuarios, propios de sociedades más avanzadas. 
Por ell o, todo esfuerzo dirigido a estimul ar la producción de 
bienes para sati sfacer las neces idades bás icas de las mayo rías 
y a desalentar la producción de sat isfac tores suntu ari os, 
propi os para las clases de más altos ingresos, qu e so n los que 
usan marcas extranj eras, nos parece encomi abl e. 

Fina lmente , el uso de marcas ex tranjeras id ent ificadas co n 
patrones de consumo de una soc iedad indu stri ali zada, co ndu­
ce a una transformaci ón de nuestro contexto cul tural. 

En ese sentid o, puede habl arse de un proceso de coloni a­
li smo cul tural qu e nos está afectand o. 

Así lo ex presó el secreta ri o Campill o Sainz, en la presenta­
ción de la ini ciativa de Ley de Inve nciones y Marcas an te la 
Cámara de Senado res, al afirmar que "el uso de marcas 
extranj eras es, en muchos casos, ex presión res idual de una 
men talidad colo niali sta que nos impid e creer en el valor y en 
la calidad de nuestros produ ctos" .19 

V. AL GUNA S DI SPOSICIO NES LEG ALES EN MAT ERIA 
DE USO DE MA RCAS EXTRANJERAS EN MEX ICO 

En el caso de Méx ico, dos ordenamientos jurídicos rec ientes 
contienen di spos iciones ex presas con relac ión a los contratos 
de li cencia de uso de marcas. Ell os son la Ley sobre el 
Registro de Transferencia de Tecnolog ía ... y la Ley de 
1 nvenciones y Marcas. 

Anal izaremos someramente las principales di spos iciones 
que· se contienen en di chas leyes respecto al uso de marcas. 

a] La Ley sobre el Registro de la Transferencia de 
Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes 
y Marcas 

Este ordenamiento jurídico se publi có en el Diario Oficial de 
la Federación del 30 de diciembre de 1972. De acuerdo co n 
la ex posición de motivos, los principales objeti vos de la Ley 
son: "forta lecer el poder de negociac ión de los compradores 
nac ionales y fac ili tar al sector industri al su acceso a la mejor 
tecnolog ía disponibl e, en los mercados nac ionales e in te rn a­
cionales, en óptimas co ndiciones de oportunid ad, calidad y 
prec io".20 

Tales obj etivos se pl asman en las di sposiciones de la Ley, 
que en su artícul o 1 creó el Registro Nacional de Transferen­
cia de Tecnolog ía, a cargo de la Secretaría de Industria y 
Comercio. 

El artícul o 3 indic a las personas que ti enen obli gac ión legal 
de presenta r al Registro los documentos en qu e constan los 
actos; los art ícul os 4, 7, 8, 10 y 14 regul an el procedimi ento 
de insc ripción. 

19. Camp ill o Sa inz, op. ci t . 
20. "La exposición de motivos de la Ley sob re el Registro de la 

Transfe re ncia de Tecnología y el Uso y Exp lotac ión de Pa ten tes y 
Marcas", puede con sul tarse en El M ercado de Valores , Nacional Fi ­
nanciera, S.A., año XXX II , núm. 48 , Méx ico, nov iembre 20 de 1972, 
pp. 1"125 -1 130. 
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El artícul o 7 resulta de capital importa ncia, pu es enumera 
aq uell os casos respecto de los cuales la Secre taría de Indu s­
tri a y Comercio deberá negar la inscrip ción. Este precepto 
contiene dos clases de impedimentos : unos que la Dirección 
General del Registro Nac ional de Transferencia de T ecnolo­
gía pu ede di spensar y que, a su vez, se enum eran en el 
art ícul o 8 (impedimentos dispensabl es) y otros que, de 
aparecer en los actos, conveni os o contratos, trae n como 
consecuencia jurídica necesari a que la autoridad ni egue la 
inscr ipción. Estos impedimentos t iend en a comb ati r prácti cas 
comerciales restri ctivas y cláusul as de atadura lesivas al 
industrial mex icano o a la economía del país.2 1 

Ahora bien, de acuerdo con lo di spuesto por el artícul o 2, 
inciso a) de la Ley de la mate ri a, los contratos de autori za­
ción de uso de marcas deben presentarse para su in scripción 
en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnolog ía. 

Desde la fo rmulación mi sma de la iniciati va de Ley, las 
autoridades estuvi eron consc ientes de la importancia econó­
mi ca de este tipo de pactos. Lo anter ior se desprend e de la 
expos ición ante la Cámara de Diputados de José Campill o 
Sainz, al presentar la iniciativa refe rente a la transferencia de 
tecnolog ía. Afirmó el Secretario qu e se había incluido el 
registro de este t ipo de co ntratos en la Ley, porqu e " la 
marca está íntimamente li gada al uso de una tecnolog ía o 
patente determinada, y porque quizá sea un in strumento de 
subordinación todavía menos justificable que el de un proce­
so tecnológico".22 

Igualmente ex pre5Ó el citado funcionario qu e " la marca en 
rea lidad es só lo un signo di stintivo que sirve para comerciar, 
pero frecuentemente, cuando se impone una marca extranj e­
ra , se cobran rega lías y se encarece el producto; además se 
está subordinando, se está encadenand o al productor mex ica­
no a tener que producir prec isamente co n esa marca que ha 
acreditado, en la que ha invertido" .23 

b] La nueva Ley de In venciones y Marcas 

La legislac ión mexicana de propiedad industrial databa de 
1942 y resultaba ya obsol eta frente a la situac ión ac tual del 
pa ís. 

Por esta, entre otras razo nes, se ex pidió la Ley de 
Invenciones y Marcas, publicada en el Diario Oficial de la 
Federac ión el 1 O de febrero de 1976. 

Las principales innovaciones de la Ley frente a su antece­
sora en materi a de marcas, son que protege ex presamente las 
marcas de servicio, introduce la licencia obligatori a de uso de 
marcas, suprime la renovación especial de marcas qu e no se 
usan, amplía el campo de marcas no regist rables, autoriza a 
la administración para hacer obligatorio el uso de marcas en 
ciertos sectores industriales o para suprimir tal uso, y 
establ ece la vincul ación de marcas de origen extranj ero con 
marcas mexicanas. 

No pod ríamos aquí refe rirnos específicamente a todas y 

21. Para un co noc imi ento más amplio de la Ley, pu ede leerse mi 
trab ajo " Aspecto s lega les del proceso de transfe rencia de tecnolog ía 
en México" , en Revista Derech o de la Integración, In stituto pa ra la 
In teg ración de Amé ri ca La tin a, Buenos Aires , nov iembre de 197 3, 
pp. 348-357. 

22 . )osé Camp ill o Sain z, " Exposición ante la Cámara de Di pu ta­
dos", en El M ercado de Valor es , pp. 1237 in f in e y 1238 . 

23. Camp ill o Sain z, en la exposición citad a, p . 1230. 
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cada una de estas disposiciones, pues no es ése el objetivo de 
nuestro trabajo, por lo que nos limitaremos al análi sis de lo 
que constituye la innovación quizá más importante de la Ley 
en esta materia : la obligación de vincular marcas extranjeras 
con marcas nacionales. 

El art(culo 127 de la L.,ey de Invenciones y Marcas 
textualmente dispone : "Toda marca de origen extranjero o 
cuya titularidad corresponda a una persona física o moral, 
extranjera, que esté destinada a amparar artícu los fabricados 
o producidos en territorio nacional, deberá usarse vinculada a 
una marca or iginariamente registrada en México. 

"Ambas marcas deberán usarse de manera igualmente 
ostensibl e. · 

"Será ap licable a la marca origin ariame nte registrada o por 
registrarse en México, lo dispuesto en el artículo 91, fracción 
XIII , de esta Ley." 

¿cuál es el propósito que persiguió el leg islado r mexicano 
al incluir esta disposición? Para no sotros ese objetivo es 
disminuir o atenuar la dependencia que padecen los usu arios 
de marcas extranjeras respecto de los titulares de las mismas. 
Trátase de ir rompiendo, así sea paulatinamente, con esa 
situación que resu lta tan lesiva a nuestro proceso de desarro­
llo. 

Se pret~nde, a través de esa disposición, que el licenciata­
rio mexicano prestigie, conjuntamente con la extranjera, una 
marca de su propiedad, con el fin de que si el titular ya no 
desea renovar la licencia no quede desprotegido, sino que 
pueda continuar comercializando los productos con su propia 
marca. 

Se pretende, igualmente, que en el futuro ya no tenga 
que depender de la marca extranjera, sino que sus produc­
tos sean conocidos tanto en el mercado local como en el 
internacional, a través de su marca. 

Ello le permitirá ahorrarse el pago de regalías por el uso 
de la marca ajena y una mayor autonomía respecto de las 
inversiones en publicidad, que él mismo decidirá libremente 
y de acuerdo con las condiciones del mercado. 

Esta disposición existe en otros países como la India y 
Argentina, donde ha dado magn(ficos resultados; incluso, en 
el caso de nuestro país, en la práctica hay algunos ejemp los 
de asociación de marcas como el de 1 EM-Westinghouse o 
DINA-Renault, en los cuales, con el paso del t iempo se ha 
ll egado a prestigiar tanto la marca local que ha hecho 
innecesar io continuar usando el signo marcario extranjero. 

Consid eramos, pues, que esta innovación del legislador 
mexicano habrá de rendir en el futuro importantes frutos en 
beneficio de las empresas nacionales y de la economía del 
pa(s en su conjunto. 

VI. ANALISIS DE LOS CONTRATOS DE USO 
DE MARCAS SOMETIDOS AL REGISTRO NACIONAL 

DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

La ley de transferencia de tecnología está vigente desde 1973 
y, por tanto, el Registro tiene ya un poco más de tres años 
ll evando a cabo la eva luación técnica, legal y económica de 
aquellos contratos a los que se refiere el artícu lo 2 de dicha 
Ley. 

uso de marcas extranjeras en méxico 

No podríamos precisar la importancia de los contratos de 
uso de marcas, respecto del universo de contratos que obran 
en el Registro, sin presentar un panorama de la acción de la 
Dirección en materia de evaluación e inscripción de contra­
tos, que nos permitiera percatarnos, además, del tipo de 
prácticas comerciales restrictivas que la propia Dirección está 
combatiendo y de los resultados obtenidos. 

Por esta razón se presenta un resumen de las actividades 
del Registro Nacional de Transferencia de Tecnología del 1 
de febrero de 1973 al 31 de diciembre de 1975, es decir, un 
lapso de casi tres años. Conviene destacar que lo reducido 
del número de resoluciones negativas (34.6% del total) 
obedece a que en múltiples ocasiones el Registro ha comuni­
cado a los in teresados la ex istencia de problemas en sus 
contratos, antes de emitir formalmente el dictamen negativo 
y las partes los han renegociado para ajustarlos a las disposi­
ciones de la Ley, según las indicaciones recibidas, sigu iéndose 
en esto un proceso inform al. Si no se hubiera seguido ese 
procedimiento, el número de resoluciones negativas se habría 
elevado considerablemente. 

Gracias al cuadro 1, que se refiere a las causas de los 
dictámenes negativos, se llega a la co nclusión de que entre 
los motivos más frecuentes de rechazo, el principal es el de 
violaciones de la fracción 11 del artícu lo 7 (68.5% del total 
de resoluciones negativas). Lo anterior implica que el proble­
ma fundamental en los contratos es la existencia de contra­
prestaciones exces ivas e injustificadas a cargo de las empresas 
receptoras de la tecnología. Esto obviamente resulta también 
aplicable a los contratos de autorización de uso de marcas. 

En cuanto a la evalu ación económica de los contratos de 
uso de marcas, el Registro ha establecid o ·que no se admi­
tirán pagos de regalías que excedan al 1% sobre las ventas 
netas de los productos marcados cuando la empresa usua­
ria no tenga relación de capital con la propietaria de las 
marcas. Igua lmente se ha establecido como criterio que 
cuando hay una relación matriz-subsidiaria, con el 100% del 
capital de la segunda, la concesión de la autorización debe 
ser gratuita. A través de estas medidas el Registro ha 
atenuado el efecto negativo de la salida de divisas del pa(s 
por concepto de uso de marcas extranjeras. Sin embargo, 
esto no era suficiente y por ello se reguló este asunto a 
través de la nueva Ley de Invenciones y Marcas. 

El segundo motivo de rechazo, en orden decreciente de 
imp ortancia (31.6 o/o, o sea 505 contratos), está constituido 
por el plazo excesivo de vigencia (fracción XI II del art(cu lo 
7 de la ley de transferencia de tecnología), que, igualmente, 
se traduce en un gravamen perjudicial para la empresa 
receptora. 

Un número importante de contratos cuyo registro ha sido 
negado por violación a la fracción XIII, se refería al uso de 
marcas extranjeras. Por otra parte, no hay que olvidar que 
los contratos co n plazos excesivos de vigencia implican pagos 
más al tos de regal (as en cuanto al monto total de la cantidad 
pagada, lo cual, a su vez, significa un gravamen para el 
usuario y para la econom(a nacional. 

En cuanto a los datos del cuadro 2 conviene destacar que 
los contratos contienen diferentes figuras y son relativamen­
te pocos los que tienen un solo objeto. Esto confirma que la 
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transferencia de la tecnolog ía se efectú a "en bloqu e" , por lo 
qu e resulta indispensable "desempaquetarl a" para anali zar 
cuánto cobra el proveedor por cada concepto y saber as í si 
los pagos se justifican. 

También debe sub rayarse la gran imp ortancia de los 
contratos de uso de marcas, que implican el 48 .3% del total, 
lo que significa que la mitad de los contratos que ex isten en 
el Registro involucran el uso de alguna marca extranjera. 

El crec ido núm ero de contratos qu e involucran uso de mar­
cas ex tranj eras y el gran núm ero de estas mismas (16 759) ll e­
van a la conclu sión de que hay un gran interés de las empre­
sas locales (y a sea de capi ta l nacion al o subsidi arias de empre-

C UADRO 1 

Violaciones al art ículo 7o. que originaron dictámenes negativos 
(Balance al 3 7 de diciembre de 7975) 

Fracción 

l. Part e o to ta lid ad de la tecno log ía in vo lu crad a 
se enco nt raba libremen te di spo nibl e en el p a ís 

11 . La co nt rapres tac ió n no guard ab a re lac ió n co n 
la tec no logía adq u irid a o co nstitu ía un grava­
men excesivo e inju sti f icado para la eco nomía 
nac io nal* 

111. Interve nc ió n ind ebid a en la administrac ió n de l 
li cenc ia ta ri o 

IV . Obli gac ió n d e cede r gratu ita u o nerosa me nte 
al p roveedo r las me joras pat en tes o marcas d el 
li ce nciata rio 

V. Restri cc ion es al desarrollo tecnol ógico del ad · 
quirente 

VI . Obligac ió n de adquirir de l proveedor de la 
tec nolog ía m at eri as primas, produ ctos inter­
medios, maquinaria o equip o 

V i l. Restri cc io nes a la ex portac ión con t rari as a los 
inte reses del pa ís 

VI II. Prohibic ió n de usar tecnolog ías co mplementa· 
rí as 

IX. Obligac ión de vender d e ma nera exc lu siva al 
proveedor de la tecno log ía los bienes produ c i­
dos por el adquirente . 

X. Obligac ió n de uti liza r perm ane ntemente perso­
nal señalado por el lice nci ante 

XI. Limitac ió n de los vo lúmenes de produ cc ión o 
imposición de precio s de venta ** 

X II. Ob ligac ión de ce lebra r contrato s d e venta o 
represe ntación exclusiva con el lice nciante en 
e l te rritorio nacion al 

XIII . Establ ec imi ento de pl azo s exces ivos de vi gen­
c ia* 

XIV . Suj ec ión a leyes ex tr anjeras u obligac ió n de 
some te r a trib u na les ex tranjeros el co noc i­
mi ento o la reso lu ció n de los jui cios qu e 
pu ed an origin arse por la interp re tac ió n o cum· 
plimi ento de lo s contra tos 
Di c t á m e n es nega ti vo s exclu siva mente por 
Fracc ió n 11 
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sas ex tranj eras) en comerc iali zar sus prod uctos mediante 
signos ma rcarios foráneos. Este dato también muestra la 
intención de las empresas extranjeras de conquistar el merca­
do mexicano a través de sus marcas. 

Es nuestra convicción que todo co ntrato qu e in vo lucra el 
uso de una marca extranjera in troduce un elemento de 
ri gidez en la rel ació n, qu e se traduce en una dependencia 
creciente y permanente para la empresa usuaria. Por esa 
razó n nos parece qu e la obligac ión el e vincular estas marcas 
extranjeras con marcas propiedad de las empresas locales y 
surgidas en el país, a la que se refi ere el artículo 127 de la 
Ley de 1 nvenciones y Marcas, propiciará una mayor autono­
mía de los usuarios y desalentará la contratación de marcas 

Núm . 

6 

1 094 

2 19 

269 

11 7 

100 

23 1 

2 7 

27 

4 

4 78 

9 

5 05 

296 

386 

Número de dictámen es n egativos que 
mencionaban vio/ación1 

% del total 
de negativas 

0.37 

68 .5 

13 .7 

16 .8 

7.3 

6 .3 

14 .5 

1.7 

1.7 

0 .25 

30 .1 

0 .56 

3 1.6 

18 .5 

24.2 

% respecto 
al total de 

reso luciones 
emitidas 

0.1 

24.4 

4.9 

5.8 

2 .5 

2 .2 

5 .0 

0.6 

0 .6 

0.1 

10.4 

0 .2 

11 .0 

6.4 

8.4 

El tota l de dictámenes negativos, por una o varias causas , fu e de 1590. 
* La cifra globa l d e contratos en qu e se encontraron viol ac iones a las f racciones 11 y X III, es inferior a la sum a de los subgrupos y a que 

a lgunos con t ratos fueron negados por di stintas viol aciones a la misma frac ción . 
** La m ayo ría de las vio laciones qu e se dan a la Fracción X I, surgen de cfáu_sulas que ob ligan al adquire nte a no utili zar los conocimientos transmi­

tidos en la fabricación de produ ctos, una vez terminado e l contrato. 
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C UADRO 2 

Objeto de los contratos 

Obje to del acto, convenio 
o contrato 

l. Marcas 
11 . Patentes 

111. Marca y pa tente 
IV. Suministro de conocimi entos téc ni cos (lw ow­

ho w) y as istencia técnica 
V. Sumini stro d e conoc imi entos téc nicos; as isten· 

c ia técni ca. (E stos contrato s inclu yen auto ri za­
ci ó n de uso d e marcas) 

VI. Patentes con sumini stro de con oc imi entos téc­
nicos; asistencia técnica 

VIl. Marca, patente , suministro de co nocimi entos 
téc nicos, (kn ow-how), as istencia téc nica 

VIII. Aseso ría y pres tac ión de se rvicios de adminis­
trac ió n y operación de empresas 

Total 

Contra tos qu e incluyen marcas* 

* Incluyen un total general de 16 759 marcas . 

extranjeras, que tan costosa resulta a los propios licenciata­
rios y a la economía nacional. 

Del total de estos contratos (2 923) 1 609 se refieren 
exclusivamente a uso de marcas; el resto, es decir, 1 314, 
implican además de la autorización del uso de la marca, la 
explotación de patentes, el suministro de conocimientos 
técnicos o la prestación de asistencia técnica. Esto significa 
que, a pesar de que hay una tendencia creciente a las trans­
misiones en bloque, los contratos. de autorización de uso 
de marcas, como tales, en su individualidad representan la 
especie más importante respecto de todos los tipos de 
contratos que regula la ley de transferencia de tecnología. 

No se pudo elaborar la información relativa al país de 
origen de las marcas, pero nuestra experiencia en el Registro 
nos lleva a la convicción de que aproximadamente en el 90% 
de los casos ese país de origen es Estados Unidos. 

Por otra parte, se tomó una muestra de 618 contratos ya 
inscritos en el Registro que incluyeran entre su objeto la 
autorización de uso de marcas. El cuadro 3, elaborado con 
relación a dicha muestra, revela que, en cuanto a su objeto, 

CUADRO 3 

Clasificación de los contratos en cuanto a su objeto * 

Objeto del contrato 

l. Marcas 
11. Marcas y pate nte s 

111. Marcas con asistencia técnica 
1 V. Marcas, pa tentes y asistencia t écnica 

Total 

uso de marcas extranjeras en méxico 

Número de 
con tratos % del total 

1 609 26.6 
45 7 7.6 
145 2.5 

1 8 64 30.8 

219 3.6 

263 4 .5 

95 0 15 .7 

5 43 8.8 

6 050 100.0 

2 92 3 48 .3 

hay un gran número de contratos (50.6% del total) que se 
refiere exclusivamente a uso de marcas con prescindencia de 
todo otro objeto. 

El cuadro 4, también relacionado con dicha muestra, se 
refi ere a los pagos de regalías involucrados en esos contratos; 
es de destacar que 260 de ellos { 42.1 % del total) son 
gratuitos. Este dato significa que una gran parte de esos 
contratos se celebra entre empresas que guardan entre sí una 
relación de capital {matriz-subsidiaria), ya que de otra suerte 
el propietario no autorizaría el uso de las marcas sin percibir 
alguna remuneración, ya sea a través de otros pagos {por 
ejemp lo, por concepto de asistencia técnica) o como utilida­
des por su inversión. 

El elevado número de contratos gratuitos es el resultado 
de la presión ejercida por el Registro Nacional de Transferen­
cia de Tecnología. Ese crecido porcentaje revela también el 
interés de las empresas propietarias de las marcas en penetrar 
al mercado mexicano y confirma nuestra impresión de que, 
independientemente del pago de regalías, estas empresas 
obtienen un beneficio al conceder el uso de sus marcas, 
gracias al esfuerzo de comercialización que realizan las 

Cantidad 

31 3 
14 

187 
104 

678 

o/o del total 

50 .6 
2. 3 

30.3 
16.8 

700.0 

* Mu estra de 6 18 contratos inscritos en el Registro Nacional de Transfere ncia de Tecnología. 
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CUADRO 4 

Pagos de regalías en contratos que incluyen autorización de uso de marcas, por sector industrial* 

VI/ 
1 VI Promedio 

Pago de 11 IV Porcentaje de pagos VIII 
regalías Núm. de contratos 111 Contratos V del total por Lugar que 

en un año con pago Contratos sin Total de de los contratos ocupa 
Sector industrial (pesos} conocido gratuitos información contratos contratos (pesos) el sector 

Alimentos y bebidas 12 665 900 38 148 12 198 32.24 63 969 14 
Textil 5 526 000 29 10 2 41 6.5 1 134 786 11 
Vestido y ca lzado 752 900 8 7 8 23 3.62 32 734 15 
Tabaco 378 000 1 o o 1 .14 378 000 4 
Quím ica diversa 1 363 500 14 26 11 51 8.17 26 735 16 
Farmacéutica 13 010 300 34 15 12 61 9 .55 213 283 10 
Perfumería y cosméticos 1 307 400 7 6 5 18 2.99 72 633 12 
Plásticos y sintéticos 2 379 700 6 o o 6 .96 396 617 3 
Me tal mecánico 31 150.500 82 21 13 116 18.50 268 539 7 
P. metálicos, hogar y oficina 64 000 3 5 o 8 1.32 8 .000 17 
Electromecánicos 6 132 .900 8 8 6 22 3.58 278 7 68 6 
Aparatos eléctricos y e lectrónicos 1 o 636 .000 16 4 5 25 4.39 425 440 2 
Hul e 4 268 .000 2 o o 2 0.35 2 134 000 1 
Madera o o o o 0.0 
Cerámica o o o o 0.0 
Vidrio 725 300 3 o o 3 .5 0 241 766 8 
Papel y derivados 4 029 500 11 5 2 18 2.99 223 861 9 
Franqu icia diversa 1 193 500 12 3 3 18 2.99 66 305 13 
Discos fonográf icos o 2 o 2 0.35 
Cemento 1 o 000 2 o o 2 0.35 5 000 18 
A para tos industriales, profesio-

na les 936 800 3 o o 3 0.50 312 266 5 

Total 96 529 300 279 260 79 678 700.00 7 56 7 96 

* Muestra de 618 contratos. 

CUADRO 5 

Pagos de regalías en contratos que involucran exclusivamente el uso de marcas 

VI/ 
1 VI Promedio 

Pago de IV Porcentaje de pagos VIII 
regalías 11 Contratos V de pago por Lugar que 
anual Núm. de 111 sin Total de sobre e/ contrato ocupa 

Sector (pesos) contratos Gratuitos información contratos total (pesos) el sector 

Alimentos y bebidas 9 408 500 22 143 6 171 48.42 55 020 6 
Textil o 6 o 6 gratuito 
Vestido y calzado 110 000 3 7 1 11 0.57 10 000 7 
Tabaco o o o o 
Química diversa 272 000 3 23 2 28 1.40 9 714 8 
Farmacéutico 2 829 700 3 13 3 19 14.56 148 931 3 
Perfumería y cosméticos o 7 3 10 gratuitos 
Plásticos y sintét icos o o o o 
Metal mecánico 1 707 800 8 15 4 27 8.79 63 251 5 
Metal no mecánico o 5 o 5 gratuitos 
Productos electromecánicos 24 000 3 8 o 11 0.12 
Aparatos e léctricos y electrónicos 3 830 300 4 4 1 9 19.70 425 589 
Hule o o o o 
Madera o o o o 
Cerámica o o o o 
Vidrio o o o o 
Papel y derivados 842 400 5 4 o 9 4.34 93 600 4 
Discos fonográficos o 2 o 2 gratuito 
Franquic ias diversas o 2 o 2 gratu ito 
Cemento 10 000 2 o o 2 0.05 5 000 9 
Aparatos y/o in strumentos profe-

sionales 397 800 o o 2.05 397 800 2 

Suma 79 432 500 54 239 20 3 73 700.00 
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empresas li cenci atarias, ya que el mercado mex icano es un 
mercado en ex pansi ón, debid o, entre otras razones, a la 
estabilidad poi lt ica y a la explosión demográfica. 

As imismo, se hace una relac ión de aque ll os que involucran 
marcas por sector indu stri al. El sector indu stria l de mayor 
diferenciación de productos y en el que se da una mayor 
incidencia de contratos, es el de alimentos y bebidas. En 
ord en decreciente de importancia tene mos a los sectores 
rn eta lmecánico, farmacéutico, qulrnico y textil. 

También se prese ntan los pagos de regalías por sector 
indu str ial. Los pagos de mayor cu antía en cuanto a su im porte 
tota l se dan en la industri a metalmecánica, seguida por el 
sec tor farmacéut ico, el de alim entos y bebid as y la industria 
de aparatos eléc tricos y elec trónicos. 

CUADRO 6 

Vio laciones a la ley en contratos que incluyen marca 
(227 resoluciones negativas respecto a los 6 7 8 casos)* 

Fracción 

l. Parte o to talid ad de la tecno logía involucrada 
se enco ntraba libremente disponibl e en el país 

11 . La contraprestación no guard aba relación co n 
la tec nol ogía adquirida o co nstituía un grava­
men exces ivo e inju stifi cado para la economía 
nacional 

111. Intervenc ió n indebid a en la administración del 
licenciatario 

IV . Obligación de ceder gratui ta u onerosamente 
al proveedor las mejoras , patentes o marcas 
del licenc iatario 

V. Res tr icciones al desarrollo tecnológico del ad­
quirente 

VI. Obligación de adquir ir del proveedor de la 
tecnología materias primas, productos inter­
med ios, maqu inaria o equ ipo 

VIl . Restri cc iones a la exportac ió n contrarias a los 
intereses del país 

V III . Prohib ición de usar tecnologías comp lemen­
tarias 

I X. Obligac ión de ve nder de mane ra exclu siva al 
proveedor de la t ecnología los bienes produci­
dos por el adqu irente 

X . Obligación de utili zar permanentemente perso­
nal se ñal ado por el IÍCenciante 

X I. Limitación de los vo lú menes de producci ón o 
imp osición a prec ios de ve nta 

X II. Obligac ión de ce leb rar co ntratos de ve nta o 
represe ntac ió n exclu siva con el lice nciante en 
el territorio nac ional 

X III . Establec imientos de plazos exces ivos de vigen­
cia 

X IV . Suj ec ión a leyes ex tranj eras u obl igac ión de 
so meter a tr ibunales ex tra nj eros el conoci­
m iento o la reso lu ción de los juicios que 
pu edan orig in arse por la interpretació n o cum ­
plimiento de los co ntratos 

uso de marcas extranjeras en méxico 

Adem ás, indica en él un promedio de pagos por contrato, 
divid iend o el imp or·tc de las rega lías entre el núm ero de contra­
tos, incluyendo los gratuitos y aquell os en 1 os que no fue posibl e 
precisar los pagos de rega lías, con la fina lid ad de que ese 
promedio sirva para dete rminar en qué sector son más 
gravosos esos pagos. Aunque es tos contratos no se re fieren 
exclusivamente al uso de marcas, sino que involucran otros 
objetos (patentes, asistencia técnica, etc.}, los datos resu ltan 
representativos de lo que ocurre en la rea li dad. 

Los resultados del análi sis estadlst ico que se contiene en 
el cuadro 4 sitúan corno las marcas más caras aque ll as que se 
utili za n en el sector de la industria del hul e, segu id a por el 
sector de aparatos eléctricos y electrónicos, los pl ásticos 
y el tabaco (marcas para su uso en c iga rril los). Esta es tiri1ación 
es útil porqu e permite arribar a la conc lu sión de que en irnpor- · 

Núm de 
casos 

199 

21 

34 

58 

38 

62 

7 

2 

o 

11 3 

S 

71 

40 
221 

Núm. de dictámenes negativos que 
mencionaban violación 

% del total de 
negativas 

0.44 

90 .'1 o 

9.50 

15.38 

26.42 

17 .19 

28.05 

3. 16 

0.90 

0.00 

51.29 

2.58 

32.28 

18.22 

* Es de hacer notar que en un so lo contrato ex isten a veces vari as infracc ion es. 
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tantes sectores industriales las empresas establecidas en el país 
realizan erogaciones cuantiosas por el uso de marcas extran­
jeras. 

En el cuadro 5 se presentan datos referentes a los 313 
contratos que involucran exclusivamente la autorización de 
uso de marcas. De ese total, 239 son gratuitos (76.36%) y 
sólo 54 onerosos. 

Los pagos de regalías involucrados en los contratos que se 
refieren solamente al uso de marcas (19.4 millones de pesos} 
representan una suma relativamente baja en comparación con 
la cifra de 96.5 millones de pesos, importe del pago anual de 
regalías en los 618 contratos que comprenden además del 
uso de marcas otros objetos, pues só lo es el 20.13% de esa 
suma. Por ello, sostenemos que no es el cobro de regalías 
por el uso de marcas lo que constituye un atractivo para las 
empresas que las licencian, sino otros elementos que tienen 
un efecto económico, tales como la penetración en un 
mercado creciente. 

En el mismo cuaaro puede verse el promedio de pagos por 
contrato y por sector industrial. El costo de la utilización de 
marcas ex tranjeras es especialmente gravoso en el sector de 
aparatos eléctricos y electrónicos, después en el de instru­
mentos profesionales {aparatos de óptica, cámaras fotográfi ­
cas, etc.} y en la industria farmacéutica. 

Desde el punto de vista de la economía nacional, los 
sectores en los que hay pagos más cuantiosos y también 
mayor número de contratos de uso de marcas extranjeras no 
son aquellos en los que hay mayores exportaciones. Por 
tanto, ello significa que estas marcas se dirigen fundamental­
mente al mercado interno. Nuestra conclusión es que la 
utilización de marcas extranjeras no representa un beneficio 
para el país, pues implica salida de divisas y no auxilia a la 
generación de ingresos por concepto de exportaciones. 

El cuadro 6 alude a las violaciones a la Ley que se encon­
traron en la muestra. Las más frecuentes son a la fracción 
11 del artículo 7 y en orden de importancia a las fracciones 
XI y XIII de ese precepto. En ese sentido, coincide con las 
prácticas comerciales restrictivas usuales en los otros con­
tratos. 

Debido a todo lo expuesto a lo largo de este análisis, 
nuestra recomendación a las empresas nacionales es que 
procuren evitar la atadura que significa contratar marcas 
propiedad de empresas extranjeras. 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION 
DEL REGISTRO NACIONAL DE TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA EN MATERIA DE EVALUACION E 
INSCRIPCION DE CONTRATOS 

(1 DE FEBRER0-31 DE DICIEMBRE DE 1975) 

l. Número total de con tratos presentados al Registro 
Nacional de Transferencia de Tecnología 

Total 

Presentados para su inscripción en el 
Registro 

6 824 

4 591 

Presentados para su registro, pendientes 
de evaluación y de dictamen, por ha­
berse solicitado prórroga para aj us­
tarlos a las disposiciones de la Ley 

Cancelados 
No susceptibles de inscripción 

11. Contratos sometidos a inscripción 

Total 
Dictaminados en forma positiva o nega­

tiva 
Considerados no sujetos a registro o ine­

xistentes 
Sometidos a registro, cancelados antes 

de em itir dictamen 

111 . Dictámenes positivos 

951 

1 861 
142 
230 

4 882 

4 591* 

230 

61 

i) De los 1 590 contratos a los que les fue negada su inscrip­
ción en el Registro en primera instancia, 553 han sido objeto 
de resoluciones positivas en segunda instancia; de esta última 
cifra, en 295 se han realizado las modificac iones necesarias 
para ajustar el texto del contrato a las disposiciones de la 
Ley, mientras que a los 258 restantes se les otorgó la inscrip­
ción por haber interpuesto los interesados el cor respondiente 
recurso de reconsideración y haber convencido a la autori­
dad administrativa de que tales contratos no infringían la 
Ley . De esta manera, el total de resoluciones positivas se ele-. 
va a 3 544 contratos, que representan el 77.4% del total de 
contratos dictaminados. 

ii) Un número importante de estos dictámenes positivos 
son el resultado de renegociaciones y modificaciones efec­
tuadas a solicitud de esta Dirección y aceptadas por las par­
tes. 

IV. Reconsideraciones 

En relación con las 1 590 resoluciones negativas emitidas 
por esta Dirección, se han presentado 645 recursos de re­
consideración, de los cuales se han . resuelto 367 (258 en 
favor de los recurrentes y 109 negados} y quedan pendientes 
de resolver 278 recursos que en su mayoría quedarán sin ma­
teria oportunamente, en virtud de que se han renegociado 
los contratos objeto de los mismos, en los términos sugeridos 
por esta Dirección y sólo falta la form alización de las res­
pectivas modificaciones. 

V. juicios de amparo 

Las decisiones de esta Dirección han sido motivo de 24 jui­
cios de amparo ante las autoridades judiciales competentes, 
de los cuales diez han sido resueltos favorablem ente a esta 
Dirección {ocho por sobreseimiento y dos negando el amparo}; 
en dos casos más, el Juez de Distrito ha concedido el amparo 
y protección de la justicia federal, aun cuando en estos casos 
se ha interpuesto recurso de revisión ante el Tribunal Cole­
giado de Circuito en Materia Administrativa, quedando 12 
pendier)tes de resolverse ante los juzgados de Distrito o los 
tribunales colegiados de Circuito correspondientes. O 

* 3 001 (6 5 .4% de los contratos dictaminados) tuvieron resolu ­
c ión positiva y 1 590 (34 .!)%) fueron resueltos nega tivamente en pri­
mera in stancia . 


