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CAPITULO PRIMERO

GENERALIDADES SOBRE CONFLICTOS DE LEYES

"g—fCONCEPTO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO,

"' El primer concepto a establecer es, dada la naturaleza de
{éste traba;o el de Derecho Internacional Privado.

. Nos proponemos conceptuar esta rama del Derecho, mediante el
nllxs:s de diversos conceptos doctrinales que cons1deramos sobresa-
,xlxentes. -

2 El tratadista Foelix divide el Derecho Internacional en Pd-
§Ybl1co y Privado, considera que el Derecho Internacional PGblico es -
el encargado de regular las relaciones de nacibn a nacifn, en cuan-
tQ'a nuestra disciplina, afirma: "Lldmase Derecho Internacional Pri-
vado el conjunto de reglas segin las cuales se juzgan los conflic-- .
tos entre el Derecho Privado de las diversas naciones; en otros tér-
iiﬂbs, el Derecho Internacional Privado se compone de reglas relati-
vas a la aplicacifn de las leyes civiles o criminales de un estado
en el territorio de un Estado extranjero" (V).

"BEs objetable a esta definicifn el limitar el Derecho Inter-
nacional Privado Gnicamente a dos materias, siendo que en realidad
abarqa més ramas del Derecho, como la Administrativa, etc.

;1],Foélix'M. Tratado de Derecho Intemacional Privado; El Conflicto de Leyes de -
- Diferentes Naciones en Materia de Derecho Internacional Privado (tr) Directores-
'“13663 ReVIS:a ngeral de legislatura y Jurisprudencia. Tomo I 2 Vbls. thtid,

: PP 1Y




Antonio Sénchez de Bustamante considera que el Derecho Interna--
ional Prlvado, es: " El conjunto de principios que determinan los 1f-
ites en el espacio de la competencia legislativa de los Estados, cuan-
5-ha de ap11carse a relaciones juridicas que puedan estar sometidas
més de una legislacién" (2).

: ’La observacién a esté definicién, es el no haberse ocupado de la
:turaleza PGblica o Privada del Derecho Internacional Privado, siendo
'e por otro lado, al referirse a ''competencia legislativa™ no consi--
;rl;a,otras fuentes formales del Derecho de las que pueden haber pro-
:ﬁiﬁo'las normas en éonflicto, distintos de la ley.

Para J P. Niboyet el Derecho Internacional Privado, es: ' La rama
_1 Derecho PGblico que tiene por objeto fijar las nacionalidades de
fs individuos, determinar los derechos de que gozan los extranjeros,
:solver los conflictos de leyes referentes al nacimiento (§ a la ex-
inci6én) de los derechos y asegurar, por Gltimo, el respeto de 6stos
“rechos" 3.

Este autor, si hubiera dicho que entre otras finalidades del
erecho Internacional Privado, est&n las que menciona en su definicién,
Tblera estado meJor y no considerar a la '"nmacionalidad" como el Gnico
Venento de 1mportanc1a porque existen otros, como domicilio,; ley ele-
ida, etc.

Antonlo Sﬁnchez de Bustamante, Derecho Internncional Privado, 2 ed; I (3 vols,
ihana den p.p. 11 y 12,

J.P. ‘Niboyet, Principios de Derecho Internacional Privado (tr. Andrés Rodriguez
Edztorlal Nac10nal de MéXICO, 1969) P.1.




. Werner Goldschmidt asegura que el Derecho Internacional Pri-
vado " Es el conjuntc de las soluciones de los casos iusprivatistas
Tcdn elementos -extranjeros, basado en el respeto hacia dichos elemen-
ftos;. La ciencia del Derecho Internacional Privado ensefia las reglas
fy métodos para alcanzar &stas soluciones" (4).

: Si en esta definicién se hubiera dicho con cierto parafaseo que,
?eI Derecho Internacional Privado " Es el conjunto.de las soluciones
Ede los casos iusprivatistas, con elementos reales o personales, com -
i a concurrencia de normas jurfdicas de diferentes Estados que preten-
7den ‘sancionar dicho caso concreto', pensamos que estarfa mejor, sin -
fque elle signifique una postura definitiva sino de posibles adecuacio-
"nes; la definici6n podria parecer tautolégica, sélo que, debemos re-.
_cordar: las definiciones son por maturaleza igualdades, esto es, Dere-
fcho Internac1ona1 Privado igual a contenido debidamente estructurado
‘a una finalidad, de acuerdo con tal o cual directriz y de vélidez reln

stiva.

: Finalmente, hacemos nuestro el concepto propuesto por el Doctor

arlos Arellano Garcifa, quien afirma: "El Derecho Internacionsl Privu--
o es el conjunto de normas Jurfdicas de Derecho Pdblico que tiene por
‘objeto.determinar la norma jurfdica aplicable en los casos de vigencia
" simultdnea de normas jurfdicas de mds de un Estado que pretendan regir
?una sxtuac16n concreta' (5). .

leinér‘Goldscﬁmidt, Sistema y Filosofia del Derecho Internacional Privado; Ediéio-
JuridicaS*EUropa-América (Tomo 1;2 ed; Buenos Aires, 1952) p. 29

SACarlos Arellano Garcfa, Derecho Intemnacional Privado, Editorial Pbrrua, S.A. 2ed
()buco, 1976) p.p. 21 _ )



Consideramos que el citado autor logra, de acuerdo con la co-
r iente doctrinal moderna dellmltar en forma aceptable al Derecho In-
ternac1ona1 Privado.

?i.'CONDICION JURIﬁICA DEL EXTRANJERO EN MEXICO.
Consideramos que el tema central del Derecho Internacional Pri-

Ivado es el " conflicto de leyes'', del que mis adelante nos ocuparemos,
sin que exista divorcio de condicifn de extranjeros.

Ahora bien, en primer t&rmino no olvidemos que existe unanimidad
”octr1naria en el sentido de considerar que la condicifn juridica de
los ‘extranjeros esti sujetada tanto al Derecho Interno de los Bstados,k
.9‘0 a las normas del Derecho Internacional.

Al respecto, analizaremos brevemente tanto las fuentes 1nternas,’
‘eferidas, como las internacionales, con el fin de estar en posibili-

: les de determlnar qué debemos entender por condicifn jurfdica de —
‘xtranJeros.

- En pr1mer lugar, debemos saber qui&nes son considerados extran-
TOS por nuestra Const1tuci6n Federal.

Es a. ttavés de la parte inicial del Artficulo 33 de la Constitu-
’16n Politlca de nuestro pais que podemos obtener por exclusifn el
:oncepto de extranjero, al establecer el mencionado pracepto que:
'son extran;eros los que no posean las calidades determinadas en el
‘rtlculo 30" de 1a propla Carta Magna.

; . ‘Ademfis, determina los Derechos de que gozan los extran;eros, de-
‘echos consagrados en la Carta Magna, a la vez que establece una fa--
1tada de indole exclusiva a favor del Ejecutivo de la Unién al se--
lar que éste- podré hacerlos salir del territorio nacional cuando su -
‘mruanenc1a en €1 sea inconvenxente. Una limitacibn que destaca en
xate precepto es que los extran;eros no pueden dedicarse o in-iscuxrse

sunto polIticos.



5016 como aclaracitn se desea conceptuar a la persona moral,
'ara lo -que basta combinar los artfculos 250 de la Ley General de
'oc1edades Mercantiles y el 5° de 1la Ley de Nacionalidad y Naturali-
»ac16n, pudiéndose afirmar: Son personas morales extranjeras las que
e encuentran constituidas de acuerdo con la ley del Estado que las
anc1ona.

v Es en la ley de Nacionalidad y Naturalizacién, en su Artfculo
t que se establece el criterio de exclusién para conceptuar a los
xtranjeros,

MARTICULO 5.- Son personas morales de nacionalidad Mexicana los que se
- constituyan conforme a las leyes de la Repdblica y tengan en ella su
dunJC1110 legal"'. .

YARTICULO 6.- Son extranjeros los que no sean mexicanos conforme a las
disposiciones de €ésta ley'.

Asi determinado a qué personas considera como extranjeres nues-
‘tro Derecho Positivo vigente, se -sefiala a continuacidén cémo- se es-
tablece respecto del goce de garantfas constitucionales, una 1gulldld
entre mexicanos y extranjeros en la propia Constitucifn. .

- "ARTICULO 1.- En los Estados Unidos Mexicanos tode individuo gozard de
_ . -las garantfas que otorga esta Constituci6mn, las cuales no podrdn res-
L - 'tringirse ni suspenderse, sinoc en los casos y condic1ones que ella mis-
o ma establece.

Conforne a éste Articulo, todo 1nd1v1duo, en el caso que nos
ocupa, el extranJero, goza durante su permanenc1a legal en el pdis de
las garantias que otroga el Capitulo 1, Tftulo 1, de la Constitucién.

sna 1npone .

It1ca de los Estados Unidos Mexicanos, con las, restricciones que ln,if'



Al respecto, el Dr. Leonel Pareznieto Castro afirma lo siguien-
. te: ' '
='A“ ... el .goce de las garantias, el goce de los derechos, debe ser Inte:;
“'gro, continuo e ininterrumpido, y s6lo por excepcién, afectado su ejer-
iicicio en casos y bajo condiciones claramente delimitadas en la propia
Con_stituci6n, lo cual otorga un principio de certeza y seguridad jurf-
dica bien definidas". (6)

Conviene agregar que la facultad para legislar sobre "condicién
jurfdica de extranjeros" es federal, por lo tanto las entidades federa-
ivas no pueden regularla, debido a que en la Seccifn Tercera de nues -
tra Carta Magna, que contiene las facultades del Congresc, el Artfculo ’
3, declara que el Congreso de la Uni6n tiene la siguientes facultades:

"ARTICULO 73.- El congreso tiene facultad:

Fracc. XVI.- Para dictar leyes sobre nacionalidad, condicitn Juridxca de
los extranjeros, ciudadanfa, naturalizacién, colomzacidn, immigracién y-
emigraci6n y salubridad general de 1la Rembhca"

. A continuaci6n, nos ocuparemos de algunos preceptos contenidos
en el Capitulo IV de la ley de Nacionalidad y Naturalizacién, expedi-
daen 1934, estrechamente relacionados con el tema que nos ocupa y de
':s"una"importancia para la mejor comprencidn de los conceptos que poste-
ixfioﬁiénte serdin analizados, ademds de los ya enunciados con anteriori-

MARTIQULO 32.- Los extranjeros y las personas morales extranjeras estdn obli-

gados a pagar las contribuciones ordinarias o extraordinarias y a satisfacer
' cualquier otra prestacién peculiaria, siempre que sean ordenadas por autori-
dades y alcances a la generalidad de la poblaci6n donde se re51den. Tam!nén

nel- Pereznieto, Derecho intéma_cional Privado ( México, D.F. 1980-) p. 87




estin obligadas a obedecer y respetar las 1nst1tuc1ones, leyes y autori-
dades del pafs; sujeténdose a los fallos y sentencias de los tribunales,
sin poder intentar otros recursos que los que las leyes concedan a los -
mexicanos. S6lo pueden apelar a la via dlplcmﬁtlca en los casos de dene-
gacién de justicia o retardo voluntario y notoriamente malicioso.

-.El1 precepto citado puede dividirse, para su estudio, en dos par-
tes, en su primera parte establece como obligacién el que los extran;e-
’os, tanto personas ffsicas como morales, paguen todo tipo de contribu-
ﬁwones, siempre y cuando éstas tengan como caracterfstica la generali--

..+ 'Por otro 1lado, sefiala, en su segunda parte, una obligacién de
;r'nordlal importancia para el posterior desarrollo del presente tra-
raJo, al disponer que los extranjeros deberdn sujetarse a los fallos y
’e tencxas de los tribunales del pafs; permitiéndoles interponer Gnica-
ente los recursos que las leyes conceden a los mexicanos. '

Debemos hacer notar, en relacifn al precepto comentado, que el
isno establece una’ clara suboordinacién de los extranjeros a las insti-
1ones, leyes y autoridades de nuestro pais, protegiendo asf a los me-
nos de -alguna posible situacién desventajosa frente a los extranje-
) “a-la-vez que dispone como salvedad a favor de éstos dltimos, el -
1oyg§qiento de un derecho excepcional para apelar a la proteccién di-
lomftica de su pals de origen en los casos de denegacién de justicia o
ytardo voluntario y notoriamente malicioso en su administracidn.

. Por lo que respecta a los principales tratados internacionales
scr1tos por Mé&xico, se hard referencia dnicamente a aquellos estre-
anente relacaonados con el traba;o que nos ocupa.

- En primer término, cabe hacer referencia a la Cdnvencién sobre
Cond1c16n de Extran;eros, firmada en la Habana el 20 de febrero de
cuyo artfculo Segundo contiene una corroboracién del pr1ncip1o =




"éheral<de que la norma prodominante es la de que 1la ley nacional es
a competente para determinar tanto los derechos como las obligaciones
‘e los extranjeros, asimismo indican que seri competente siempre que
e respeten las normas pactadas en los tratados internacionales.

» Otro tratado de relevancia, ratificado por México, es la Con--
‘enpiﬁn sobre Derechos y Deberes de los Estados, celebrada en Monte-
rideo, Uruguay, el 26 de diciembre de 1933.

%~ En t8rminos generales, en dicha convencién se reafirma la subo-
fgdinéci6n de los extranjeros a las autoridades y a la legislacién na-
‘ional intentando a su vez establecer la igualdad entre nacionales y
“xtranJeros.

Por su parte, el Tratado Americano de Soluciones Pacificas "Pac-
o de Bogotf'" celebrado en la Novena Conferencia Internacional America-’
_9,.establece, en materia de condicifn juridica de extranjeros, la obli-
'HCiGh‘que tienen los extranjeros de agotar los recursos antexlos tri-
unales domésticos del Estado respectivo, en los casos en que los tri-
unales les hayan proporcionado los medios para la defensa de sus dere-
hos.

Igualmente se ocupan de alguna manera de la condicién juridica
e los extranjeros, los siguientes documentos internacionales: La De-
fataéi&n de Derechos Humanos, aprobado por la Asamblea General de las
acxones Unidas en Paris, el 10 de diciembre de 1948; La Convencidn
mericana sobre Derechos Humanos, aprobada en San José de Costa Rica,
1 22 de Noviembre de 1969; y, la Convencisn Internacional sobre la
11m1nac16n de todas las Formas de Discriminaci6n Racial de las Nacio-
gs Unldadas, del 21 de diciembre de 1955, ratificada por México en
515; entre otras.

- Por filtimo podemos concluir, junto con el Dr, Arellano Garcia
pe i . 1a condicibn juridica de los extranjeros estari integrada’ k
;r‘lqs‘diversos derechos y obligaciones imputables en un Estado a las



personas fisicas o morales que no tienen carficter de nacionales" (7)

“II1. CONFLICTOS DE LEYES.

o En este apartado se determinard que es lo que debemos entender
ipor el concepto de 'conflicto de leyes'. :

W ‘Una vez establecidas las caracteristicas fundamentales del De-
. recho Internacional Privado, cabe en primer término sefialar que los
iconflictos de leyes son el tema central de la rama del Derecho mencio-
“nado.’

. Nos. encontramos con una primera definicién, propuesta por
fFoe11x quien asegura que el Derecho Internacional Privado, es: "El
iCQnJunto de Principio que determinan los limites en el espac1o de la
iébmpetencia legislativa de los Estados, cuando ha de aplicarse a re-
:*iaCioﬂes juridicas que pueden estar sometidas a mis de una legisla-

- ~En otros térmxnos, los conflictos de leyes que interesan . al De-
ﬁrecho Internacional Privado, son los conflictos de leyes en el espa-
3@10, es decir, le interesa determinar la aplicabilidad extraterrito-
:rial de las normas jurfidicas vigentes. .

: .Para Antonio Sinchez de Bustamante, el objeto del Derecho Inter-
nac1ona1 Privado los constituye la fijacién en el espacio del 1imite
de ‘una norma, "Cada poder soberano dicta leyes para cosas, para las
?p'rsonas y para todas las relaciones juridicas, més no con el intento
_de que obliguen a todas las personas y a todas las cosas. La potestad
”no puede ser ilimitada sino a condiciSn de ser @Gnica, y cuando coexisten '
flegitimamente varias, importa decidir las relaciones jurfdicas a que :
faléahza cada una, o de otro modo, precisar la esfera de accién que ~--
””espeétivamente les corresponde”. (9)

Arellano Garcfa, p. 289
_Foelu M, p.p. 10y n

sggggez d§7§ustamante Anton1o, Derecho Internacional Prxvado {Tomo 1;2ed:La Habanl f
p.. . ) , S
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" Es asircpm¢ encontramos se ha afirmado lo siguiente: "Se Llama
Qﬁfliétb de Leyes 1a parte del Derecho de cada Estado que decida, a
1z de una situacisn juridica dada , si se reconoceri, aplicarf y
ﬁ@iona:5=1a ley de un Estado extranjero".(10)

e ‘Se hace necesario que el Estado que vaya a decidir permlta la
11cac16n de la ley de un Estado extranjero .

: En este ‘mismo orden de ideas Batiffol afirma: "Si de hecho cada
Is txene sus propias normas de conflicto, la experiencia ha demos--
udo que 1la. propia aplicaci6n de la norma de conflicto de un determi-
do pais reclama la consideracién de la norma de conflicto del pais
‘tran;ero, con el que la situacibn tiene puntos de contacto..."(11)

"Rafael de P1na Vara, por su parte, considera que los conflictos -
leyes son" Situaciones producidas ante un caso concreto por la
ncurrencza de riormas de diversas sistemas legales que pudieran ser
11cados para su solucién'" (12)

.‘."El orlgen de los conf11ctos de leyes consiste en la diferencia
istente entre las legislaciones aplicables a uon caso concreto, lo
”:hace necesario determlnar la ley aplicable a ese caso concreto.

. Por 10 tanto, encontramos que los conflictos de leyes de interés para
Derecho Internac1ona1 Privado son los que a partir de una situacisn’
ridlca determ1nﬂda. ‘hacen necesario investigar y definir cudl es ‘
norma Juridxca que entre varias de d1ferentes Estados es la apll--'
b1e.~

: Tbstatement on the Conflxcts of Laws (tr) P.Wigny y W. P. Boock al bank (Paris,
?) p. 27

tiffol M. Aspects Ph1losoph1ques duDroJ.t Intematmnal ‘Prive. (Paris 1956)

‘n'.‘_fﬁé de ~pmvvara, Diccionario de Derecho (Sa ed; México, Pomxa,S.A.};1976) ‘




Ahora bien, cabe sefialar que las normas de Derecho Internacional
“privado son por su naturaleza formales, se encargan Gnicamente de se-
“fﬁalar cufl es la norma juridica sustantiva o material de Derecho Civil

fade Derecho Administrativo o de otra rama del Derecho, aplicable para
regir una situacién concreta. Siendo que corresponderd a la norma
_ ‘material resolver el caso concreto.

Finalmente se debe mencionar que a las reglas de conflicto se
 1es ha asignado un caricter nacionalista, encontrfindonos con la exis-

.tencia de un notorio predominio de las normas de Derecho Internac1ona1;;ﬂ
ijtiyado localizadas dentro del Derecho interno de cada Estado, frente:

““a una notoria escasez de tratados Internacionales, que contienen las

.. normas internacionales del Derecho Internacional Privado.

“IV} LAS IDEAS TERRITORIALISTAS EN MEXICO.

En &ste apartado revisten especial importancia las normas de
;confllcto contenidos en el Derecho interno de nuestro pafs, princi--
Qpalmente‘aquéllos que se encuentran localizadas en el C6digo Civil

. vigente para el Distrito Federal.

Al respecto, se enuncian a continuacibn las opiniones emitidas

Fpor diversos autores a partlr de la entrada en vigor del C6digo Civil
‘para el Distrito Federal, en relaci6n al contenido territorialista de
“las reglas conflictuales que establece el mismo, con el propSsito de

;séﬁalar las distintas posturas que al respecto se han formado.

: Eduardo Trigueros afirma:"La potestad normativa de cada Estado
alcanza Gnicamente hasta donde empieza la potestad de otro sistema
”aﬁtﬁnbmo de derecho positivo; asi, 1la aplicacién de las normas juri-
‘dicas de un Estado en el territorio de otro se puede dar Gnica y ex-
v¢1usivamente,por la voluntad autbnoma de éste Giltimo." (13)

13" Pereznieto, p. 201




Pereznleto, por su parte, concluye lo siguiente: "El autor
rechaza el principio de la absoluta territorialidad de la ley,
‘pues ello resultarfa contrario"al espiritu de utilidad y de jus-
ticia", qué es precisamente 1o que obliga a admitir la aplicacifn
normativa extranjera" (14).

; Siguiendo con el anilisis de Pereznieto, encontramos que dicho
autor propone que el Estado‘y capacidad de las personas sea regido
pqr'la ley del lugar donde habitan.

. Carlos Arellano Garcfa, al respecto, afirma' ...'" El Derecho
Eﬁtranjero debe aplicarse por necesidad, no por tendencia técnica.
bé'aqui que, pensamos nosotros que €1 artfculo 12, en cuanto a su
terrxtorlalxsmos esti bien como sistema general. Pero, &ste sistema
general debe ser completado con preceptos que establezcan la aplica--
”;6n de la norma juridica extranjera en aquéllos casos en que sea
fq;esatio aplicar la norma juridica extranjera, por satisfacerse, con
‘ﬁ,kplicacidn de la norma juridica extrafia los principics de justicia,
seguridad o bién com@n." (15)

: El autor aludido justifica las ideas territorialistas conteni-
Lil en el C6digo Civil vigente, por considerarlas convenientes y préc-
11cas, debido a que al limitar la aplicacién de la norma juridica
‘xtran;era se producen ventajas de indole pragmitico.

: El articulo 12 del C6digo Civil para el Distrito Federal reduce
‘a pos1b111dad de ap11cac16n de la norma juridica extranjera, a la le-
?a dice:

- "ARTIOULO 12.- Las leyes mexicanas, incluyendo las que se refieren al
estado y capacidad de la personas, se aplican a todos los habitantes
de 1a Rep(iblica ya sean nacionales o extranjeros estén domiciliados
en ella o sean transeuntes."

- Peyeznieto, p. 201
-Arellano Garcia, pP. 630
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Las ideas territorialistas contenidas en el precepto que se
-acaba de citar, son secundadas por los dos subsecuentes artfculos
“del mismo. ordenamiento legal.

'.'ARTICIJID 13.- Los efectos juridicos de actos y contratos celebrados
en el extranjero que deban ser ejecutados en el territorio de la Re-
-piblica, se regirin por las disposiciones de €ste CSdigo."

“ARTICULO 14.- Los bienes inmuebles sitos en el Distrito Federal, y los
" bienes muebles que en el mismo se encuentran, se regirén por las dxs--
.- posiciones de 6ste C6digo, afm cuando los duefios sean extranjeros.'

Por otra parte, el articulo 15 del Cb6digo Civil para el Distrito
;Federal, establece la aplicaci6n extraterritorial de la norma -juridica
extranjera en materia de forma.

-"ARTIQULO 15.- Los actos jurfdicos, en todo lo relativo a su forma, se
"~ regirin por la leyes del lugar donde pasen. Sin embargo, los mexicanos’
o extranjeros residentes fuera del Distrito Federal quedan en libertad
para sujetarse a las formas prescritas por &ste C8digo cuando el acto

haya de tener ejecucién en la mencionada demarcaci6n.'

. _Es asi como el articulo transcrito adopta la regla "locus
reg:.t actum" al admitir la aplicacién del derecho extranjero en
-aterla de forma.

C S,e 'hace necesario determinar, una vez analizadas las principa-
ieé normas de conflicto, contenidas en el C6digo Civil para el Distri-
‘to- Federal, si las mismas son disposiciones de alcance local o fede--

El articulo 73 constitucional, en su fraccién XVI, faculta al
Congreso de ‘la Unibn para legisiar en materia de condicifn juridica -
e extranjeros. .




- El articulo precitado no faculta en forma expresa al Congreso
_hilegislar en materia de "conflicto de leyes', no obstante lo--
i1'si en el conflicte de leyes interviene un extranjero, con algén
echo & deber, quedari comprendido dentro de los limites de la com-
béncia federal, de conformidad con lo dispuesto por el precepto que
_ocupa.

. Por su parte, el artficulo 12 del C6digo Civil para el Distrito
eral, ordena que, las disposiciones del citado c6digo regirédn en

:a ‘la RepGiblica en asuntos de orden federal. Como anteriormente se
1';6, al intervenir en el conflicto de leyes un extranjero, con un
Fecho o un deber, el asunto serd federal, en los términos del artfculo’
;constitucional, fraccibn XVI.

. YARTICULO 1°.- Las disposiciones de éste C6digo regirfin en el Distrito
-.-Federal en asuntos del orden comiin, y en toda la Repblica en asuntos
del orden Federall

: Por Gltimo, debe mencionarse el articulo 50 de la Ley de Nacio-
Lidad y Naturalizacxén vigente, el que a la letra dice:

L "ARTIQULO 5 .- S6lo la Ley Federal puede modificar y restringir los de-
rechos 01v11es de que gozan los extranjeros; en consecuencia, ésta ley
;y'las disposiciones del C6digo Civil y de Procedimientos Civiles del Dis~
trito Federal sobre €sta materia, tienen el caricter de federales y serfn
; ~ob11gator1as en toda la Unién".

En tanto no sea establecida expresamente la competencia local
éde:al de las reglas de conflicto, apoyamos el que sea federal 1la
ucién de los conflictos internacionales de normas.




CAPITULO SEGUNDDO
REGIMEN JURIDICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

I.- CONCEPTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A fin de evitar confusiones derivadas de los diversos sig;=5ﬁ
nificados que pueden atribuirse a 1la palabra "propiedad) consi- -
deramos necesario establecer lo que por "propiedad" se entiende:’ =
para los efectos del presente estudio, \

A continuacifn enunciamos algunos conceptos que .de la “pro-.
piedad" han sido propuestos por diversos autores, asi como por --
- nuestra legislacifn, con el objeto de alcanzar el fin propuesto, -

‘'Rafael de Pina considera que la propiedad es ''Derecho de
goce y disposicifn que una persona tiene sobre bienes determina-
dos, de acuerdo con lo permitido por las leyes y sin perjuicio
de tercero". (1).

Por lo que respecta a nuestro C6digo Civil Vigente para el
Distrito Federal, Encontramos que en su articulo 830 se estable-
ce el derecho de propiedad como un poder individual y exclusivo,
pero limitado por las conveniencias del bien comGn, dice a la
letra:

"ART.830, - El propietario de una cosa puede gozar y disponer -
de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las Leyes"

Abora bien, una vez establecido el significado de 1la pro-
piedad como un derecho de goce,y disposicifn sobre las cosas,
estamos en posibilidades de determinar que es la "propiedad
industrial  , tema central y de suma importancia para el pre-
‘sente estudio. '

1 Rafael de Pina Vara, p, 316
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En primer lugar enunciamos la definicién que de la
"propiedad industrial'* nos d4 Rafael de Pina, quien afirma
que es : " Manifestaci6n o modalidad de la propiedad repre-
sentada por el derecho exclusivo al uso de un nombre comer-
cial, marca, patente de invencién, dibujo o modelo industrial -
etc. conferido de acuerdo con la legislaci6n correspondiente"

(z2).

Es decir, 1la pr&piedad industrial es aquella modalidad
de la bropiedad, consistente en un derecho de uso exclusivo,-
‘cuyo objeto en México, son: las Patentes de Invencifn, los
Dibujos y Modelos Industriales, las Marcas, las’Denominacio-

v nes de Origen, los Avisos Comerciales y los Nombres Comercia-

les. Siendo que este derecho es conferido por un conjunto
de leyes que lo garantizan y regulan.

. Por su parte, Rangel Medina afirma, lo siguiente. "...
puede decirse que la propiedad industrial esta constituida
por las prerrogativas industriales que aseguran a su titular
frente a todo mundo, la exclusividad de la reproduccceibn ya
- de una creacién nueva, bien de un signo distintivo " ( 3}.

El citado autor se refiere Ginicamente a las '"prerroga--
tivas -industriales" , debiendo haber inclufido también a las
_prerrogativas de 105 comerciantes.

Por otro lado, Mantilla Molina al referirse a la pro--
.piedad industrial, hace una distincién en el conjunto de

. ‘Rafel de P1na, p. 316
) 3 David Rangel Medina, Tratado de Derecho Marcar1o Editorial Labtos
de Méxzco, S.A. (Ménco, D.F. 1960) p. 102 :
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derechos de propiedad industrial, entre el grupo de "... los
que tienen por funcif6n la de proteger la negociaci6n misma,
de aquel otro cuyo contenido es un monopolio témporal de ex-
plotacién®. (4)

Podemos, a manera ejemplificativa, enunciar dentro del
primer grupo a las marcas y dentro del segundo grupo a las pa-
tentes.

Respecto al papel que desempefia el Estado en relaciéfn a
la propiedad industrial, es importante sefialar que &éste inter-
viene en el reconocimiento de los derechos de propiedad indus-
trial, garantizando su ejercicio por parte de sus titulares y
resguardando los intereses de la colectividad y del orden pfi-

~ blico. En efecto, es la Ley Orgfinica de ia Administracién
- PGblica Federal de 22 de diciembre de 1976, publicada en el
Diario Oficial el 29 de diciembre de 1976,(5) la que ¢4 competen-
cia a la Secretarfia de comercio y Fomento Industrial para
- intervenir en materia de propiedad industrial.

Dentro del sistema de propiedad industrial en Mé&xico de-
bemos distinguir dos édmbitos: ‘

1) Las normas internacionales
2) Lla ley Nacional de Propiedad Industrial
II.- LA CONSTITUCION Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En este apartado nos referiremos al sistema de protec--
cifn constitucional a la propiedad industrial.

Cabe sefialar que tradicionalmente han sido considerando
los articulos 28 y 89, fracci6n XV, de Constitucifn Poiftica

- & Roberto L. Mantilla Molina, Derecho Mercantil, Décimo Sfptima Bdicim

(MExico: Editorial PorrGa, S.A. p. 106
: 5 Reformada mediante pub11cacién en el Diario Ofical del 29 de dicieltre ’

de 1982,
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;ogo las bases de la proteccién constitucional a la propiedad
industrial.

_ En principio, es correcto afirmar que los preceptos cons-
Eitucionales a que nos hemos referido constituyen la base de pro-
tecc16n ala propiedad industrial dnicamente en lo relativo a los
derechos de autor y a las creaciones nuevas, toda vez que no lo es
por lo que respecta a los signos distintivos.

i De conformidad con lo afirmado en el primer apartado del ca-
tulo, la propiedad industrial es uns modalidad de la propiedad,
consistente en un derecho de uso exclusivo, cuyo objeto en nuestro
pais son: 1las patentes de invencién, los certificados de invencién,
,55 dibujos y modelos industriales, las marcas, etc.

; " Ahora bien, segdn el octave pdrrafo del artfculo 28 de la
onstitucién Polftica: ""Tampoco constituyen monopolios los privile-
gios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas
'g;g 1a produccién de sus obras y las que para el uso exclusivo de -
kh§ inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de
Ligﬁna,nejora".

Asf las excepciones que establece el pdrrafo citado, dnica- -
'ente se refieren, en materia de propiedad industrial a los derechos
e autor sobre las obras literarias, art{sticas y cientlficas, y a
;as creaciones nuevas, o inventos, patentes, modelos y dibujos in-
ustr1ales. ‘
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Respecto de aquéllos otros objetos de las prerrogati
- vas industriales, como lo son las marcas y los nombres co-
merciales, nada dice el precepto constitucional que nos --
ocupa.

Por su parte, la fraccifn XV del articulo 89 Constitu-
cional sefiala como obligacién y facultad del Presidente, lo
siguiente: "Conceder privilegios exclusivos por tiempo li-
mitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubrido-
res, inventores o perfeccionadores de algn ramo de la in-
dustria'.

Podemos observar que el artficulo precitado se limita
al otorgamiento de derechos de preopiedad industrial sobre
las invenciones o creaciones nuevas. En éste caso, no se
menciona la facultad de conceder privilegios a los autores
y artfstas para la reproduccién de sus obras, ni tampoco
se refiere a la facultad de conceder privilegios exclusivos
para el uso de signos distintivos, tales como las marcas.

Es necesario mencionar que los derechos de autor y --
los derechos de propiedad industrial son distintos; siendo
que a su vez, Ios derechos de propiedad industrial que tie-
nen por objeto una invencién tienen naturaleza diferente -
de la de los derechos que versan sobre las marcas, de don-
de se deduce que no podemos considerar a los artfculos 28
y 89 constitucionales como la base constitucional de 1la
existencia de los derechos de propiedad industrial sobre
los signos distintivos.

Al respecto, Rangel Medina afirma: ...’ El silencio
de los articulos 28 y 89 de la Constituci6én en lo referen-
te a una expresa garantia de exclusividad de las marcas,
no debe llevarnos a la conclusi6n de que la propieddd de
las marcas no esté protegida constitucionalmente. Ni --
" significa que la parie de la Ley de la Propiedad Industrial
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que Teglamenta y organiza el sistema de protecci6n de las --
marcas asegurando su propiedad, no tenga apoyo en la consti-
tucibn.'" (g )

Efectivamente, por ser los derechos sobre marcas ob-
jeto de la propiedad industrial, los derechos exclusivos que
"la actual Ley de Invenciones y Marcas confiere y reconoce
"a‘sus ptbpietarios y usuarios son derechos de propiedad.

) De conformidad con 1o dispuesto por el artfculo 133
"'de nuestra Constitucifn, las leyes del Congreso de la Unién
'gue emanen de ella y todos los tratados que estén de acuer-
. do con 1la niS-a, celebrados y que se celebren por el Presi-
“dente de la Repfiblica, con aprobacifn del Senado, serfn la
' Ley Suprcaa de toda la Uni6n.

: Ahora bien, México se adhiri6 a la Convencifn de Unibn
- ..de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial,.desde
1903, siendo que en dicho instrumento se establece como obli-
.gacibn.a sus signatarios el dar proteccifn a losbsignos mar- .
-carios.

Es en cumplimiento de la obligacién que se acaba de -
._.mencionar‘quefel Congreso Federal ha dictado la legislaci®n
- . ‘'sobre ‘la propiedad industrial, esto es, la Ley de Invenciones
'~y'Marcés, 1a cual fué publicada en el Diario Oficial de 1la. -
Federacidn el 10 de febreroc de 1976.

ITII.- CONCEPTO DE LA MARCA.
‘Primordial importancia tiene determinar el concepto

" 'de la marca, en virtud de que constituye un tema central de
- nuestro- estudio.

_ Ahora bien, cabe hacer una distincién entre cosas cor-
“porales y cosas incorporales. )

6. -Rangel Mediha, p. 134
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_Todas las cosas que pueden ser objeto de apropiacién
- ‘son cosas que pueden ser objetos de derechos comerciales.

o A manera ejemplificativa algunas de las principales

" cosas mercantiles incorp6reas, son: el crédito, el prestigio
o fama comercial, el nombre comercial, las patentes, las --
‘marcas, etc.

. Por 1o que respecta al concepto de la marca, desde un
ffpnnto de vista doctrinario, acudimos entre otros doctrinarios
;ffa.Povillet, citado por Rangel Medina, quien explica: "Se pue-
" de decir con verdad que la marca es un medio material de ga-
.rantizar el orfgen o simplemente la procedencia de la mercan-
~cfa a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en
 cua1quier mano que ella se encuentre." ( 7)

: Defecto de esta definicién es el de referirse dnica--
'lente a las mercancfas debido a que las marcas no se aplican
1ﬁn1canente para distinguir mercancfas de comerciantes, o pro-
‘ductos de agr1cu1tores o de fabricantes, sino que también --
abarcan los servicios prestados por los prestadores de ser--
“ vicios.

K Por otra parte, esta definicién tiene la caracteristi-
,wca de sefialar un papel de signo indicador del lugar de pro--
fcedencia de la mercancia a las marcas.

o ‘ BivDr. Bugencio C.A. Sarrabayrouse, sostiene que el
ch6n¢¢pt6 juridico de la marca, es:" sefial o distintivo que
“tponenflos comerciantes o industriales, e igualmente los agri-
‘cultores, a sus productos para identificar la procedencia de
. 'los mismos y diferenciarlos de otros"  (8)

.§k7'Fange1 Medina, p. 154
- 8 Enciclopedia Juridxca Omeba, Bibliogréifica Omeba, Tomo XIX, Buenos
* . ‘Aires, Argentina: (Bibliogrdfica Argentina, S.R. L. 1967) P. 662 »
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Lo vulnerable de este concepto, es la omisién de las
“marcas de servicios, a pesar de referirse a los comerciantes
f&éﬁi&o a que los servicios, si bien pueden ser prestados por
los comerciantes, no son una mercancfa. Asimismo, se carac-
;teriza por seflalar un papel de signo indicador del lugar de

_procedencia de los productos a las marcas.

. Para e1 Dr. Ladas una marca, es: ..." fundamentalmente
un. slgno, un simbolo o'emblema que sefiala, disntingue las --
mercancfas de un producto de los de otro" (9). Se le criti-
c@lporque; si bien considera a la marca como un agente indi-
{viduuli:ador del producto mismo, omite incluir a las marcas
"de los comerciantes y & las que s aplican a los servicios.
‘Nuestro punto de vista es: dentro le una definicién de la
Tnarca, se debe hacer mencifn expre :a de que la misma puede
~ser también nominativa.

. - RaGl Cervantes Ahumada define a las marcas como sigue:
" “Son las marcas signos distintivos que se ponen sobre las mer-
'c;né!as, directamente sobre ellas o en sus envolturas o eti-
“‘quetas y que pueden consistir en palabras, en dibujos simbé-
ilicos o en combinaciones de colores. Son marcas industfia--
iléi las que corresponden al producto de la mercancia, y mar-

- ¢as comerciales las correspondientes al expendedor; pero, en
“1a préctica a ambas clases de marcas suele designfrseles con
.1a expresifbn de "marcas de fdbrica" 6 " marca industrial

a0

S En sus mismos términos, Gnicamente se hace referencin
jén ésta definci6bn a las marcas de fdbrica, no incluyendo por
‘tanto a las marcas de servicio, que son las que corresponden

9 Rangel Medina, p. 155
710 ‘Radl Cervantes Alumada, Derecho b ercantfl, Segunda Edicién (México
o Bditoriul Merrero, S. A., 1978) p. 344,
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a los prestadores de servicios.

Yves Saint Yal, citado por Alvarez Soberanis, define
"'a las marcas, como sigue: " Un signo distintivo que permite
a 'su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus pro--
_ductos o servicios de las de la competencia'" (1) Considera-
  ‘mos‘que también es necesario sefialar que las marcas pueden -

‘tener como titular a los agricultores, para distinguir sus

. productos. ‘

ComGn denominador de las dos Gltimas definiciones ex-
puestas, es el de considerar a las marcas como un medio in--.
-dividualizador de los productos o servicios a que se aplican.

: Para Sepulveda, en anterior cita de Rangel Medina, la
" marca es: ... un signo para distinguir. Se emplea para se-

' ﬁaiar Yy caraéterizar mercancfas o productos de la industria,

. diferencifindolos de otros. Tiene por objeto la marca ﬁrote-

ggr‘las mercaderfas poniéndolas al abrigo de la competencia

- ‘desleal mediante la identificacién. Estfn destinadeas espe-
. cializar los productos en que se usan y a indicar y garhnti-
zar su procedencia." (12) '

, ; Por su parte J. Rodriguez Rodriguez afirma lo siguien-
- te: " La marca es un signo que utiliza el comerciante para °
“‘indicar el origen de las marcancias que en su empresa se pro-
~ducen o venden. En este sentido, puede decirse que 1& marca
' ‘es - un signo de origen. (3

Estas dos Gltimas definiciones reunen ccmo caracte--
ristica comGn el considerar a las marcas como un signo xndxo
‘cador del lugar de précedencia y el comsiderarlos como un --

11 J.Alvarez Soberanis.La Regulaci6n de las Invenciones y Marcas y de
* - la Transferencia Tbcnologica (Mex: Porr(ia,S.A. 1979), p. 729 :

.12 Rangel Medina, p. 156

13 Joaquin Rodriguez Rodriguez Curso de Derecho mrcantn Segmda
Ethci&l Tomo - 13 (Mnco 1952) ‘p. 425
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agente individualizador del producto mismo. Asimismo ambos
- tienen como defecto el no referirse a las marcas que se apli-
can a los servicios, ni al hecho de que pueden tener como ti-
tular también a los agricultores,

. Ascarelli ha emitido su concepto de marca en los.si-
" guientes términos: "' La marca sirve para individualizar el
producto, también ella constituye un bien inmaterial, que se
traduce materialmente ‘en una contrasefia puesta en las mer--
cancfas o en su embalaje, y que sirve para indicar la proce-
.dencia de producto de una hacienda determinada, atrayendo y
conservando la clientela,,,? tld)

Esta definiciOn presenta el mismo defecto que las an-
. teriores, asf como también adopta la tesis mixta de éstas,
. Tiene como novedad el presentar un enfoque distinto de la --
marca al considerar su esencia en funci6n de la clientela.

Por su parte Gémez Vega hace notar 1la necesidad de in-
tentar una definicién que responda a la situacibn actual, y
afirma que la marca, es: ".,, el medio adoptado por un pro--
 ductor de satisfactores de necesidades comunes o por quien
comercia con ellos, para distinguirlas de otros y evitar con-
fusiones de origen", (15]

“El citado conferencista considera que con la inclusién
del concepto de los satisfactores, se abarca tanto el concep-
to de mercancfa en el sentido de producto agricola, en el --
sentido de producto industrial y tambi@n en el sentido de ob-
jeto de un trafico mercantil o comercial; como el concepto de
- las marcas de servicio, debide a que al ser los servicios la
solucibn de una necesidad son, por lo tanto, satisfactores de

14 Rangel Medina, p., 157

©. .15 Bernardo Gomez Vega.Conferencia sobre las Patentes y Marcas, materia
" descriminada' de una ram del Derecho, Nacicmal Colegio de Abogados,
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cesidades comunes.

Nuestro criterio, sobre el concepto de marca, es: "Aquella
non1nac16n figura, envase, combinacif6n de letras, de ndmeros o de
lores o de estos entre sf utilizados por los comerciantes, fabri-
ntes, ag'r1cu1tores o prestadores de servicios para seflalar la pro-
dencza de sus mercancias, productos o servicios, con el fin de -
ferenciarlos de los de otros."

- LAS MARCAS EN EL CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PRO-
PIBDAD INDUSTRIAL.

- Hay que partir de los grandes avances que se han logrado en ma-
5ia de conun1cac1ones. para abordar el tema que nos ocupa.

En 1a actualidad son cada vez mis frecuentes, debido a las fa-
lidades en materia de comunicacién, 1las relaciones entre los diver-
estados y con ello entre sus habitantes. Evidentemente este -
A6meno ha provacodo el que el derecho de marcas se encuadre o ubique -
ittp.dgi, Derecho Internacional Privado, en virtud de que sus lfmi-
} no son Gnicamente locales, surgiendo por ello, por parte de los
hlérés de marcas registradas, 1a necesidad de gozar de prdteccicn
?i_l’ational para el uso de las mismas, de ahf que distintos paises
:Sﬁscrito tratados internacionales, con el fin de obtener prcteé?
fi-.en esta materia.

- Ahora bien, es necesario determinar el concepto de tratado, Pa-
Searq Vazquez, es: "Todo acuerdo concluifdo entre dos o mfs sujetos
Derecho Internacional" (16)

'[Por,dtro lado, las semejanzas y diferencias existentes -

‘Modesto Seara Vazquez, Derecho Internacional Pdblico. Septinl Edi'ciCn (México -
detorial Pbrrﬁa S.A., 1981) p. 63
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" entre la ley interna y el tratado internacional, las reducimos
"¢ de manera concreta, como sigue:

= . Los rasgo comunes que tienen ambas, se reducen a :

' fsu cumplimiento es heterBnomo, no depende su acatamiento de la
“voluntad del obligado, los sujetos obligados pueden ser parti-
:' culares u 6rganos ‘del Estado y, requieren su consignacidén en

" forma. escrita,

Los elementos diferenciales entre ambos, se reducen a:
;l'nientras que la ley es unilateral, el tratado es bilateral o
;j(plurilateral Y; la ley es interna, en tanto que el tratado es
.~ -internacional, '

: En nuestro pais, de conformidad con la fraccién I d§1
“. artfculo 76 constitucional, es facultad exclusiva del senado
e aproﬁar los tratados internacionales y convenciones diplomi-
“ticas que celehra el ejecutivo de la Unién,

. Una vez ratificado el tratado.queda obligado el Estado
©'sitndo que los particulares adquirir&n la obligacién hasta el

:Q;momento en que se haga su publicacifn, de conformidad con lo

" dispuesto por el artfculo 3 del C8digo Civil, que dice a la
©letra;

" ARTICQULO 3,~ Las leyes, reglamentos circulares o cualquie~
ra otras disposiciones de observancia general, obligan y
surten sus efectos tres dfas despufs de su publicacidn en
‘el peri8dico oficial,

En los lugares distintos del en que se publique el pe-
ribdico oficial, para que las leyes, reglamentos, etc.,
se publiquen.y sean obligatorios, se¢ necesita que
del plazo que fija el ﬁirraib anterior, transcurra un dia
mis por cada cuarenta kilometros de distancia o fraccifn
que excede de 1la mitad," :

_ El artfculo 133 constitucional, del que ya nos hemos
ocupado con anterioridad nos di 1la pauta interna para resol-

- ver una posible contradiccién entre el texto de un tratado in-

_ternacional y una norma jurfdica, en virtud de que podemos des-

prender del citado precepto legal que los tratados que estén en
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- desacuerdo con la Comtitucifn, no pueden ser Ley Suprema en
la Reﬁﬂblica Mexicana, pudiendo por tanto el afectado promo-
ver juicio constitucional de amparo y obtener asi el respeto

" a 1a Constitucifn; resultando ser clara y notoria 1la preminen-
‘cia de la norma jurfdica constitucional sobre la norma juridi-
ca internacional,

Por otro lado, cabe sefialar que la fraccién 1 del
articulo 76 constitucional se encuentra contradicha por la
fraccifn X del articulo 89 de la propia Constitucioén,

En efecto el artfculo 8% donstitucional, al establecer
las facultades y obligaciones del Presidente, expresa en su
fraccién X que €éste se encuentra facultado para celebrar tra-
_tadbs con las potencias extranjeras, sometiéndolos a la ratifie
" cacifn del Congreso Federal.

Al respecto, Ignacio Burgoa afirma que:' Esta contradic-
ci6n debe decidirse en el sentido de que la facultad-mencionada
es extlusiva del Senado..." @@7) ’

Una vez establecidos los principios bésicos del tratado
nos referiremos a continuacién al Convenio de Paris para la
proteccién de’la Propiedad Industrial, que es la convencién in- :
.. ternacional que los Estados verificaron con el fin de resolver
. los complejos conflictos que se producen por la vigencia espa-
.cial simultinea de aquellas disposiciones normativas relativas
de los diversos Estados vinculados a una sola relacién concreta,

Al respecto las normas internacionales del comunmente s«
llamado " Tratado de Paris'", contienen principios generales

17 Ignacio Burgoa, Derecho Constitucional Mexicano, Tercera Edicifn
(Mexico: Porrta, S.A. 1979) p. 630
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obligatorios para los Estados miembres, asf como también in-
~cluyen preceptos que no pueden ser legalmente infringidos por
- las legislaciones locales,

En el Congreso de Viena de 1873 se plante6 la idea de

"vhacer una Convencifn para la protecci6n de la Propiedad Indus-
- trial, Posteriormente, en el Congreso de Parfs de 1878 se

reiters y culminé con la firma del tratado colectivo que se de-
gfﬁomina‘"Convencion de Unién de Paris del 20 de marzo de 1883
'ffparabla-protecci6n de la Propiedad Industrial® con 19 articulos
% originalmente, y de la que forma parte integrante el "Protocolo
,de'c'lausura" de igual fecha, que contiene en siete pfrrafos las
: “convenciones estipuladas,

s La Convencifn y el Protocolo de Clausura fueron revisa-
”Vdos por primera vez el 14 de diciembre de 1900 ea Bruselas.

- México se adhirié a los instrumentos el 10 de junio de
'19@3. El Senado Mexicano por decreto de 7 de diciembre de 1803
.ratific6 la adhesi6n del ejecutivo a la Convencidn y demis ins-
Qtrumentbs mencionados, segOn decreto que se promulgé el 11 de
“diciembre de 1903,

Posteriormente el multicitado Convenio fué revisado en
subsecuentes ocasiones: En Washington el 2 de junio de 1911,
y‘eh‘la Haya el 6 de noviemBre de 31925, Siendo que la Cimara
‘de Senadores 1a AprobS el 19.de diciembre de 1928 que fu€ ra-
“tificada por el ejecutivo el 22 de mayo de 1929 y, se promul-
7g6 el 14 de marzo de 1930 en el Diario Oficial del 30 de abril
© de 193a,

: Las 0ltimas reformas a la Convenci6n fueron hechas en

gfel Congreso de Londres celebrado en 1934, firmfindose la Revi-
sion el 2 de junlo del mimo afio, La reforma fué aprobada por
la ‘Cdmara ‘de Senadores del Congreso de la Unidn por decreto de
:24 de diciembre de 1954, publicado en el Diario Oficial de 28
de’ febrero de 1955, FPué ratificada por el Poder Ejecutivo 91
‘4 de abrzl de 1955 promulgéndose el 8 de junio del mimo afio,
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en el Diario Oficial del 18 de julio de 1955,
En 1a Conferencia de Lisboa fué€ revisada nuevamente la ;
citada Convencifn en octubre de 1958, habiéndose publicado en

el Diario Oficial correspondiente al_1] de julio de 1964.

Finalmente, en el Diario Oficial de la Federacién del
5 de marzo de 1376 se publicS el Decreto que la Cimara de Se-

" nadores dirigid8 al Presidente de la Repdblica, por 1¢ que se

aprobaron las revisiones que se hicieron en Estocolmo, Suecia,-
‘el 14'de'julio de 1967 al convenio de Paris, promulgfndose por
" decreto este Convenio adoptado en Estocolmo, en el Diario Ofi-
cial de la Federacifn el dfa 27 de julio de 1976,

Ahora bien, nos ocuparempos a continuacién de los rasgos
mds sohresalientes del Cenvenio de Parfs, en materia de marcss.

En primer térmimo, el artfculo inicial del citado Con--
venio establece por un lado 1la Constxtuci&n de 1a Unién y , por
el otyo determina el Ambito de la propiedad industrial sefialan-
- do como su objeto, en relacifn a las marcas: las marcas de f&-

"~ -brica, de comercio, de servicio, agrfcolas y las derivadas de

las industrias extractivas, por las que las misma habrin de
aplicarse a productos fabricados o naturales, a mercancias y a
- los servicios propiamente dichos,

Es inobjetable la importancia que tiene el artfculo 2,
debido a que estahlece, en su primer inciso, la’obiigaciGn de
dar un trato nacional a los nacionales de los palses de la
- Uni6n, que gozardn en los demfs palises de la Unidn, de la mis-
"ma‘pfoteccidn que las leyes concedan a sus nacionales, asi co-
: md;tambien podrin intefponer los mismos recursos legales para
- defender sus derechos, igualdad que adquieren siempre y cuando
. cumplan las condiciones y formalidades que fueron inpuestuéra,
- los nacionales,

_ Asxmlsmo" rohlbe el que se imponga alguna condicitn
de domicxlio o de establecimiento a los nacionales de los pn!ses
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~.de la Unifn, para que éstos estén en posibilidades de obtener
~un ‘trato nacional,

Finalmente, faculta a cada uno de los pafses integran--
“tes de la Unién a legislar en relacifn al procedimiento judi--
cial y administrativo, a la eleccifn de domicilio o a la cons-
titucién de un mandatario.

Tamhién dispone'(articulo 3), que los nacionales de los
" pafses que no forman parte de la Unién, pero que estfn domici-
liados o tienen estahlecimientos industriales o comerciales,
:'serios y efectivos en el territoric de alguno de los paises
. de lg'UniOn, quedan, por ello) asimilados a los nacionales de
" ‘los pafses de la Unién, adquiriendo, por lo tanto, el derecho
i de recibir un "trato nacional", es decir, igual al-que se df
.a los nacionales de los pafses de la Unién,

L ’ El artfculo 4 es Importante, en virtud de que otorga
~.un importante derecho, el 'derecho de prioridad",

: _ El derecho de prioridad consiste, en el caso de las mar-

.cas, en la proteccifn que adquiere el depositante de una soli-
~ citud de marca en alguno de los paises de la Uni6n, en los de-
" " més pafses de 1a Unién,

: Es pues en virtud de este derecho que adquiere el depo-
. -sitante de dicha solicitud que ninguma otra persona, excepto
f},el mismo, podrd registrar dicha marca en los demfs palises de
o 1la UnibnY durante un plazo de seis meses, permitiend8le, duran-
.‘\te este plazo de prioridad, obtener la protecciln.para su marca

“‘en aquellos pafses de la Unién en donde efectde nuevos dep@sis
- tos _de solicitud de la marca, debido a que en las mismas podré
7fhacer valer el derecho de prioridad que adquirié con su prime~
i ra solicitud,

- ‘Prohfbe en su articulo 5, el que sea arulado el registro
‘ de una marca cuya utilizacifn sea obligatoria en un pafs",,.,sino
:después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica
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las causas de su inaccifn," Asimismo, dispone que: ",,, el em-
pleo de una marca de fibrica o de comercio por el propietario,
bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el ca-
ricter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido
registrada en uno de los paises de la Unién, no ocasionari la
invalidaci6n del registro, ni disminuird la proteccién concedi-
da a la marca ',

Es decir, si l1a marca es usada por su propietario bajo
-una forma distinta a como €sta ha sido registrada, pero perma-

" nece substancialmente igual, su registro no podrf ser invalida-

do ni disminuirf su proteccifn,

Por otro lado, permite el empleo de una marca por copro-
" pietarios de la misma, as? cemo su registro, al establecer que:

."el empleo simultfneo de la misma marca sobre productos idénti.
. cos o similares) por establecimientos industriales o comercia-
‘les considerados como copropietarios de la marca segln las dis-
posiciones de 1la Ley nacional del pafs donde la protecciln se
reclama, no impedird el registro, ni disminuird en manera algu-
‘na la proteccifn concedida a dicha marca en cualquier pals de
la Unifn, en tanto que dicho empleo no tenga por efecto inducir
al ptblico a error y que sea contrario al interés pdhlico,

Finalmente, dispone que no podr8& ser exigido ningfin signo
* 0 mencifn de registro de la marca sobre el producto, para el re-
conocimiento del derecho,

Se establece un plazo de gracia (artfculo 5 bis), de seis
‘meses como minimo,"..,para el pago de tasas previstas pero el

" mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante
el .pago de una sobretasa, si la legislacifn nacional lo impone",

Es mediante la disposicifn que nos ocupa que se intenta .
‘dar proteccxan al titular de una marca registrada, en el senti-
* do'que no pierda,"el derecho de uso exclusivo sobre 1la mismas,
por no haber pagado) durante el plazo que cada legislacién na-
cional imponga, los derechos para el mantenimiento de su vigen-
.cia, :
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El artfculo 6 establece las condiciones fundamentales

para el registro de marcas, asi como la independencia de la

proteccién de las mismas, en los diferentes palses,

Por su parte el artfculo 6 reconoce a las marcas notoria-

" mente conocidas, as?! como también establece su proteccién,

El artfculo 6 del Convenio de Parfs obliga a los pafses

q{de la Uni6n a rehusar o anular el registro y prohibir el uso
. sin autorizacifn de las autoridades competentes como marcas,
‘0 como elementos de las mismas, de los escudos de armas, bande-

ras y otros emblemas de Estado de los pafses de la Unién, sig-

.nos y punzones oficiales de control y de garantia adoptados por
fw?ellos, as? como imitaciones desde el punto de vista herdldico.
- Igualmente respecto a los escudos de armas, banderas y otros em-
. blemas, siglas o denominaciones de las organizaciones interna-
fiicionales intergubernamehtales de las cuales uno o mids pafises de
“~la Uni6n son miembros,

BExceptfia de esta prohihici6n a los'",.., escudos de armas,

‘banderas Y otros emblemas, siglas o denominaciones que hayan
:-sido- objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a

asegurar su proteccién,!

Consideramos que el articulo que se comenta tiene por

’:/objeto el evitar que el pGbhlico sea inducido a error sobre la
<vexistencia de un vinculo entre quien lo utiljza y la organiza-
" ci6n o el Estado, por lo que si dicha posibilidad no se dd los

paises de 1la Uni6n no estan obligados a aplicar dicha disposi-

;i'cidn.

Al artfculo 6 quinquies sefiala en su inciso A la oblis

1] gacién de admitir el dep8sito y proteger '"tal cual es'" a toda
" ‘marca regularmente registrada en el pafs de origen, facultando

a los pafses de la Unifn a "exigir la presentacifn de un certi-
ficado de registro en el pafs de origen, expedido por la auto-

ffr1dad competente. Siendo que no quedan facultadas para exigir
‘11egalizac16n alguna para el mencionado certificado. ‘
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El citado articulo dispone que se considera es pafs de
. origen™,,. el pais de la Unifn donde el depositante tenga un
-establecimiento industrial o comercial efectivo o serio, y si
no tuviese un establecimiento de ese tipo en la Unién, el pafs
de la Unién donde tenga su domicilio en la Unisn, el pafs de
su nacionalidad, en el caso de que sea nacional de un pais de
la Unié6n,

El artficulo que nos ocupa, en su inciso B, determina
los casos en que podrin ser rehusados o invalidados los regis-
tros de marcas.

En primer lugar, se refiere a las marcas que pueden afec-
tar los derechos adquiridos por terceras en el pais donde se re-
~clama la proteccidn,

: Posteriormente se ocupa de las marcas',,, desprovistos

de todo cardcter distintivo o formadas exclusivamente por sig-

nos o indicaciones que puedan servir, en el comercio para desig-
}‘nar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor :
‘el lugar de origen de los productos o la época dekproducciﬁn'o

que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las

costumbres leales y constantes del comercio del pafs donde 1la

proteccifn se reclama,

Finalmente, se refiere a las marcas considerad;s‘cdntra-
rias a la moral o al orden Pfiblico, o bien que sean capaces de en-
~gafiar al pGblico, Asimismo, establece una salvedad: " contraria
al orden pGblico por el hecho de que no esté conforme con cualquier
: disposicifn de la legislacifén sobre marcas, Ssobre en el caso de
.'que ésta disposicifén misma se refiere al orden pdblico,

, 'El artfculo a que nos referimos, en su inciso ¢, éstablg-
;.. ce que deberfin tenerse en cuenta todas las circunstancias de hesv
e ACho, principalmente la duracifn del uso de la marca, parardéteré,
~ minar la susceptibilidad de su proteccién,
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Por otro lado, se prohibe a los paises de la Unién el re-
husar el registro de una marca por diferir ésta de las marcas --
: protegzdas en el pafis de origen (inicamente por elementos que no al-
_teren su distintividad ni afecten su identidad, como la misma ha
'ﬁ_s1do registrada en el pais de origen.

~ En virtud de que el multicitado artfculo 6 quinquies se
“refiere a la proteccibén de las marca registradas en un pais de
: la Uni6n en los demis pnises de la Unién, no podrén beneficiarse
= de_Sus propias disposiciones aquellas marcas que no han sido re-
" gistradas en el pafs de origen.

* Por otro lado, indica que el titular de una marca no esté
, ',ob11gado al renovar su registro en el pafs de origen, a renovar-.
'~ 10 en los demis pafses de 1a Unién en que hubiere sido registrada.

Por (iltimo, en su inciso F, sefiala que los depésitos de mar-
fvcas que‘se efect@en dentro del plazo de prioridad de seis meses".
f’madqhirirén el beneficio de prioridad, incluso cuando el registro
..en el pa{s de origen no se efectfie sino después del término de
iwrd1cho plazo.'

e _El artfculo 6 sexies obliga a los paises de la Unién a otor-
;: ga:'proteccién a las marcas de servicios sin embargo no los obliga
. a prever el registro de estas marcas.

L Por su parte, ‘el articulo 7 del Convenio que nos ocupa, es-
:“tablece que no seré obstéculo para el registro de una marca 1a na-
’turaleza del producto a que ha de aplicarse la misma,

= ‘ " En el artficulo 7 bis se obliga a los paises de la Unién
a admitir el depfsito y a proteger las marcas pertenecientes a.
9;éq1ectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del pa{s’
dé origen incluso si no poseen un establecimiento ihdustrial o co-
merc1a1 ‘bien por no estar establecidos en el pais donde reclaman

.-proteccxén o por no haberse constitufdo de conformidad con su legisla-
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""lacibn. Asimismo faculta a cada pals a decidir"... sobre las

7’cohdiciones particulares bajo las cuales una marca colectiva ha
.. de ser protegida."

Al respecto, cabe sefialar que el artficulo que nos ocupa
- al referirse a "marcas colectivas' no establece un nuevo tipo
‘de marcas sino que con ésta expresifn se refiere a aquellas mar
;vpés cuyo titular es una colectividad.

El artfculo 10 bis obliga a los paises de la Unidn a pro-
-~ teger a los nacionales de los mismos en contra de la competencia
“"desleal.

| Finalmente, es en el articulo 12 del Convenio multicitado
Cque se obliga a los paises de 1la Unién a establecer un servicio

) ﬂacional especial para la propiedad industrial, asf como una ofi-
ﬁ c1na central para la comunicacién al pGblico de las marcas. Sien-
'~do que el servicio debers publicar una hoja oficial perié6dica, en
g°que publicari peri6dicamente las reproduccxones de las marcas re-
}glstradas.

V.- LAS MARCAS EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Es inobjetable la importancia que para.éste estudio repre-
'qnta la Ley de Invenciones Y Marcas. :

: _Al respecto, tal y como .ha quedado establecido, México se
- adhiri6 a la Convenci6n de Unidén de Parfis para la Protecci6n de
via Propiedad'Industrial, en cuyo instrumento se obliga a sus sig-
nitarios a otorgar proteccién a la propiedad industrial, asI como-
{famb1én los faculta, respecto de las marcas en especial, a legis--:
‘lar en lo re]atlvo a las condiciones de su depfsito y registro.

© - Es en cump11m1ento de la ob11gac16n que se menciona y ba-
‘sandose en las facultades que para ello tiene, que el Congreso
‘de. 1la Uni6n ha dictado 1la legislacién sobre propiedad industrial
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actualmente Ley de Invenciones y Marcas de cuyos antecedentes
‘inmediatos ya nos hemos ocupado con anterioridad .

La Ley de Invenciones y Marcas en vigor fué& publicada en
el Diario Oficial de la Federacifn el dfa 10 de febrero de
1976,

Respecto a la denominaci6n del ordenamiento que nos ocupa

'Garcia Moreno afirma: " La iniciativa dice que el titulo de 1la
“ nueva Ley es mas coherente con el espiritu y 1la letra del articulo
\ 28 constitucional, Nosotros no encontramos la coherencia a que

‘se refiere la Iniciativa y si encontramos muchas desventajas con
';glrnuevo tftulo, sobre todo que se aleja de una terminologfa in-
‘ternacionalmente reconocida. Por otro lado, si solamente se van .
khvregular las invenciones y las marcas implica ello que otras
 figuras quedan fuera..." (B)

La nueva Ley de Invenciones y Marcas entr6 en vigor al
'>dIa siguiente de su publicaci6n, es decir, el 11 de febrero
‘de 1976, Trata sobre patentes, marcas, modelos y dibujos- in--
-dustriales, certificados de invenci6n, denominaciones de origen
faviso comerciales, nombres comerciales y sobre la represién de
‘las infracciones.

‘ En este apartado, trataremos finicamente lo relativo a las
fmaicas y respecto a ellas, aquello que sea de interés para el
- presente estudio.

: Los cambios fundamentales que presenta la Ley de Invencic-
;fnes-y Mafcas, en lo que se refiere a signos marcarios son: Pro-
ftegef expresaménte las marcas de servicio, introduce la licen-
cia obligatoria de uso de marcas, suprime la renovacifn especial
:jde marcas que no se usan, amplfa el campo de marcas no registra-
-bles, autoriza a la Administracidén para hacer obligatorzo el uso

18 " Victor Carlos Garcia Moreno Comentarios a la Nueva Ley Invenciones’

yMarcas Revista de la Facultad de Derecho de México. (Tomo XXVII,
(L‘M Pag. 240.)
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de marcas en ciertos sectores industriales o para suprimir tal
uso y establece la vinculacifn de marcas de origen extranjero
con marcas mexicanas.

La citada Ley, en su Tftulo Cuarto, Capftulo Primero;
artfculo 87 reconoce las marcas de productos y de servicios
Las primeras se refieren a los signos que distinguen a los
artfculos o serviclos que el titular elabore frente a los de
su misma especie o clase y, las segundas las contituyen los s
signos que distinguen a los artfculos o productos que el comer-

ciante venda o los servicios que se presten frente a los de su -

misma especie o clase.

Si bien es cierto que el derecho a la marca se adquiere

-.con el simple uso de la misma, su proteccifn sexr§ mis efectiva

si se obtiene su registro.

Es en el artfculo 88 de 1la multicitada Ley que se esta-
blece el derecho de uso exclusivo de una marca, el cual, de
conformidad con dicho precepto, se obtiene mediante su regis-
tro en la Secretarfa de Industria y Comercio, (actualmente Se-
cretarfa de Comercio y Fomento Industrial, a través de la Di-
reccibn General de Invenciones y Marcas.)

Por su parte, el artfculo 89 de la Ley que nos ocupa,
determina que podrd obtener el derecho de uso exclusivo sobre
una marca toda persona que esté usando 0 quiera usar una narca
para distinguir los articulos que fabrique o produzca una vez
‘satisfechas las formalidades Y requisitos legales y reglamen-
tarios. Siendo que igual derecho tendrfn los comerciantes y
prestadores de Servicios debidamente establecidos, respecto a
los artfculos que vendan a los servicios que presten en el te-
rritorio nacional y de los cuales quieran indicar su proceden4-fgx
cia. ’

El artficulo 90 establece la regla general de lo que es
registrable como marca, seflalando que pueden constituir una




- .38 -

" marca las denominaciones y signos visibles, suficientemente
distintivos y cualquier otro medio que permita identificar

- los productos o servicios que se amparen, de otros de su mis-
~mh‘especie 0 clase. Asimismo, indica que son registrables co-
mo marcas los nombres comerciales, las razones o denominacio-
nes sociales, cunando no sean descriptivas de los productos o
servicios que amparen.

Podemos afirmar que una marca para Ser registrable debe
ser distintiva novedosa y lficita.

Las excepciones a la regla general establecida por el ;
- artfculo 90 de lo que es registrable como marca, estfin conte- -
nidas en las 23 fracciomes del artfculo 91 de la Ley de 1a. Ma-
terza. :

"Especial impdrtapcia tiene el artfculo 91'de la Ley de ‘
Invenciongs y Marcas para el presente estudio, que dice a ;a :
letra:

- MARTICULO 91.- No son registrables como marca:

. I.- Los nombres propios, técnicos o de uso comin de 10s pro-
: -ductos o servicios que traten de ampararse con la marca,
aﬁn cuando estén en idioma extranjero.

II. -Las palabras que en el lenguaje corriente o en las pric-
: ticas comerciales se hayan convertido en una designacitn
usual o genérica de los productos 0 servicios que se tra-
te de amparar.

' III.-Los envases que sean del dominio pdblico o que se hayan
" hecho de uso comin y, en general, aquellos que carezcan
de una originalidad tal que los distinga fﬁcilmente,

IV.--La forma usual y corriente de los productos o la impuesta ST
‘ por la naturaleza misma del producto 4 del servicio o por S
S su funcifn industrial, o
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V.-Las denominaciones, figuras o frases descriptivas de los
productos o servicios que traten de protegerse con la
marca, incluyendo aquellas que puedan servir para desig-
nar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, pre-
sentaci6n o €poca de elaboraci6n de los pmchctos o de
prestacién de los servicios, Una denominaci6n descrip-
tiva no se considerari distintiva porque ostente una or-
tografia caprichosa.

VI.-Las letras aisladas, los ntmeros y los colores aislados
a menos que estén combinados o acompafiados de elementos
tales como signos o denominaciones, que les den un ca-
ricter distintivo.

VII, Las que reproduzcan o imiten escudos, banderas y emble-
mas de cualquier pafs, Estado, Mmicipio o divisiones
politicas similares asf como las denominaciones y siglas
de organizaciones intemacionales, gubernamentales,inter-
gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra
organizacifn reconocida oficialmente, as{ como la desig-
nacion verbal de los mismos.,

VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales
de control y garantfa adoptados por un Estado, sin auto-
rizacifn de la autoridad competente.

IX.~ Las que reproduzcan o imiten mondedas, billetes de banco
y otros medios oficiales de pago nacicnales o extranjeros
o las monedas conmemorativas.

X.- Las que reproduzcan o imiten condecoraciones, medallas u
otros premios obtenidos en exposiciones, fenas, congre-
sos eventos culturales o deportivos reconocidos ofcial-
mente,

XI.- Los nombres, seudénnnos, firmas, sellos y retratos da
personas, sin consentimiento de los interesados o, si
han fallecido, de sus ascendientes o descendientes de

~ grado mﬁs prﬁxlm

XII.- Los titulos de obras literarias, artisticas o cientf-
. ficas y los personagjes ficticios o simb6licos, salvo
con el consentimiento de su autor, cuando conforme a
la Ley de la materia, €ste mantenga vigentes sus dere-
chos; asf como los personajes humanos de caracteriza-
cién, si no se cuenta con su conformidad.
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Las palabras simples o compuestas de lenguas vivas
extranjeras y las construfdas artificiosamente de
modo que por su grafismo o fonética parezcan voces
extranjeras, cuando la marca se solicite para apli-
carse a articulos o servicios que el solicitante -
produzca o preste exclusivamente en el pafs o en
cualquier otro pafs de habla espafiola.

Las denominaciones geogrificas, propias o commes,

.asf como los gentilicios, nombres.y adjetivos, --

cuando indiquen la procedencia de los productos
0 servicios o puedan originar cualquier confusitn
0 error en cuanto a la procedencia de los produc-
tos.

Las denominaciones de poblaciones o lugares que se
caractericen por la fabricacién de ciertos produc-
tos, para amparar #stos, excepto los nogbres de lu-
gares de propiedad particular, cuando sean especia-
les e inconfundibles y se tenga el consentimiento
del propietario.

Los mapas; sin embargo podrin usarse como elementos
de las marcas, si corresponden al pafs de origem o
lugar o procedencia de los productos o servicios que
aquellas distinguen,

Una marca que sea idéntica a otra snteriormente re--
gistrada y vigente, para amparar los mismos produc-
tos o servicios, aun cuando sea solicitada por el -
titular de la registrada o con el consentimiento
expreso de éste,

XVI1I.-Una marca que sea semejante a otra ya registrada y

o XIX.-

vigente, aplicada a los mismos o similares productos
0 servicios, en grado tal que pueda confundirse con
la anterior toméindola en su conjunto o atendiendo a
los elementos que hayan sido reservados.

Una marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusién a un nombre comercial aplicado a los mis-
mos o similares servicios que se presten en el es--
tablecimiento cuyo nombre comercial se haya usado
con anterioridad,
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XX.- Las denominaciones, signos o figuras susceptibles
de engaflar al pﬂ)lico o inducirlo a error, enten--
digndose por tales los que constituyan falsas in-
dicaciones sobre la naturaleza, origen, componen-
tes o cualidades de los productos o servicios que
pretendan ampararse.

XX1.- Las denominaciones o signos que conforme a otras
, disposiciones legales no sea posible utilizar para
~ fines comerciales o, por razones de interés pdblico
la Secretaria de Industria y Comercio considere in-
conveniente registrar.

XXI1.~ Todo 1o que sea contrario a la moral, a las buenas
costumbres, al oxden pGblico y aquello que tienda
a ridiculizar ideas o personas.

XXIII. La traduccifn a otros idiomas de las palabras no re-
7 gistrables.

: ~£1 articulo 93 establece que el registro de una marca no
~ surtird efecto contra un tercero que la haya explotado en 1a -
Rep@blica u otra semejante en grado de confusién, para idénti-- -
" cos o similares artfculos o servicios cuando el tercero hubiése
© “empezado su uso con m&s de un afio de anterioridad a la fecha -

" legsl de su registro,

El artfculo 94 dispone que las marcas se registrarfn se-
gfin 1a clasificacién de productos o servicios que establezca
el reglamento, Facultando a la Secretarfa de Comercio y Fomen-
to Industrial a resolver en definitiva sobre cualquier diferqn-
cia Tespecto a la clase a que corresponda un producto o servi-
C10. ’

N De conformidad con los artfculos 96, 97 y 98 las autori-

. dades competentes declararfn ligadas, para efectos de su trans-
 misi6n a las marcas registradas de un mismo titular que sean -
‘_‘identiccss o semejantes en grado de confusién y amparen iguales.
o similares productos o servicios. T
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Se faculta al titular de las marcas declaradas ligadas
a solicitar que sea disuelta dicha relacién,:

. Finalmente se establece que la caducidad, extincibn, nu-
kfwlidad o0 cancelacién de un registro marcario no afectard la v4-
S lidez de otras marcas, afin cuando estén ligadas.

o Se otorga un derecho de prioridad por un afio, a los ti-
fﬁtulares de marcas caducas o extinguldas, en el artfculo 99 de
‘la Ley de la Materia esto es, el titular de la marca caduca o
xtinguida podré solicitar de nuevo en cualquier tiempo su re-
-gistro. = Siendo que cualquier persona podr4 solicitarla trans-
“currido un afic a partir de la fecha de caducidad o extincién.

El capitulo II del Tftulo Cuarto de la Ley de Invenciones
‘y. Marcas, establece lo relativo al trfmite del registro de mar-

- . Ahora bien, en el articulo 103 se establece el examen ad-
‘inlstrat1vo que debe practicarse a toda solicitud de registro
‘de marca.

o Por su parte, el artfculo 105 establece el examen de no-
edad que debe practicarse igualmente a toda solicitud de Te-
'gistro de marca.

 Una vez conc1u1do el trdmite de registro de una marca y
;tsat1sféchos los requisitos legales, la Secretaria de Comercio
“Fomento Industrial esta obligada a expedir el Tftulo.de Re-
: gistro'respectivo, mediante el que se acredita el derecho de
so exclusivo de la marca.

b “El Capfitulo III se ocupa de la vigencia de las marcas,

‘- sefialando en su articulo 112‘que los efectos del registro de
‘una marca tendran una vigencia de cinco afios, contados a par-
if de 'la fecha legal. S1endo que este plazo es renovable in-"
eflnxdamente por per{odos iguales, siempre 'y cuando se. reﬁnan
\ requis1tos legales y reglamentarios.,
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El artfculo 113 establece la prerrogativa consistente
_.en que la marca cuyo registro se pida en México dentro de los
- seis meses de haber sido solicitada en el extranjero, se con-
siderard registrada en la fecha en que lo fue en el Estado ex-
tranjero, siempre que ese derecho sea reciproco para los mexi-

. canos.

Sl Capftulo IV regula lo relativo al uso de las marcas,
estableciendo 1a obligacidn de usarlas tal y como fueron re--
”gisttadps,‘asi como el comprobar su uso.

El Capitulo V se refiere a los usuarios autorizados de -
svlns marcas. registradas.

Respecto de la renovaci6n del registro de marcas se ocu-,
pa el Capitulo Vi1,

La transm:siﬁn de los derechos de las marcas se encuentra

'ﬁfregulada en el Capitulo VII.

_ Finalmente el Capitulo VIII regula lo relativo a la nulin
“Tdad, extincién y cancelacifn de los registros marcarios de Tos. -
quue,no nos ocuparemos en especial. '




CAPITULO TERCERDO

 1 EL EXTRANJERO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA
‘ ADMINISTRATIVA MARCARIA.

PROCEDENCIA Y PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL JUICIO DE
AMPARO .

A fin de estar en posibilidades de llevar a cabo el estu-
dio que nos ‘proponemos, es necesario determinar y precisar aqué-
‘1105 conceptos que estin Intimamente relacxonados con el mismo,

5 Considéramos cabe sefialar en primer término, cufles son las
- ‘caracterfsticas de ia funcién jurisdiccional en México.

g La funcién jurisdiccional tiene por objeto la resolucién me-

}fdiante tribunales de conflictos entre dos o mds partes en la inter
lvprgtacidn de una norma jurfdica, de conformidad con el articulo 17
ijqn;titucional, que establece: ... Ninguna persona podrd hacer-
'se ‘justicia por si mismo, ni ejercer violencia para reclamar 'su de
;ﬁrechdl‘ Los tribunales estarin expeditos para administrar justicia

i@én”los‘plazos y términos que fije la ley." k =

" Serra Rojas la coceptfia como:
if".;. La acci6n juridica encaminada a 1la declaracidn del Derecho en

;iocas16n de un caso determ1nado, contenc1osos o no y con fuerza de
ﬁcosa juzgada." (1)

1.Andrés Serra Rojas Obcit., p. 53
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Asf, 'la funcifn jurisdiccional, implica la existencia de
un conflicto o desacuerdo de dos o mfs sujetos sobre un mismo

objeto,

"La funcidédn jurisdicclonal es una actividad del Estado
subordinada al orden jurfdico o atributivo, constitutiva o pro-
ductora de derecho en los conflictos concretos o particulares
que se le someten para comprobar la violacién de una regla de
derecho o de una situaci6n de hecho y adoptar la solucidn ade-
cuada®™, (2)

De las definiciones antes indicadas podemos concluir que
las caracteristicas generales de la funcidn jurisdiccional, son:

1.« Su acto fundamental es la sentencia,
2.~ Son creadoras de situaclones jurfdicas individuales
3,- Dirimen alguna controversia o conflicto jurfdico existente.

La funcién jurisdiccional esta encomendada al Poder Judi-
cial de la Federacifn que se deposita en una Suprema Corte de
Justicia,en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales Uni-
tarios de CLircnitos, en Juzgados de distrito, en el Jurado Popu-
lar Federal y en los Tribunales del orden com@n de los Estados
y del Distrito Federal, que actdan como auxiliares de los ante-
riores,

A continuacién determinaremos a través de diversas defini-
ciones, el concepto que del Juicio de amparo nos dan los trata-

distas,

Z Andrés Serra Rojas, Obcit, p. 56
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De Pina la define como: ".., Juicio destinado a impugnar
 los actos de autoridad violatorios de los derechos reconocidos
... por la Constitucifn Polftica de los Estados Unidos Mexicanos a

“"los nacionales y extranjeros y a mantener el respeto a la lega-
',Iidad mediante la garantfa de l1a exacta aplicacifn del derecho."

03

. El mismo autor, mas adelante, afirma; "... el amparo, con-
‘cebido; sin duda, inicialmente como un sistema de proteccifn ju-
‘risdicéional de la Constitucidn (mfs exactamente de los derechos

);1de1:Hombre en ella reconocidos) extiende, en su regulacibn actual
“sus efectos a la proteccidn de 1las leyes secundarias." ( 4 )

: De lo afirmado por este autor podemos conclufr que el jui-
.+ cio de amparo puede ser interpuesto por un extranjero, para im--
‘pugnar los actos de autoridad violatorios de los derechos que la
7honstituéidn de nuestro pals les concede.

Burgoa describe sintéticamente al juicio de amparo por ne-
‘. dio de las férmulas que se enuncian a continuacién: " E1 amparo
"es una institucifn procesal que tiene por objeto proteger al go-
i bernado contra cualquier acto de autoridad (Lato Sensu) que, en
'detfimgnto de sus derechos, viole la Constitucién", ( 5 )

o Esta misma idea expresada en otros términos, nos describe
j; al amparo como"... una institucién jurfdica de tutela directa de
i la Constitucifn e indirecta y extraordinaria de la legislacién

. (control constitucional y legal) que se traduce en un procedi--
'ﬂ'miéhto autfnomo de carfcter contencioso (contro jurisdiccional

© en via de accifn) y que tiene por objeto invalidar, en relaci6n
ﬁ;cbn‘e1 gobernado en particular y a instancia de E&ste, cualquier
': acto de autoridad (Lato Sensu) inconstitucional o ilegal que lo.
%ﬂJakravie"

'~ 3 Rafael de Pina Obcit, p. 70
~-. "4 Ignacio Burgoa Obcit, p. 176
-5 1gnacio Burgoa Obcit, p. 176
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Asimismo el citado autor sefiala como notas esenciales del
Juicio de Amparo, las siguientes: " El amparo es5 un juicio o
proceso que se inicia por la accifén que ejercita cﬁalquier g0~
bernado ante los 6rganos jurisdiccionales federales contra todo
acto de autoridad (Lato Sensu) que le causa un agravio en su es-
fpera jurifdica y que se considere contrario a la Constitucién te-
niendo por obieto invalidar dicho acto o despojarlo de su efica-
cia por su inconstitucionalidad o ilegalidad en el caso concreto
que lo origine,™ ( 6 )

- Ahora bien, el titular de las garantfas constitucionales
es el gobernado, entendiéndose por éste, toda persona (fisica o
moral) cuya esféra jurfdica sea susceptible de ser afectada por
un acto de autoridad.

Es necesario precisar que por acto de autoridad se pue-
 de entender toda resolucifn emanada de un 6rgano del Estado gque
.afecta la esf€ra jurfdica de los particulares en forma unilate-
ral, imperativa y coercitiva.

En las relaciones de subordinaciém es en los que encontra-
mos los verdaderos actos de autoridad y, en los que intervie--
.nen tanto el Srgano del Estado o autoridad (investida de facul-
" tades de decisién), como el gobernado. ambos colocados en pla-
nos diferentes.

A continuacifn mencionaremos someramente los cuatro prin-
cipios que rigen el juicio de garantfas.:

-

1.~ Principio de Iniciativa o Instancia de Parte Agraviada.-

Consiste en que el Juicio de Amparo s6lo puede ser promovido
por la persona que haya resentido, en forma personal y directa, la ley o
. acto de autoridad que estime vnolatorio de garantfas. Es decir, el gober-
. nado que afectado en su esféra de garantfas es el ﬁnlo legitimado para
comparecer al Juicio de Amparo.

6 Ignacio Burgo Ob¢it., p. 177
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2.- Principio de Relatividad de las sentencias de amparo.-

Consiste en que las sentencias que se dicten en el Juicio de
Anparo sblo se referirfin y aplicarin a las partes que en €1 intervienen, be-
‘neficifindolos o afectindolos. Por ello no podrfin dictarse resoluciones ge-
nerales que tengan repercusifn erga homes.

3.~ Principio de Estrictc Derecho.-

Con51ste en que el tribunal de amparo, al dictar su sentencia
se ocupara y analizari {micamente aquéllas cuestiones que se formilen en el
. . escrito de demanda.

- Principio de Definitividad.-

v Consiste en que para que proceda el juicio de amparo es necesa-
- rio que exista una resolucidn que sea firme, en contra de la cual no proceda
~ningtm recurso o medio ordinario de defensa, o bien, que en caso de existir
' se agoten previamente.

P El juicio de Amparo esti tutelado por los articulos

: 7103 y 107 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Me-’
‘xicanos. En el artfculo 103 se establece su procedencia, en tan-
_to que en el articulo 107 se encuentran los principios fundamen-
;- tales conforme a los que se v a desarrollar.

ART.-103. -Los tribunales de la Federacifn resolverfn toda
controversia que se suscite:

- I.- Por leyes o actos de la autoridad que violen las
garantias individuales,
, II.- Por leyes o actos & la autoridad federal que vul-
neren o restrinjan la soberania de los Estados, ¥y

. .IIT.- Por leyes o actos de las autoridades de éstos qne
invadan la esféra de la autoridad federal.

ART. 107.- Todas las controversias de que habla el articulo
103 se sujetarfin a los procedimientos y formas del orden jurf-
dico que detemine la ley, de acuerdo con las bases ,siguientes:

I.- El juicio de amparo se seguird siempre a instancia de
parte agraviada;
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11.- lLa sentencia serd siempre tal, que s6lo se ocupe de
individuos particulares, limitfindose a ampararlos Yy protegerlos
en el caso especial sobre el que verse la queja sin hacer una
declaraci6n general respecto de la ley o acto que la motivare.

Podri suplirse la deficiencia de la queja, cuando el
acto reclamado se funde en leyés declaradas inconstitucionales
por 1a jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

Podri también suplirse la deficiencia de la queja en
materia penal ¥ la de la parte obrera en materia de trabajo cuan-
do se encuentre que ha habido, en contra del agraviado una vio--
lacifn manifiesta de 1a ley que lo ha dejado sin defensa, y en
materia penal, ademfs, cuande se le haya juzgado por una ley que
no es exactamente aplicable al caso.

Podrd suplirse la deficiencia de 1a queja en los jui-
cios de amparo contra actos que afecten derechos de menores o
incapaces, de acuerdo con 1o que disponga la Ley Reglamentaria
de los articulos 103 y 107 de esta Constitucibn;

En los juicios de amparo en que se reclamen actos que
tenagan ¢ puedan tener como consecuencia privar de la propiedad
o de 1a posesi6n'y disfrute de sus tierras, agpjms, pastos y mon-
tes a los ejidos y a los nicleos de poblaciSn que de hecho o por
derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios 0 comune-
ros, deberf suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con
1o que disponga la Ley Reglamentaria de los artfculos 103 y 107
de esta Constitucifn y no procederfin en ningin caso, la caduci-
dad de instancia ni el sobreseimiento por inactividad procesal.
Tampoco seri procedente el desistimiento cuando se afecten dere-
chos de los ejidos o nficleos de poblacifn commal.

II1.- Quando se reclamen actos de tribunales judiciales,
administrativos o del trabajo, el amparo sblo procederi em los
casos siguientes:

a) Contra sentencias definitivas o laudos respecto de los
cuales no proceda ningln recurso 6rdinario por el que puedan ser
modificados o reformidos, ya sea que la violaci6n se cometa en
ellos, o que cometida durante el procedimiento afecte a las de-
fensas del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo; siem-
pre que en materia civil haya sido impugnada la violacifn en el
curso del procedimiento mediante el recurso ordinario estable--
cido por la ley e invocada cowo agravio en la segunda instancia
si se cometié en la primera. Estos requisitos no serfn exigi-
bles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias
sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la
y a la estabilidad de la familia.

b) Contra actos en juicio cuya ejecuci6n sea de imposible
reparacifn, fuera de juicio o después de concluido, una vez ago-
tados los recursos que en su caso procedan, Yy

c) Contra actos que afecten a personas extrafias al jui-
cio,
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IV.~ En materia administrativa el amparo procede, ademis
contra resoluciones que.causen agravio no reparable nedmnte ~-
algln recurso, juicio o medio de defensa legal. No seri nece-
sario agotar &€stos cuando 1a ley que los establezca exija, para
otorgar la suspensién del acto reclamdo, myores requlsmos que
los que la ley reglamentaria de juicio de amparo requiera como
condicifn para decretar esa suspension;

V.- E1 amparo contra sentencias definitivas o laudos,
sea que la violacién se cometa durante el procedimiento o en la
sentencia misma, se promoverd directamente ante la Suprema Corte
de Justicia: .

a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dic-
tadas por tribunales judiciales del fuero federal incluso los
castrenses; Tratdndose de autoridades judiciales del orden comim
cuando 1as sentencias que motiven la interposicién de la demanda
de amparo impongan 1a pena de muerte o comprendan uma sanci6n pri-
vativa de libertad que exceda del término que para el otorgamien-
de la libertad caucional sefiala la fraccibn I del articulo 20 de
esta Constitucidn,

b) En materia administrativa, cuando se reclamen por par-
ticulares sentencias definitivas dictadas por tribunales federa-
les, administrativos o judiciales, no reparables por algln recur-
so, juicio o medio. ordinario de defensa legal, con las limitacio-
nes que en materia de competencia establezca la ley secundaria.

c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias defi-
nitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mer-
cantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo,
en:juicios del orden comfm, con las limitaciones que en materia
de competencia establezca la ley secumdaria. S6lo la Suprema

- Corte de Justicias conoceri de amparos contra sentencias dicta-
das en controversias sobre acciones del estado civil o que afec-
ten al orden y a la estabilidad de la familia.

En los juicios civiles del orden federal, las sentencias -
podrin ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes in-
cluso por la Federacitn en defensa de sus intereses patrimonia--
les, y

d) en materia laboral, cuandc se reclamen laudos dicta-
dos por Juntas Centrales de ConciliaciSn y Arbitraje de las en-
tidades federativas en conflictos de cardcter colectivo; por
autoridades federales de conciliaci6n y arbitraje en cualfuier
conflicto, o por el Tribunal Federal de Conciliacidén y Arbi--
traje de los Trabajadores al Servicio del Estado.

VI.- Fuera de los casos previsots en la fracci6n ante-
rior, el amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea
que la violacifn se cometa durante el procedimiento o en la
sentencia misma, se promoverd directamente ante el Tribunal
Colegiado de Circuito dentro de cuya jurisdiccién resida: 1a
autoridad que pronuncie la sentencio o el lawdo.

En los casos a que se refieren esta fraccitn y *
la anterior, la Ley Reglamentaria del Juisico de Amparo sefia-
lard el trimite y los términos a que deberdn someterse tanto
la Suprema Corte de Justicia como los Tribunales Colegiados
de Circuito para dictar sus respectivas resoluciones.

.
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VII.- El amparo contra actos en juicio, fuera de jui
cio o después de concluido, o que afecten a personas extra-
ilas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad ad-
ministrativa, se interpondri ante el juez de Distrito bajo
cuya jurisdiccifn se encuentre el luga en el que el acto
reclamada se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramita--
ci6n se limitard al informe de la autoridad, a una audien-
cia para la que se citard en el mismo auto en el que se
mande pedir el informe y se recibirin las pruebas que las
partes interesadas ofrezcan y oirin los alegatos, pronum-
cifindose en la misma audiciencia la sentencia;

VIII.- Contra las sentencias que pronuncien en ampa-
ros los jueces de Distrito, procede revisién. De ella co-
nocerd 1la Suprema Corte de Justicia:

a) Cuando se impugne una ley por estimarla inconstitu-

cional.
b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las
fracciones II y III del artfculo 103 de esta Constitucifn.

c) Cuando -se reclamen del Presidente de la Rep@blica
por estimarlos inconstitucionales, reglamentos en materia
federal expedidios de acuerdo con el articulo 89, fraccifn
I, de esta Constituci6n.

d) Cuando en materia agraria, se reclamen actos de
cualquier autoridad que afecten a2 niicleos ejidales o comu-
nales en sus derechos colectivos o a la pequefia propiedad.

e) Cuando la autoridad responsable, en amparo adminis-
trativo, sea federal, con las limitaciones que en materia de
competencia establezca la ley, y

£) Cuando, en materia penal se reclame solamente la
violaci6n del articulo 22 de esta Constitucifn.

En los casos no previstos en los incisos anterio-
res, asic como en los amparos promovidos contra actos de las
autoridades administrativas constitufdas conforme a la frac-
ci6n VI, base primera del articulo 73 de esta Constituci6n
conocerdn de la revisifn los Tribumnales Colegiados de Cir--
cuito y sus sentencias no admitirfin recurso algumo;

IX.- Las resoluciones que en materia de amparo direc-
to pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no ad--
miten recurso alguno, a menos que decidan sobre 1a inconsti-
tucionalidad de una ley o establezcan la interpretacién di-
‘recta de un precepto de la Constituci6n, caso en que serin
recurribles ante la Suprema Corte de Justicia, limitfAndose
la materia del recurso exclusivamente a la decisi6n de las
cuestiones propiamente constitucionales.

La resoluci6n del Tribunal Colegiado de Circuito
no serd recurrible cuando se funde en la jurisprudencia que
haya establecido la Suprema Corte de Justicia sobre la cons-
titucionalidad de una ley o la interpretacifn directa de un
- precpto de la Constitucién.

X.- Los actos reclamados podrin ser objeto de suspen-
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si6n en los casos y mediante las condiciones y garantfas

que determine la ley, para lo cual se tomafa en cuenta la
naturaleza de la violacién alegada, la dificultad de repa-
racifn de los dafios y perjuicios que pueda sufrir el agra-
viado con su ejecucifn, los que la suspensi6n origine a ter-
ceros perjudicados y el interés phblico.

Dicha suspensitn deberd otorgarse respecto de las sen-
tencias definitivas en materia penal al commicarse la inter-
posiciSn del amparo, y en materia civil, mediante fianza que
dé el quejoso para responder de los dafios y perjuicios que
tal suspensitn ocasionare, la cual quedari sin efecto si la
otra parte da contrafianza para asegurar la reposicifn de las
cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a
pagar los dafios y perjuicios consiguientes:

XI.- La suspensi6n se pedird ante la autoridad respon-
sable cuando se trate de amparos directos ante la Suprema Cor-
te de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, en
cuyo caso el agraviado le commicari a la propia autotidad
responsable, dentro del tfmino que fije la ley y bajo p
testa de decir verdad, la interposici6n del amparo, acompa-
flando dos copias de la demanda, una para el expediente y otra
que se entregard a la parte contraria. En los demfis casos,
comocerdn y resolverdn sobre 1a suspensifn los Juzgados de
Distrito;

XII.- La violacifn de las garantias de los articulos
16, en materia penal, 19 y 20 se reclamari ante el superior
del Tribunal que la cometa, o ante el juez de Distrito que
corresporxla, pudiéndose recurrir en uno y otro caso, las re-
soluciones que se pronuncien, en los términos prescritos por
la fracci6n VIII.

Si el juez de Distrito no residiere en el mismo
lugar que reside la autoridad responsable, la ley determinar§
el juez ante el que se ha de presentar el escrito de amparo,
el que podrd suspender provisionalmente el acto reclamdo, en
los casos y témminos que la misma ley establezca.

XIII.- Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito
sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de
su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia,
el Procurador General de la Rep@iblica, los mencionados tribu-
nales o las partes que intervinieron en los juicios en que di-
chas tesis fueron sustentadas, podrin denunciar la contradic-
citn ante la Sala que corresponda a fin de que décida cual te-
sis debe prevalecer.

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia
sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo ma-
teria de su competencia, cualquiera de esas Salas el Procu-
rador General de la RepGblica o las partes que intervinieron
en los juicios en que tales tesis hubieren sido sustentadas
podrin denunciar la contradiccifn ante la Suprema Corte de
Justicia, que funcionando en Pleno decidird cudl tesis debe
prevalecer.

La resoluciSn que pronuncien las Salas o el Pleno
de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos
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pirrafos anteriores, s6lo tendrf el efecto de fijar la ju-
risprudencia y no afectard las situaciones JurIchcas con--
cretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios
en que hubiése ocurrido la contradiccidn.

XIV.- Salvo lo dispuesto en el pirrafo final de 1a
fracci6én II de este articulo, se decretari el sobreseimiento
del amparo o la caducidad de la instancia por inactividad del
quejoso o del recurrente, respectivamente, cuando el acto re-
clamado sea del orden civil o administrativo, en los casos y
tErminos que sefiale la ley reglamentaria. Lla caducidad de la
instancia dejari firme la sentencia recurrida.

XV. El procurador General de la RepGblica o el agente
del Ministerio Pfblico Federal que al efecto designare, serd
parte en todos los juicios de amparo; pero podrin abstenerse
de intervenir en dichos juicios cuando el caso de que se trata
carezca, & su juicio, de inter&s pGblico.

XVI.- Si concedido el amparo la autoridad responsable
insistiese en la repeticiSn del acto reclamado o tratarpe de
eludir la sentencia de la autoridad federal, serfi inmediata-
‘mente separada de su cargo y consignada ante el juez de Dis-
trito que corresponda;

XVII.- La autoridad responsable seri consignada s la -
autoridad correspondiete cuando no suspenda el acto reclama-
do debiendo hacerlo, y cuando admita fianza que resulte ilu-
soria o insuficiente, siendo en estos dos Ailtimos casos so-
lidaria la responsabilidad civil de la autoridad con el que
ofreciere 1la fianza y el que la prestare, y

XVIII.~ Los alcaides y carceleros que no reciban copia
autorizada del auto de formal prisiSn de un detenido, dentro
de las setenta y dos horas que safiala el artfculo 19, contadas
desde que aqiel estpe a disposicibn de su juez, deberfn llamar
1a atencifn de éste sobre dicho particular en el acto mismo
de concluir el término, y si no reciben la constancia mencio-
nada, dentro de las tres horas siguientes lo pondrén en 1i-

bertad.

Los infractores del articulo citado y de esta
disposici6n serdn consignados inmediatamente a la autoridad
competente.

También serd consignado a la autoridad o agente
de ella, el que realizada una aprehensién, no pusmne al de-
tenido a disposicifn de su juez, dentro de las veinticuatro
horas siguientes.

Si la detencifn verifacre fuera del lugar en
que reside el juez, al término mencionddo se agregard el su-
ficiente para recorrer la distancia que hubiere entre dicho
lugar y el en que se efectu$ la detencidn.

. Unicamente podrdn conocer en asuntos de violacifn de garan-
tias la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de
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Circuito y los Jueces de Distrito, esto es, son los que tienen
~ competencia en materia constitucional.

El juicio de amparo puede dividirse para su estudio en:
~amparo directo o uni-instancial y amparo indirecto bi-instan-
cial.

s
_ En las fracciones V y VI del artfculo 107 constitucio-
" nal y en el articulo 158 de 1la ley de amparo, se establece la
“:’prodedenc1a del juicio de amparo directo, del que no nos ocu-
; paremos por no ser materia del presente estudio.

Por su parte el articulo 114 de la Ley de Amparo esta-
"’ blece la procedencia del juicio de amparo indirecto el que pro-
. cederf si se trata de cualquier acto de autoridad que no se
" "encuentre contemplado como alguna de las resoluciones menciona-
das en el articulo 107, fraccifn V de la propia Constitucién.

ART. 114.- El amparo se pediri ante el“juez de Distrito:

I.-Contra leyes que, por su sola expedicifn, causen
perjucia al guejoso;

: 11,- Contra actos que no provengan de tribunales judi-
~cxales adminlstratlvos o del trabajo.

En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un pro-
cedimiento seguido en forma de juicio, el amparo s6lo podrf pro-
promoverse contra la resolucifn definitiva por violaciones come-
tidas en la misma resolucifn durante el procedmiento, si por -~
virtud de estas filtimas hubiere quedado sin defensa-el quejoso
o privado de ‘los derechos que la ley de la materia le conceda,

a no ser que el apParo sea promvitb por pesona extrafla a la:
controversia.

1I1.- Contra los actos de tribunales judiciales, adminis-
trativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio despufs de
concluido.

Si se trata de actos de ejecucibn de sentencia, s6lo po-
,dr& promoverse el amparo contra la (ltima resolucifm dictada
""en el procedimiento respectivo, puediendo reclamarse en.la mis-

ma demanda las demds violaciones cometidas durante ese pmoedi-
: mento, que hubieren deJado sin defensa al quejoso. -
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Tratindose de remates, s6lo podrd promoverse el jui-
cio contra la resolucifn definitiva en que se aprueben o de-
sapruveben.

IV.- Contra actos en el juicio que tengan sobre las
personas o las cosas wna ejecucipon que sea de imposible re-
paracifn;

V.- Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio
que afecten a personas extrafias a €1, cuando la ley no es-
‘tablezca a favor del afectado alg(m recurso ordinario o me-
dio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o re-
vocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercerfa;

VI.- Contra leyes o actos de la autoridad federal o
de los Estados, en los casos de las fracciones II y 1II del
articulo lo. de esta ley.

, Respecto de la idea de accifn de amparo, desde el punto
‘~de vista de este estudio, en cuanto a su titular.. de acuerdo con
la fraccién 1 del artfculo 103, constitucional, la accifn respec-
_ tiva se df en favor de cualquier gobernado cuyas garanttis consti-
"tucionkles"hayan sido violadas por actos de cualquier autoridad,

’ Es asi como el sujeto activo serd el titular de la accifn
... de amparo, es decir, el gobernado y el sujeto pasivo serd la auto-
. ridad.

. Ahora bien, las causas de la accifn de amparo pueden di-
~...vidirse en causa remota y causa prbxina.

S El Dr. Burgoa afirma, en relacién a la causa remota del
."juicio de amparo. 1o siguiente: "... de acuerdo con esta primera
: ‘fraccibn’ del articulo 103 constitucional, la causa remota de la
jj‘gccidn de amparo, es decir, la situacifn concreta Que hace posi-
"fBie la consecucifn del objeto perseguido, es la posicién juridi-
. ca del gobernado frente al estatuto constitucional que contiene
:-las garantfas individuales y que automfiticamente lo convierte en
7 su titular individualizador" (7) ’

7 Ignacio Burgoa Ob cit, p.322
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Por 1o que respecta a la causa pr6xima el citado autor
firma: "... la causa préxima o causa petendi de la acci6n de am-
aro, desde el punto de vista de la fracci6én primera del Artfculo
03 constitucional, es la violacién cometida por una ley o un ac-
o de cualquier autoridad del Estado contra las garantfas indivi-
uales que forman el contenido del status jurfdico personal o si-
ﬁgciﬁn jurfdica concreta correspondiente que es la causa remota
gjo eltconcepio expresado con antelacién.”" (8 )

El objeto de la accifn de amparo consiste en que se
hparta la proteccibn al gobernado contra el acto de autoridad
ﬁerio agravia al violar sus garantfas, siendo que esta proteccién
tvolucra la invalidacién de dicho acto; esto es,".., la accifn
“amparo es el derecho pGblico subjetivo (caracterfstica genérica)
e incumbe al gobernado, victima de cualquier contravencibn a al-
f a garantfa individual cometida por cualquier autoridad estatal
»diante una ley o un acto (Strictu Sensu), o aquél en cuyo perjui-
o tanto la autoridad federal como la local, por conducto de un
to concreto 0 la expedicién de una ley, hayan infringido su res-
jctiva competencia(sujeto activo o acto), derecho que se ejercita
éontra de cualquier autoridad de 1la Federacifn o de las autori-
ade s locales, en sus respectivos casos (sujeto pasivo o demandado)
‘con.el fin de obtener la restituci6n del goce de las garantfas
ioladas o la anulacién concreta del acto (Lato Sensu) contraventor
1 régimen de competencia federal o local, por conducto de los
rganos jurisdiccionales federales (objeto). " (9)

: En cuanto a la extencién protectora del juicio de amparo

1 su contendio &tico-jurfdico:...” revela su amplia teologia pre-
rvativa en favor de todo sujeto que se encuentren en la situacibn-
)”gobernado, mediante la tutela de todos los bienes y derxechos que
tegran su esféra juridica". (10)

' .8 Ignacio BurpmOb cit, p. 323.
=i 9 Ignacio Burgoa Ob. cit, p. 325
« 10" Igna¢io Burgoa Ob. cit, p. 265



] Finalmente es conveniente analizar dos preceptos cons-
titucionales, a saber, los articulos 14 y 16 por su trascen--
dencia e importancia para el posterior desarrollo de este tra-
bajo: ’

ART. 14.- A ninugna ley se dari efecto retroactivo en per-
juicio de persona alguna.

Nadie podri ser privado de la vida, de la libertad,
o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino median-
te juicio seguido ante los tribunales.previamente estable-
cidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales
del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con an-
terioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido
imponer, por simple analogia y aln por mayorfa de razdn
pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente
aplicable al delito de que se trata.

En los julcios del orden civil, la sentencia defi-
nitiva deberfl ser conforme a la letra, o a la interpreta-
cifn juridica de la ley, y a falta de @sta se fundarf en
los principios generales del derecho.

Cada uno de los pirrafos del artfculo antes transcrito
~“contiene garantfas, que exponemos sumariamente: '

1.- Garantfa de Irretroactividad de la Ley.- Consis-

‘te en que 1a ley Gnicamente podr4 ser aplicada dentro de. su
vigencia, nunca con anterioridad a su entrada en vigor, esto
‘debido a que la ley tendrf efectos a partir del momento en que
entra en vigor. : B

' Esta garantia otorga seguridad jurfdica, debido a que
las autoridades solamente podrin hacer lo que la ley permita
expresamente, en tanto que por su lado, los particulares podrén-.
hacer f.odo lo que la ley no les prohiba. ' '

2.- Garantfa de Audiencia.- Al respecto el acto de»prié”
“vacifn es toda resolucifn emanada de un 6rgano del Estado que -
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afecte la esfera juridica de los particulares en forma unilate
ral, imperativa y coercitiva y que tenga por finalidad sustraer
en forma definitiva un bien o un derecho de la esfera de los -
particulares,

_ Ahora bien, cuando la autoridad afecte la esfera jurfdi
.. ca del particular, debe cumplir previamente con la garantia de
- audiencia, la cual cuenta con cuatro sub-garantfas, con las que
"se satisface o cumplimenta, son:

: 4) Que el acto de privacidn sea mediante juicio, encon-
ffitrﬁndose aquf la parte medular de la garantfa de audiencia,
 porque esta sub-garantfa que se va a satisfacer debe ser pre-
fvia al-acto de privacibn, donde al particular se le de oportuni
:dad de alegar lo que a su derecho convenga, es decir, supone que
no ha habido una resolucién.

: Por otro lado, para efectos de la garantia de audiencia,
"por "juicio" se entiende cualquier procedimiento a través del
ficual al particular se le d& oportunidad de defenderse;

b) Que el juicio sea seguido ante los tribunales previa
f“menterestablecidos, entendiéndose por "tribunal" en cuanto a
quia garantia, el sin6nimo de aquélla autoridad que tenga facul
wy;tades bara dictar actos de privacifn. Siendo que no debe to--
f@;marse en su sentido formal, debido a que el acto de privacibn

; puede ser dictado por cualquier autoridad de cualquiera de los
‘V.Podergs Pd@blicos.

c) Que en ese juicio se cumplan las formalidades esencia
“les del procedimiento} debiéndose entender por formalidades

.- esenciales del procedimiento, la Oportunidad que se d€ al par-
»ticular de defenderse o derecho dé alegar y probar, cumplién-
dose entonces la garantfa cuando la autoridad d& oportunidad

. _él pafticular'para que pruebe y sefiale el derecho que invoca;

d) Que el acto de privacidn que se dicte en ese juictio
se siga conforme.a leyes expedidas con anter1or1dad al hecho,
que gonstituye la escencia de la garantfa de lqgalldnd, es de . .
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vir, el principio de juricidad que debe cumplir todo Srgano
del poder pGblico. De esta manera los 6rganos del poder phbli-
co solamente podrdn dictar resoluciones cor apoyo de disposi-
- ciones legales que asf lo permitan, aplicandolas en los térmi-
nos, bajo las condiciones y cumpliendo los requisitos que la
misma Ley establece.

3.- Garantia de la Exacta Aplicacifn de la Ley, en
Materia penal.- Consiste en el principio de la tipicidad.

4.- Garantia de Legalidad, en materia civil.- Por
"Juicio'" se entiende el procedimiento de carfcter formal a que
deben constrefiirse los 6rganos del poder ptGblico de naturaleza
jurisdiccional.

Por otro lado, para efectos de la garantfa de legalidad,
. se entiende por sentencia definitiva aquella resolucién, dictada
por un tribunal, que ponga fin a una controversia, pronunciéndo-
se en favor de alguna de las partes.

. En el caso de que la autoridad responsable no haya apli-
do 1la ley en cuanto a su letra o interpretacién jurfdica, el
" agraviado podri interponer el juicio de amparo.

En restmen, el objeto del juicio de amparo no se refiere
exclusivamente a los veintinueve primeros articulos de la Cons-
titucifn, sino que se hace extensivo a la leres secundarias con
el objeto de determinar si se ha violado o no el artfculo 14
constitucional, en su parte respectiva. ‘

ART. 16. - Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamien-
to escrito de la autoridad competente, que funde y motive la
causa legal de procedimiento. No podrf librarse ninguna or-
den de aprehensiSn o detencién a no ser por la autoridad ju-
dicial, sin que preceda demumica, acusacibn o querella do un
hecho determinado que la ley castigue con pena corporal, y

sin que estén apoyadas aqufllas por declaracifn, bajo protes-
ta, de persona digna de fe o por otros datos que hagan pro--
blable la responsabilidad del inculpado, hecha excepcifn de

los ‘casos de flagrante delito, en que cualquier persona pue-
de aprehender al delincuente y a sus cSmplices, poniéndolos
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sin demora, a la disposicifn de la autoridad inmediata., Sola-
mente en casos urgentes, cuando no haya en el lugar ninguna
autoridad judicial y tratdndose de delitos que se persiguen de
oficio, podri la autoridad administrativa, bajo su mfs estrecha
responsabilidad, decretar la detencifn de um acusado, poniéndo-
lo inmediatamente a disposicifn de la autoridad judicial podrd
expedir, y que serfl escrita, se expresarf el lugar que ha de
inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse
y los objetos que se buscan, a los que tnicamente debe limitar-
se la diligencia, levantfndose, al concluirla, un acta circuns-
tanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupan-
te de lugar cateado o, en su ausencia, o negativa, por 1a au--
toridad que partique la diligencia.

La autoridad administrativa podrd practicar visitas domi-
ciliarias Gmicamente para cerciorarse de que se han cumplido los
reglamentos sanitarios y de policifa; y exigir la exhibicifn de
los libros y papeles indispensables para comprobar que se han

acatado las disposiciones fiscales, sujetdndose, en estos casos,

a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los

cateos.

Este articulo consagra la garantia de legalidad, que
bien podrfa considerarse como una garantia de primordial impor-
_tancia, debido a que protege a toda la Constitucién General de
1la Reptiblica y, por lo tanto, a todo el régimen jurfdico sobre
‘el que descansa el Estado.

El artfculo se refiere a los actos de autoridad que im-
pliquen una molestia, es decir, afecten al particular, bastando
‘con que sea considerado ese acto como de molestia.

) Ahora bien, de ninguna manera implica una prohibicién
..a las autoridades para dictar actos de molestia sino que les
impone condiciones y requisistos que deben cumplir, como son:

a) El acto de autoridad debe constar por escrito, pero
no basta con que el mandamiento sea por escrito, sino que es
necesario que ese mandamiento por escrito se haga del conoci--
miento del particular, con el fin de que &ste tenga conocimien-
.to de su contenido.

- Asmismo, permite al particular conocer los motivos
i'que tuvo la autoridad para afectarlo.




» b) E1 acto de autoridad debe ser dictade por autoridad
competente, es decir, por un 8rgano del poder pfiblico.

. ¢) Ese mandamiento escrito debe estar fundado y motiva-
do. Para que un acto cumpla con el principio de legitimidad
~debe estar basado en una disposicién de carfcter legal que lo
. faculte para emitirlo.

En efecto, desde el punto de vista formal, el mandamien-
to escrito estarf fundamentado cuando la autoridad sefiale to-
dos 'y cada uno de los preceéptos en que se basa para dictar su

““resolucién, esto es, dichos preceptos deberin sefialarse en for-
ﬁi~concreta, no bastando invocar Gnicamente la ley que aplica.

Desde el punto de vista material la fundamentacifén se
"cumple cuando la autoridad aplica la ley en los términos, ba-
jo las condiciones y cumpliendo los reduisitos que la misma
establece.

. Por lo que se refiere a la motivacién, ésta consiste en
que la conducta de la autoridad debe estar referida a hechos
que ha desplegado el particular. De esta manera, ademis de que
la autoridad debe fundamentar su mandamiento escrito, debe ha-
cer valer todos los hechos, motives y causas, por los que al
particular se le va afectar su esfera de derechos, con el
fin de que 8ste filtimo est® en posibilidades de defenderse de
ias'imputanciohes que se le formulen.

'La Gltima parte del articulo 16 constitucional se refie-
re a las visitas domiciliarias, de las que no nos ocuparemos por
'no ser objeto de este estudio.

II.- EL EXTRANJERO COMO PARTE EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA MARCARIA.

] Corresponde en el présente apartado determinar si el
extranjgro puedevactuar como parte en el Juicio de Amparo, en
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general y, en especial, en materia administrativa, en rela-
cifn a las mismas.

Al respecto, hemos determinado quienes son considerados
extranjeros por nuestro Derecho Positivo Mexicano.

o Posteriormente mencionamos la forma en que se integran
" los derechos 'y obligaciones de las personas, fisicas y morales
\extrnnjeras, es decir, lo relativo a la condicién juridica de

los extranjeros;

Asimismo, manifestamos que, en México prevalecen las
ideas territorialistas, respecto de la aplicacifn de la nor-
- ma jurfdica extranjera, limitfndola..

‘ Por otro lado, ha quedado asentado el hecho de que di-
"‘versos Estados, entre ellos el nuestro, han manifestado su vo-
_1untad de contraer derechos y obligaciones, a través de los

tratados.

- " En México los Tratados que estén de acuerdo con la Cons-
a ;titucifn’'y hayan sido celebrados por el Presidente, con apro-
bacién del Senado, son la Ley Suprema de la Uni#én, por lo que
'_'los jueces deberdn apegarse a ellos.

En particulér nos hemos ocupado del Convenio de Paris
para la Proteccifn de la Propiedad Industrial, el que tiene
" por finalidad resolver los conflictos que se producen por la’
'vigencia espacial simultdnea de las disposiciones normativas re-
lativas de los dlversos Estados, vinculados a una sola: relacidn
.. concreta,. -

Es en virtud de que las disposiciones del Tratado que
‘nos ocupa, no pueden ser legalmente infringidos por las dispo-
“sic1ones locales, que México se encuentra conatrenido a cumplxr'
sus disposic1ones.
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Hemos sefialado que el Convenio de Paris contiene diver--
sas disposiciones que imponen la obligacién, a todos los pafses
de la Unidn, de dar un trato nacional a los nacionales de los
‘paises de la Unibn, asi como también, a las personas que estén
domiciliadas o tengan establecimientos serios y efectivos en
. alguno de los pafses que contituyan la Unibn,

De ahi que las personas (ffsicas o morales) a que nos re-
ferimos, esto es, los extranjeros, gozardn de la misma protec--
cién que las leyes concedan a los nacionales y podrdn interpo- -
ner los mismos recursos legales para defender sus dérethos, --
siempre y cuando cumplan con las condiciones y formalidades que
son impuestas a los nacionales.

Asimismo, facultan a cada uno de los pafses de la Unibén
a legislar en lo relativo al procedimiento judicial y adminis--
trativo, a la elecci8n de domicilio y, a la constitucién de
mandatario, entre otras.

Por 1o que respecta al juicio de amparo, la Ley de Amparo

.. en su articulo 57 especifica qu& sujetos son parte en é1, esto
" es, el quejoso, la autoridad responsable, el tercero perjudicado

y el Ministerio Pblico Federal.

Se denomina quejoso al titular de la accién de amparo,
es decir, la persona que resintié en forma personal y directa
el acto de autoridad violatorio de sus garantias constituciona-
. les, de conformidad con lo establecido por la fraccién I del.
articulo 103 constitucional.

Ahora bien los gobernados son los sujetos cuya esfera de
derechos puede ser afectada, total o parcialmente, por un acto
-.de autoridad, pueden ser personas fisicas o bien, personas mo

: ]_tales de derecho privado, de derecho social, organismos descen-

'f:frglizados,y personas, morales de derecho pfiblico. Siendo que
" el gobernado es el titular de los derechos constitucionales.




- 64 -

La Ley de Amparo fija el concepto de autoridad responsable
en su articulo 11, que dice a la letra:

ART. 11.- Es autoridad responsable la que dicta u ordena,
ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.

Al‘respecto, el Dr. Burgoa afirma' En sintésis, l1la autori
dad responsable, como decisoria o ejecutora, puede revelarse en
las siguientes hipltesis:

‘ 1.- Como el 6rgano del Estado que emita una decisién en
que aplique incorrectamente una norma juridica en un caso con-
creto  (falta de motivacitn).

) 2.« Como el 8rgano del Estado que al dictar una decisi6n
viola una norma jurfdica aplicable al caso concreto en que opere
aquélla;

3.- Como el Grgano del Estado que al dictar una decisién

- f(drden o dictado) no se cifie a ninguna norma juridica, esto es,

" "cuando. actua arbitrariamente (falta de fundamento legal);

4.- Como el 6rgano del Estado que al ejecutar una orden
o decisibn, no se ajusta a los términos de la misma;

5.- Como el Organo del Estado que, sin orden previa eje-
cuta un acto lesivo de la esfera jurfdica particular.” ( 11 )

fi? Igna;io‘nﬁrgoa. oﬁcit, p. 341"




7 ‘ Por lo que respecta al 'tercero perjudicado', tendri
tal carfcter la persona que tenga interés jurfdico en la sub-
‘sistencia del acto reclamado, contra el que promovibé el juicio
 de amparo.

En materia administrativa tendrd el carfcter de tercero
: per;udxcado, la persona que haya gestionado a su favor el acto
~ de autoridad, contra el que promoviS el juicio de amparo, o bien,
1a persona que haya resultado beneficiada con ese acto de autori-
dad o resolucién.

; ‘En el caso de que la resolucifén emanada de la autoridad
no beneficie a nadie, no existiri tercero perjudicado en el jui-
cio de amparo que contra la misma se promueva.

» La Ley de Amparo en su artfculo 5, fraccidn III, inciso
- c), sefiala que interveridrin con el carficter de terceros perju-
dicados, los siguienteS'"... La persona o personas que hnyln

”t'gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo,

cuando se trate de providencia dictadas por sutoridades distih-
tas de la judicial o del trabajo. "

El inciso que se acaba de transcribir, alude a quienes-
.- son los terceros perjudicados en los amparos que versen sobre
“'materia ddministrativa.

Sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte lia es-
tablecido jurisprudencia, en el sentido de que se debe tener
“‘por tercero perjudicado a todo aquel particular que pueda re-
»sultar afectado con motivo de la sentencia del juicio de amparo.

i A continuacifn se transcribe la tésis jurispruden§111 a
”1 que'se acaba de hacer refergncia:, ‘ :
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"En el juicio de garantfas en materia administrativa es ter-
cero perjudicado, de conformidad con el articulo 5, fraccién
ITI, inciso c), de 1la Ley de Amparo, quien haya gestionado en
su favor el acto que se reclama.

Tiene asimismo esta calidad la persona que, si bien no ges-
tionS en su propidé beneficio el acto combatido, intervino como
contraparte del agraviado en el procedimiento que antecedi$ al
acto que se impugné, siempre que dicho procedimiento se haya
desenvuelto en forma de juicio ante la autoridad responsable,
con arreglo al precepto que se cita en su inciso a). Por otra
parte, admitiendo que dados los t€rminos del articulo 14 cons-
tucional los anteriores supuestos no agotan todos los casos
en que debe reconocérsele a una persona la calidad de tercero
perjudicado, cabe establecer que para tal reconocimiento se
requerirfa indispensablemente que la misma persona fuera titu-
lar de un derecho protegido por la ley, del cual resultara pri-
vado 0 que se viera afectado o menoscabado, por virtud de la
insubsistencia del acto reclamado que traiga consigo la conce-
sifn del amparo, sin g:e paste, por tanto que quien dice ter-
cero sufra, con ocasifn del otorgamiento de la proteccifn fede-
ral, perjuicios en sus intereses econfmicos Apfndice 1917-1975
Tésis 536, Segunda Sala"

) El extranjero por poder resultar afectado con motivo de
la sentencia del juicio de amparo y por gozar de las garantfas
ya referidas, puede vilidamente ser parte en el juicio de amparo
como tercero perjudicado.

Por lo que respecta al Ministerio Pfiblico Federal como
parte en el Juicio de Amparo, el articulo 5, fraccién IV, de la
‘Ley de Amparo, dispone que es parte en todo juicio de garantias,
quien podri abstenerse de intervenir cuando el caso de que se
trate carezca, a su juicio, de interés ptiblico.

Cabe aclarar que con el fin de que estén en posibilidades
de ejercitar la facultad discresional aludida, el Srgano de
control, es decir, el juez de Distrito, el Tribunal Colegiado
de Circuito o la Suprema Corte, debe darle vista con la deman-
da de amparo de que se trate,
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El Ministerio PGiblico Federal tiene carfcter de parte
en todo juicio de amparo, debido a que la s ciedad estf inte--
resada en que las autoridades respeten las garantias constitu-
cionales y se lleve a cargo la debida vigilancia de los intere- —
.ses del orden social.

Por lo anterior, cuando el Ministerio PGblico Federal es-

' -time que una resolucifn no ha sido dictada por el juez de amparo

' 'debidamente, observando la ley y la Constitucifn, tiene la facul-
:. tad procesal de “impugnarla., Ademfs, puede ejercitar todos los

‘actos procesales e interponer todos los recursos en su condicifn

. de parte.

¥ Ahora bien, a continuacifn abordaremos el estudio de 1la
. capacidad, personalidad y legitimacifn de las partes que inter--
"'vienen en el juicio de amparo.

8 Por 1o que se refiere a la capacidad, desde el punto de
‘j;vxsta del derecho civil, todo sujeto de derecho, por serlo debe
" tener capacidad jurfdica. '

N La capacidad se divide, en capac1dad de goce y capacidad
‘Lvde ejercicio.

ol Rojina Villegas, define a la capacidad de goce, como: "Es
{”la aptitud para ser titular de derechos o para ser sujeto de
éjobllgac1ones." (12)

. Por otro lado, el citado tratadista define a la capncidld‘
1dé ejercicio, como: " La aptitud de participar directamente en la
ffvida juridica es decir, de hacerlo personalmente." (13)

12 Rafael Rojina Villegas Campendlo de Derecho Civil. Vol. 1 detorxal
Pbrrﬁa S.A. Décxmo Tercera Edicibn Mex.,1977 p. 158.

13 Ibidem. P. 154
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Por lo que se refiere a la capacidad para ser parte en
"el juicio, el citado tratadista la define, como:' Capacidad
Juridica llevada al proceso, o sea, capacidad para ser sujeto
de una relaci6n jurfdica procesal, en calidad de parte. " (14 )

El tratadista que nos ocupa distingue a la capacidad pa-
ra ser parte en el juicio, de la capacidad procesal, definiendo
a esta Gltima, como: "Facultada de obrar en juicio, es decir,
para realizar actos procesales, en nombre propio o en representa-
cién a favor de otro" (19

Respecto a 1a capacidad en el juicio de amparo, podr4
intentar la accifn de amparo, es decir, figurar como quejoso
todo'gobernado que recienta en su esfera jurfdica de derechos
en acto de autoridad, es decir, tendrf capacidad procesal, con
.las excepciones que la ley comfin comnsigna.

Tendr&n capacidad para comparecer en el juicio de amparo
como terceros perjudicados, todas aquellas personas que tengan-

- ~potestad de intervenir por si mismos en cualquier procedimiento -

judicial. Siendo que de establecer la ley general alguna excep-
cibén o salvedad para que puedan comparecer por si mismos como
‘terceros perjudicados, seri necesario que sus interéses
*}giradbs por sus representantes legales.

De lo anterior, podemos conclufr que el extranjero tiene
'cépacidad procesal para comparecer en el juicio de amparoc tanto
‘como quejoso, como de tercero perjudicado, excepto si se encuen-
tra contenido en alguna de las excepciones que ‘la ley comfin con-
'signa,'por ejemplo, si se trata de un menor, ser{ necesario que
alguna persona idfnea se encargue de representarlo en toda la
prosecucibn del juicio.

14 Ibidem, p. 122.
15 Ibidem, p. 122.
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Por 1o que respecta a la legitimacifn, De Pina la define
como: '''Situacifn jurfdica en que se encuentra un sujeto y en
virtud de la cual puede manifestar vilidamente su voluntad res-
pecto a una determinada relacién de derecho, afectfndola en
algfin modo." ( 16).

Eduardo Pallares define a la legitimaciSn procesal, como:
"La facultad de poder actuar en el proceso, como acto, como
demandado, como tercero, o representando a &stos.' (17)

La legitimacibn procesal se distingue de la capacidad ju-
ridica, en que la segunda es una cualidad de la persona que pre-
supone determinadas facultades, en tanto que la primera es la
situacibn de la persona con respecto al acto o la relacifn jurf-
dica.

Bn relacidn al juicio de amparo, la legitimacifh se cons-
tituye cuando se adecba un caso concreto a las diversas situa--
ciones de parte que se establecen legalmente.

Podemos deducir 1a legitimacif6n activa en el juicio de
ampnro, de lo dispuesto por el articulo 4 de la Ley de Anplro
que d1ce a 1a letra:

ART. 40- El juicio de amparo (inicamente puede promoverse
por la. parte a quien perjudique el acto o 1la ley que se
reclama, pudiéndo hacerlo por sf, por su representante,
por  su defensor si se trata de maamtocnn corre:

a una causa criminal, o por medio de algin pariente o per-
sona extrafia en los casos en que esta ley lo permita expro-
samente; y s6lo podri seguirse por el agraviado, por su
representante legal o por su defensor.

En el caso de las sociedades extranjeras, es aplicable
1a ‘ejecutoria publicada en el Semanario Judicial de la Federa-
cifn, que dice a la letra:

" 16 Rafael de Pina obcit, p. 263
17 Eduardo Pallares Diccionario de Derecho Procesal Civil detorial .

Porrfia A Novena Ed1c16n México, 1976 p. 681.
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"La exposicifn de motivos de la Ley General de Sociedades
Mercantiles establece, al referirse a las sociedades ex--
tranjeras, la diferencia entre aquellos que pretenden ejer-
cer el comercio y las que s6lo traten de emprender la de--
fensa de sus derechos ante las autoridades Mexicanas. En
el primer caso, se exigen los requisistos y formalidades
que fija el articulo 251, en tanto que en el seguxio, s6lo
se requiere que estén legalmente constituldos conforme a las
leyes de su Estado, segln el articulo 250. E} medio de acre-
ditar en debida forma que una sociedad extranjera ha sido -+
constitufda de acuerdo con las leyes de su Estado, es el de
obtener un certificado expedido en dicho sentido, por el re-
presentante diplamitico o consular que tenga la Reptblica
Mexicana en el lugar conrrespondiente de una sociedad extran-
jera compareciSen juicio ante la autoridad judicial de sus
derechos estando en vigor la Ley de Sociedades Mercantiles
que dispone que las sociedades extanjeras legalmente consti-
tufdas tienen personalidad juridica en 1a Repdblica, para
1o cual basta la comprobacifn de su constituci6n legal con--
forme a 1la Ley de su Estado, no tienen aplicacién al caso
los preceptos del C6digo de Comercio que se refieren a que
las sociedades extranjeras que quieren establecerse o se
establezcan en la Replblica, para ejercer el Camercio, debe-
rén inscirbir el testimonio de la protocolizacién de su cons-
titucibn, estatutos, inventarios, etc., en el Registro de
Comercio, mixime que el articulo 2 de la citada ley proviene
que las sociedades no inscritoas en dicho registro que se
hayan exteriorizado como tales frente a terceros, consten

o no en escritura pGblica, tendrfin personalidad jurfdica,
precepto que, por referirse al funcionamiento de las socie-
dades mercantiles en general, no hay razfn para excluirlo
en su aplicacifn, respecto de una sociedad mercantil extran-
jera, legalmente constituida seg@n las leyes de su Estado
‘pero no inscrita en el Registro PGblico de Comercio.

Amparo Directo. 565156.-

United States Land D, Luber 0.

22 de enero de 1958.-

Unanimidad de 4 votos.-

Ponente: Mariano Rimirez Vizquez'". (18)

De esta manera, para que una sociedad extranjera pueda -
ejercitar la accifn constitucional, debe estar legalmente cons-
titufda conforme a las leyes de su Estado, requisito que impli-
“ca una condicifn para que se le legitime como quejosa.

1>8*Se.|uanario Judicial de la Federacién Sexta Epoca. VolGmen VII Enero
de 1958. Primera parte Ejecutorias del Pleno p. 305.




" En resfimen, todo extranjero en cuanto sea perjudicado
por la ley o por un acto reclamado puede gercitar la accién
de amparo. O bién, su legitimacifn se constituye cuando se
"adecfia un caso concreto a las diversas situaciones de parte
que la ley establece, por lo que también puede intervenir
como tercero perjudicado,

Por -otro lado, podemos definir a la persona, desde el
punto de vista jurfdico, como: ' todo ser capaz de tener obli-
.gaciones y derechos'. Siendo que como, quedo asentado con
‘anterioridad, la personalidad, es: " la aptitud para ser suje-

- to de derechos y obligaciones."

. La personalidad en el juicio de amparo, estriba en 1la
situlcidn o estado jurfdico, reconocido por el Organo de co--
o nociniento,,que guardan las diversas partes dentro del mismo
-7 y que.le permiten desplegar actos procesales vilidsmente.

v El extranjero tendri personalidad de modo originario,
cuando siendo persona fisica, sea &1 mismo por su propio de-
* recho, qulen desempefle los actos procesales que le incumben.

En el caso de que se trate de una persona moral, ten-
ﬂdr! personalidad en modo derivado, necesitando, por tanto,
" que un tercero actle en el procedimiento a nonbre suyo. -

Cabe seflalar que la personalidad, s6lo es variable -
tratdndose de personas fisicas por ser las Gnicas con poslbi-

‘ lldades para comparecer por si mismos en un proceso.

o IIT.- INTERPOSICION DEL JUICIO DE AMPARO ANTE EL JUEZ DB
) : DISTRITO.

El juicio de amparo que se inicia ante el Juez de Dis-
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trito, ha sido denominado "amparo indirecto’ o "amparoc bi-instan-
cial",

Por otro lado, se denomina "amparo directo" aquel am-
.. paro que sSe promueve en (nica instancia ante los Tribunales Co-
~ legiados de Circuito o ante la Suprema Corte. Siendo que pro--
' c@de‘ﬂnicnnente en contra de sentencias o laudos definitivos
pronunciados por tribunales judiciales, administrativos o del
V‘ftfabujo, ya sea que la violacifn se cometa dentro del procedi-
'-ipiento © en 1z propia sentencia o laudo. En términos genera--
" 1es, dicha sentencia dictada por un tribunal, debe resolver el
- fondo de l1la controversia, en su contra no procede ningln recur-
- 'so‘\procede. en este caso, el juicio de amparo directo.

: Por su parte, la tramiticifn del amparo bi-instancial
";e desarrolla en dos instancias. En efecto, un juez de Distri-
‘to conoce del juiclio en primera instancia y; la Suprema Corte
.8 los Tribunales Colegiados de Circuito, en segunda instancia,
mediante el recurso de revisifn.

L No es necesario, dado que se ha determinado con anterio-
~-rided que el extranjero estf positivamente facultado para in--
,;tcrponer el juicio de amparo, abordar el tema que nos ocupa ha-
ifcianﬁpkiqcapie en el hecho de que el mismo sea promovido por un
“'nacional o por un extranjero.

. E1 objeto de estudio de este apartado se refiere a la in-
: '.;érﬁos1ci6n del amparo bi-instancial en contra de rescluciones
l,dictadas por autoridad competente, que nieguen el registro de

. ‘marcas. :

) Ahora bien, cabe analizar el caso de procedencia del am-
‘paro bi-instsncial, de conformidad con la segunda fraccién del
,afficuld 114 de la Ley de Amparo, que establece que procederfi
’cpﬁtfa'nctos que .no provengan de Tribunales Judiciales adminis-
‘trweiyos o del trabajo, cuando el acto reclamado emane de un

P!QGUKiﬂieﬂ‘° seguido en forg, de juicio. Agrega el citado pre-
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cepto que el amparo s6lo podri promoverse contra la resolucidn
. definitiva por violaciones cometidas en la misma resolucfon o
‘durante el procedimiento, si hubiése quedado, por virtud de --
&stas, sin defensa el quejoso o privado de los derechos que 1a
“misma ley de la materia le conceda, a8 no ser que el ampareo sea
: promovxdo por persona extrafla a la controversia.

b Los actos que puede realizar el Poder Pdblico, son: le-
'-'ig;stlvos, judiciales y administrativos,

K ~ Los actos judiciales son los realizados por el Poder
v Judicial, en cuyo caso no procede el juicio de amparo indirec-
to. -

Los actos legislativos son propios del Poder Legislativo
‘el cual expide dos tipos de leyes, a saber, las autoaplicativas’
~‘fy11as heteroaplicativas. En contra de ambos tipos de leyes pro-
: }cede el gnpafo bi-instancia; siendo que el fundamento de su in-
" terposicifn contra de 1as leyes autoaplicativas lo encontramos
ij<en'1a;fraccidn primera del artfculo que nos ocupa, en tanto que,
;jpbr'Su lado, el fundamento de 1la procedencia del amparo indirec-
: to en contra de las leyes heteroaplicativas, se encuentran en la
u‘fracc16n que cComentamos. :

: Se distinguen las leyes autoaplicativas de las heteroa--
‘plicativas, en que las primeras por el mero hecho de su expedi-
"cién y entrada en vigor se hacen exigibles a quienes se ubiquen
en sus supuestos, mientras que las segundas no afectan a nadie
fpor entrar en vigor, debido a que se requiere un acto concreto
 de aplicaciGn de '1a misma, para que los afecte.-

'Los actos adminiStrativos, son los que realiza el Poder
'EJecut1vo, siendo que solo aquéllos que provengan de 1las auto--
;ridades administrativas, y no de los tribunales adnin1strativos.
es. en contra de los cuales proceder& el juicio de anpnro indi -



Ahora bien, el amparo bi-instancial, de conformidad con
la fracci6n II del articulo 114, dnicamente procede en contra
de leyes heteroaplicativas y de actos de autoridades administra-
tivas.

“En resGmen, procederi el amparo indirecto, de acuerdo
con la citada fraccibn, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se reclamen actos no procedimentales provenien-
' tes,de,autoridades que no sean las judiciales, es decir, de auto-
~ridades administrativas y legislativas.

b) Contra actos dentro de un procedimiento que jurisdic-
cionalmente se siga ante autoridades administrativas, las que
deben ser distintas de los tribunales administrativos, y de las

  [ que emane el acto veclamado, es decir 1a resolucifn definitiva.

Encontramos como salvedad el que tales actos afecten a
‘personas ajenas al citado procedimiento, en cuyo caso son impug-
nablés en si mismos por el tercero afectado, no siendo por ello ’
‘necesario que se éspere a que en dicho procedimiento se dicte la -
resolucibn definitiva; igualmente no existe la obligacifn de ejer-
‘citar la accibn constitucional hasta en tanto se dicte la mencio-

: ,nada:resoluciﬁn, cuando dentro del procedimiento se registren --

. actos de imposible reparacibn, en cuyo caso serd aplicable por
analogia lo dispuesto en la fraccif6m TV del artfculo 114,

c)(Finalmente, cuando se reclame la resolucibn definiti-
‘va’pronunciada en el procedimiento a que nos reférimos por una
autoridad administrativa, contra violaciones cometidas en la
misma. ; B
: - Es con fundamento en la fraccidn objeto de estudio que
Epfocede el amparo bi-instancial, en contra de las resoluciones“  o
'dictadas'por la autoridad administrativa, en este caso la_Secreil"

.~ tarfa de Comercio y Fomento Industrial, a través del Director .
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General de Invenciones y Marcas, y Transferencia de Tecnologia
mediante las que se niegue en definitiva el registro de una mar-
ca 8 su solicitante y por lo que se le cometen violaciones que
en concreto serin analizadas posteriormente.

Por lo que respecta al procedimiento en el juicio de am-
- paro, consta de diversos actos, se inicia con 1a demanda de am-

" paro, que es d acto procesal por medio del cual el agraviado ejer-
~ . cita la accibn como su titular, convirtiéndose as{ en quejoso en

- busca de 1la obten;i6n de l1a Proteccién de la Justicia Federal.

Se distingue de la accifn en que esta es el derecho pi--
fb11co subjetivo de obtener el servicio pGblico jurisdlccional

Respecto de la demanda de amparo el artfculo 148 de 1la
" Ley de 1a Materia, dice a la letra:

ART. 148.- Los jueces de Distrito o las autoridades judiciales
que conozcan de los juicios de amparo, con arreglo o esta ley,
- debersn resolver si admiten o desechan los demandas de amparo
dentro del término de veinticuatro horas, contadas desde la
en que fuervn presentadas, y dar aviso a la Suprema Corte de
Justicia. En los casos en que manden aclarar la demanda o
‘1lenar los requisitos omitidos, para su admisifn, deberfin dar
el aviso a que se refiere el plrrafo anterior al resolver si
admiten o desecha.'

De este modo, se denom1na "auto inicial" al proveIdo Ju-
,dxcial que recae a la demanda de amparo, pudiendo manifestarse

i': como una resolucién que admite la demanda, o que la desecha, o

bien que l1la manda aclarar.

E1l Juez de distrito emitird el auto de admisién de la
demanda de amparo, de conformidad con 1lo dispuesto por el --
“articulb 147 de la Ley de la Materia, que en su parte primera

o dice: '
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ART. 147.- 8i el juez de Distrito no encontrare motivos de
improcedencia, o se hubiesen llenado los requisistos omiti-
dos, admitird la demanda y, en el mismo auto, pedird infor-
me con justificacifn a las autoridades responsables y har4
saber dicha demanda al tercero perjudicado, si lo hubiere;
sefialari dfa y hora para la celebracifn de la audiencia, a
mis tardar dentro del téxmino de treinta dfas, y dictard
%os Sem'as providencias que procedan con arreglo a esta
ey. :

Por su parte el articulo 149 de la Ley de Amparo se
refiere al informe justificado, el que deberén rendir las auto-
ridades responsables, exponiendo las razones y fundamentos le--
" gales que estimen pertinentes para sostener la constitucionali-
dad del acto reclamado o la improcedencia del juicio.

Es necesario hacer notar que la falta de informe justifi-
cado, salvo prueba en contrario, presupone la existencia o cer--
teza del acto reclamado, pero ello no supone su inconstituciona-
lidad, la que deberi ser probada por el quejoso, cuando dicho
acto no sea violatorio de garantfas en si mismo.

Ahora bien, en el caso de que la autoridad responsable
hiegue, expresamente, la existencia del acto reclamado, el
quejoso tendri la obligacibn procesal de comprobar su existen-
cia e inconstitucionalidad.

De conformidad con el articulo 152 de la Ley de la Mate-
ria los funcionarios o autoridades estan obligados a expedir
con oportunidad a las partes las copias o documentos que soli--
citen para estar en posibilidades de rendir sus pruebas.

Cabe hacer notar que en virtud de que se permite a la
autoridad responsable presentar su informe hasta antes de la
celebracién de la audiencia constitucional, frecuentemente
: 1o hace tres dfas antes de la celebracifn de la citada audien-
*'>cia; 1o que obviamente repercute en detrimiento dg la adminis-
~tracidén de la justicia. '

Por su parte, el tercero perjudicadb no dispone de
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ningGn término legal para intervenir en el juicio de amparo
indirecto una vez que ha sido emplazado.

La audiencia constitucional constituye un solo acto
procesal que, en cuanto a su desarrollo, consta de tres perfodos
“a saber: el probatorio, el de alegaciones y el de fallo o senten-
cia.

- El primer perfodo, es decir, el probatorio, comprende:
el ofrecimiento de pruebas, su admisién y su desahogo.

Al respecto, el articulo 150 de la Ley de Amparo dispone
"-que,en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas,
excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o con

. tra derecho .

o Por su parte, en virtud de que la autoridad realizf su.
'  funcién en forma imperativa, coercitiva y unilateral, no puede
" ser sometida a las formalidades de la prueba confesional.

Podemos concluir que podrén ser ofrecidos como pruebas
tanto las legales, como las extralegales, siendo que estas Glti
mas pueden ser aquellos elementos de conviccibn que no estén ex-
‘presamente previstos en la Ley,

Ahora bien, las pruebas deberfin ofrecerse y rendirse‘en~
la audiencia del juicio excepto la documental, que podri ren--

. dirse con anterioridad, de conformidad con lo dispuesto por el

“artfculo 151 de la Ley de Amparo.

El segundo acto procesal, consiste en el auto o acuerdo

- de admisi6n de pruebas que el juez dicta aceptando los medios
-probatorios que como tales han aducido las partes, constando

1a legalidad del ofrecimiento. .. Por el contrario, de no exis-
1tir dicha legalidad, el juez acordarfi el desechamiento de aque- :°
liéfpfuéﬁa ilegalmente ofrecida.
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, Finalmente, el tercer acto del perfodo probatorio, con-
siste en la recepci8in préctica o desahogo de las pruebas ofre-
‘cidas por las partes.

Al respecto el articulo 155 de 1la Ley de la Materia dis-
pone que una vez que se haya procedido a recibir las pruebas,
los alegatos y el pedimento del Ministerio PGblico, acto conti-
" ‘nuo se dictar§ el fallo que corresponda.

El quejoso podrd alegar verbalmente cuando se trate de
actos que importe peligro de privacibén de la vida ataques a la

o libertad personal, deportacién, destierro o alguno de los pro-

hibidos pbr el articulo 22 constitucional, asentandose, si lo

: 'solicitare, en los autos extractos de sus alegaciones. En los
~demis casos, las‘partes podrfn alegar verbalmente, sin que pue-
) dan exigir que sus alegaciones se hagan constar en autos, ho

pudiendo dichos alegatos exceder de media hora por cada parte,

‘incluyendo 1las réplicas y contrarr8plicas.

) Una vez que el juez de Distrito tenga por formulados los
. aiegatos de las partes, pronunciarid su fallo o sentencia consti--
”  tucional, que constituye el tercer periodo de la audiencia cons-
titucional. ‘ ‘

En el juicio de amparo la sentencia definitiva puede ser
de sobreseimiento, negando el amparo, o bien concediendo la pro-
xeceiGh-dé la Justicia Federal. Siendo que dentro de la misma
‘séntencia pueden presentarse tres, dos o uno solo de los tipos

- de contenidos que se acaban de sefialar, en forma combinada.

, La sentencia de sobreseimiento no resuelve la controver-
. sia planteada, sino que pone fin al juicio, en virtud de la
. improcedencia de la accién de amparo.

La sentencia que niega el amparo tiene por efecto que
Z_él“actb adquiera plena vilidez por considerar que no es viola-
torio de garantias constitucionales.
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Por filtimo, la sentencia concediendo la proteccién de la

" Justicia Federal tiene por efecto 1la nulificacién o invalidacién

del acto reclamado, restituyéndose al quejoso el pleno uso y
goce de sus garantfas constitucionales.

En contra de la sentencia que dicte el juez de Distrito
en la audiencia constitucional, procede el recurso de revisién
cuando no ha causado alGn ejecutoria. Sin embargo, dicha senten-
cia puede convertirse en ejecutoria, por declaracifn judicial,
si no se interpone el mencionado recurso dentro del término le-
gal, esto es, dentro de los cinco dfas siguientes a la notifi--
cacifn de 1la misma.

IV. - PROCEDENCIA DEL RECURSC DE REVISION CONTRA RESOLUCIONES
DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
MARCARIA.

SeglGn se ha afirmado con anterioridad, en contra de la
sentencia que dicte el juez de Distrito, en la audiencia cons-
titucional, procede el recurso de revisién. ‘

Ahora bien, las distintas hip6tesis de procedencia del
recurso de revisiSn se encuentran consignadas en el articulo 83
* de.la Ley de Amparo, que dice a la letra: ‘

ART.83.~ "Procede el recurso de REVISION:

I.- Contra las resoluciones que desechen o tengan
_por no interpuesta la demanda de amparo;

I1I.- COntra las resoluciones de un juez de Distrito o
del superior del tribunal responsable, en su caso, en
‘que concedan o nieguen la suspensidn definitiva, o en
modifiquen o reoquen el auto en la hayan concedido o
gggado, y las en que se niegue la revocacifn solicita-
: ,
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III.- Contra los autos de sobreseimiento y contra las
resoluciones en que se tenga por desistido al quejoso;

IV.- Contra las sentencias dictadas en la audiencia
constitucional por los jueces de Distrito, o por el
superior del tribunal responsable, en los casos a que
se refiere el articulo 37 de esta ley;

V.- Contra las resoluciones que en materia de amparo
directo prommcien los Tribunales Colegiados de Circuito,
cuando decidan sobre la constitucionalidad de una ley o
establezcan la interpretaci6n directa de un precepto de
la Constitucibn, siempre que esa decisi6n o interpreta~--
cibn no estén fundadas en la jurisprudencia establecida
por la Suprema Corte de Justicia.

No obstante lo dispuesto en esta fraccién, la revi-
sifn no procede en los casos de aplicacién de normas pro--
cesales de cualquier categorfa o de violaci6n a disposicio-
nes legales secundarias. ‘

La materia del recurso se limitari, exclusivamente
a la decisifn de las cuestiones prgpiamente constitucio~-
nales, sin poder comprender otras.

Es necesario sefialar que es en las primeras cuatro frac-
‘ciones del artfculo que nos ocupa, donde se encuentran conteni-
dosk'io's casos de procedencia del recurso de revisidn en contra
de resoluciones de los jueces de Distrito.

Siendo el objeto de estudio de este apartado, la procede'n-'

cia del recurso de revisién en contra de resoluciones de los jue-"

. c?é de Distrito, en materia administrativa marcaria, es necesario

 determinar si las mismas son recurribles ante la Suprema Corte,
o b'i‘en, ante los Tribunales Colegiados de Circuito.

, Al respecto, el recurso de revisibn procede ante la Supre- -
~ma Corte contra sentencias constitucionales dictadas por los
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» jueces de Distrito, en los casos a que se refiere la fraccibn
" ~1 del artficulo 84 de la Ley de Amaparo.

" ART.B84.- Es competente 1a Suprema Corte de Justicia
para conocer el recurso de revisibn, en los casos
siguientes:

I.- Contra las sentencias prommciadas en la audien-
cia constitucional por los jueces de Distrito, cuando:

a).- Se impugne una ley por estimarla incostitucional.
‘Bn este caso conocerd del recurso el pleno de la Su--
‘prema Corte de Justicia. Establecida jurisymdem:ia,

 ‘las revisiones pasarin por turno al comocimiento de
las salas, las que fundardn su resolucifn en dicha ju-
risprudencia. No obstante, si las salas estiman que
en una revisifn en trémite hay razones graves pera de-
jar de sustentar la jurisprudencia, las darfén a conocer
al Pleno para que éste resuleva el caso, ratificando o
nb eésa jurisprudencia; '

“b).- Se trate de los casos comprendidos en las. fraccio-
nes II y II1 del articulo 103 constitucional. De la re-
" visifn conoceri también el Pleno de la Suprema Corte de
~Justicia: )

c}.- Se reclamen del Presidente de la RepGblics, por
. estimarlos inconstitucionales, reglamentos en materia
federal expedidos de acuerdo con el articulo 89, frac-
cifn 1, de la Constitucién, cualquiera que sea la cuan-
‘tia o la importancia del caso; asi camo de aquellas en
que se reclame un acuerdo de extradicifn dicatdo por el
Poder Ejecutivo, o peticifn de un gobierno extranjero;

- d).- Se reclmane, en materia agréria, actos de cualquiera
‘gutoridad que afecten a nficleos ejidales o commales en
- sus derechos colectivos, o la pequefia propiedad;
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e).- La autoridad responsable en amparo administrative
sea federal, si se trata de asuntos cuya cuantfa exce-
de de quinientos mil pesos o de asuntos que revistan, a

juicio de la Suprema Corte de Justicia, importanica --
trascendente para el interés nacional, cualquiera que

sea su cuantfa; y

£).- Se reclame, en materia penal, solamente la violacifn
del artfculo 22 Constitucional.

- II.- Contra las resoluciones que en materia de amparo di-
recto pronuncien los tribunales colegiados de Circuito,
siempre que se esté en el caso de la fracciln V del
articulo 83.

Por lo que se refiere a las demiis resoluciones que den-- .
tro del juicio de amparo bi-instancial se dicten, esto_es. las
" sefialadas en las tres primeras fracciones del artfculo 83 de la
. Ley de la Materia son recurribles en revisifn ante el Tribunal
Colegindo de Circuito que corresponda.

Por su parte, la fraccién IV del articulo 83 citado, d@
competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito en cualquiér
caso distinto de aquellos en que tiene competencia la Suprema '

- -Corte.

. Al respecto, Burgoa menciona especificamente los siguien4
"tes " Cuando el acto reclamado ante el juez de Distrito sea un
reglamento local.

Tratindose de amparos en materia penal, siempre que‘en 
1a demanda respectiva se hayan alegado Vviolaciones diversas a
7'1as del articulo 22 constitucional, o a este precepto Y a otras
- garantfas del gobernado

Respecto de amparo sobre materia adm1nistrat1va en que

":Qlas autoridades responsables sean locales o del Distrito Fede-'
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Tratfindose de amparos sobre materia administrativa en
que las autoridades responsables sean federales y la cuantia
'del asunto respectivo no exceda de quinientos mil pesos ni
tenga importancia trascendente para los intereses nacionales
~cualquiera que sea su monto.

Respecto de amparo sobre materia civil, (Lato Sensu).

TratSndose de amparos en materia laboral y, cuando el
. amparo agrario haya sido promovido por ejidatarios o comuneros
- en lo individual. " (19)

, De conformidad con lo anterior transcrito, tendrfn coa-
ff;pctencia los Tribunales Colegiados de Circuito respecto de am--
. paros sobre materia administrativa, que es el caso de las marcas,
= en que las autoridades responsables sean federales, como lo es
_vla Secretaria de Comercio y Fomento Industrial; siempre y cuuhdq .
.10 cuantfa del asunto no exceda de quinientos mil pesos, ni ten- »
f; ga importancia trascendente para los intereses nacionales, cual-
. quiera que sea su monto. '

D Asimismo, es importante sefialar, se deben dar conjunta--
?“nbnte 1las dos condiciones a que acabamos de hacer referencia,

3” para que sea de la competencia de 1a Suprems Corte . O bien, que

. el asunto sea considerado de importancia trascendente para los
intereses nacionales, para que sea de la competencis de la
tSupre-n Corte, cualquiera que sea su monto.

En caso contrario, es decir, si no excede de la suma

-~ sefislada, o si la excede, pero el asunto no tiene importancia
'y trascendencia para los intereses nacionales, sern competentes
©.'los. Tribunales Colegiados de Circuito. E

Por otro lado, las reglas de interposicién del rpcursd !

19 Ignacio Burgoa, ob cit. p. 590.
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de revisifn, se encuentran contenidas en los artfculos 86, 87
y 88 del ordenamiento de amparo.

ART.86. -""El recurso de revisifn s6lo podrd interponerse por
cualquiera de 1as partes en el juicio, y sea ante el juez de
Distrito o autoridad que conozca del mismo, o ante el Tribu-.
nal Colegiado de Circuito o la Suprems Corte de Justicia de
1a Nacifn, segln que su conocimiento corresponda a ésta o a e
" aquél, El témmino para la interposici6n del recurso serf SR
de cinco dfas; contados desde el siguiente al en que surta T
sus efectos la notificacifn de la resolucidn recurrida.”

- ART.87, - ™ Las autoridades responsables s8lo podrfn inter-
. . . poner recurso de revisifn contra las sentencias que afecten
.. directssente al acto que de cada una de ellas se haya recla-
mado; pero tratindose de amparos contra leyes, los titulares
de los Organos de Estado a los que se encomiende su promul--
. gacién, o quienes los representen en los términos de cada
ley, podrin interponer, en todo caso, tal recurso.

Se observari 1o dispuesto en el pé&rrafo anterior,
en cuanto fuere aplicable, respecto de las demis resoluciones
que admitan el recurso de revisifn.

, Por su parte, el articulo 88 a que no hemos referido

" establece algﬁnas obligaciones a cargo de la parte recurrente,
asf como las sanciones procesales en que ésta incurra con mo-
tivo de su incumplimiento.

En virtud de que la revisién puede preseﬁtarse ante la
~propia autoridad jurisdiccional que hubiere dictado la resolu-
‘ ¢i6n recurrida, el artfculo 89 de la Ley de la Materia impone
diversas obligaciones, cuyo fin es el de que se prepare debi-
~damente su substanciacidn.

Por otro lado, el artfculo 90 del citado ordenamiento
-‘re'gula la forma en que debe tramitarse el recurso que nos ocupa.

La base sobre la que descansa dicho recursoc es "la expré
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$i6n de agravios', debido a que mediante su interposicifén el
recurrente intenta demostrar la ilegalidad de la resolucién
_recurrida.

En el juicio de amparo, las sentencias pueden causar
ejecutoria por ministerio de la ley o por declaracifn judicial.

En el primer caso, la ejecutoriedad de l1la sentencia de-
riva de la ley misma, sin necesidad de cualquier acto posterior.
~ Siendo que en el juicio de amparo, causan ejecutoria por minis-
. terio de ley, aquellas que recaen en los amparos respecto de los

‘cuales la Suprema Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito
conocen en (nica instancia y, los que se pronuncien en los pro-
" cedimientos relativos a la substanciaci6n de los recuros de re-

. visi6n, de queja o de reclamaci6n.

Por su parte, una sentencia causard ejecutoria por decla-
racibn judicial, cuando la misma requiers, para ello se dicte un:
acuerdo a proveido en tal sentido por la autoridad que la decre-

6.

De esta manera una sentencia se convierte en ejecutoria
en nwestro juicio constitucional, por declaracifin judicial, en

~los siguientes casos: Cuando no se interpone el recurso que al

36fectovseﬁali la'Ley de la Materia dentro del término legal;
_‘chandO'el recurrente se desista del recurso intentado y; cuando
"hay consentimiento expreso de la sentencia.

R Finalmente, cabe sefialar que la declaracién judicial de
B cjeéutoriedad que nos ocupa, deberf hacerse a peticién de pafte
“:si 1a sentencia no fue recurrida, debiendo hacer la decllrlciGnﬁ
;" mencionada el propio juez de Distrito; o bien, en caso de desis-
}:fti-iento del recurso intentado, la harfn la Suprema Corte o los
.. Tribunales Colegiados de Circuito si &stos intervinieron en la
“ substanciacin respectiva.




CAPITULO CUART O

"' "ANALISIS DE EJECUTORIAS DICTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS
" "EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN ASUNTOS RELA--
' TIVOS A LAS MARCAS.

) -I;.~ .EJBCUTORIAS QUE CONCEDEN EL AMPARO.

, Se conceden en este capitulo, aquellas ejecutorias que -

considero seflalan los actuales criterios de los tres Tribunales

3’Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, respec»z‘

 1 to de asuntos relativos a la propiedad induserial y especif1ca--
" 'mente a las marcas,

_ Cabe mencionar que pretendo afectuar una breve sinte-
““sis de las eJecutorias a que me he referido, con el fin de expo-
" ‘mer cuflles han side los criterios que dichos tribunales han sos-

‘tenido en diversos amparos que como denominador comdn, tienen el
'*ﬁque 11 "Quejosa' es una persona moral extranjera,

, - En virtud de que el presente trabajo versa sobre el es-

: 3 tudlo de la situaci8n jurfdica del extranjero frente a el Juicio

";de amparo en materia admindstrativa, respecto del registro de

H' marcas,‘he procurado abordar una serie de conceptos Intimamente

;,frelac1onados con el tema fundamental que nos ocupa, con el £In

vadg estar en posibilidades de determinar dicha situaciﬁnljuridi-
.Ca.

Ahora bien, el objetivo del presente estudio ha sido al-
"canzado a través del anflisis de los diversos temas que lo compo-'
nen, determinindose de esta forma la posibilidad de participacién
‘;dél extréhjerO‘como parte en nuestro julcio de garantfas, quedan-
37}3d01&ebidaménte'integrado el presente trabajo medlante el estudio;,
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tanto del régimen juridico de la propiedad industrial asf{
como de la procedencia y principios fundamentales del juicio
- de amparo.

Ahora bien, me permito a continuacién efectuar la sfnte-
. sis de diversos amparos en revisién, en los que la Justicia de 1la
<: Uni6n ha amparado y protegido a personas morales extranjeras, en
" contra de los actos que reclaman del Subsecretario de Fomento In-
_i dustriai y Director General de Invenciones y Marcas, ambos de la
. fseéretarla de Patrimonio y Fomento Industrial ( 1 )

1.- Ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegia-

do del Primer Circuito en Materia Administrativa, del dfa veinti-

seis de octubre de mil novecientos ochenta y uno R.A. 729/81
quejosa: Markwell Manufacturing Co. Inc.

Por escrito presentado el diIa veintitrés de julio de

- -mil novecientos setenta y nueve, Bjorn B. vadillo, como repre-
- 'sentante de Markwell Manufacturing Co., Inc., ocurrif ante el
. Juez de Distrito en Materia Administrativa en el D.F., demandando
©. el amparo y proteccifn de la Justicia Federal, contra los c.C,
Subsecretarios de Fomento Industrial y Director General de Inven-
,iciOnes y Marcas, a quienes sefial8 como autoridades responsables

y por los actos reclamados. que la parte quejosa , bajo protesta
‘de decir verdad, declaré que son los siguientes:

L a) La resolucién contenida en el oficio del 4 de julilo
i3.de 1979, misma que le fué notificada el dfa 4 de julio de 1979
"_y por medio de la cual el C. Director General de Invenciones y
‘Marcas en base a un supuesto acuerdo del C. Subsecretarioc de Fo-
" mento Industrial, resuelve negar el registro como marca de la
%/.-denominacifn '"Markwell', el primero se supone como autoridad eje-
3_ cutora y suscriptora del oficio y el segundo como autoridad or-
i 'denadora del mismo.

1 Ac te Secretarla de Comercio y Fomento Industrial cnnﬁorle
a reforma a la Ley Orgfinica de la Admistracién Pblica Federal
. publicada en el Diario Oficial de la Federacifn €1 dfa 29 de Dl-
c1e'bre de 1982.
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. ~b) Todas las consecuencias y efectos de derechos de-
r1vadou del acto antes especificado,

i A51m1smo, la quejosa expresS los siguientes conceptos
de v1olac16n, "Unico. Violacifn de los articuls 14 y 16 de 1la Cons-
i'tucidn Federal, por cuanto que las responsables en la resolucién

'féélamada, llevaron al cabo una indebida interpretacifn y una inexac-
‘ ta aplicacién de los artfculos 90, fraccién I y 91, fraccidn V, de
i"la Ley de Invenciones y Marcas, dejando a su vez de aplicar los es-
tipulado'en el pirrafo final de la fraccifén XVIII del ordenamiento
iégnlfcitado, por lo que se refiere al anfilisis que debe llevarse
Alfcabo Sobre una marca, esto es, examinfindola en su conjunto o aten-
diendo  "a los elmentos que hayan sido reservados por Esta'.

Por su parte, la resolucién expedida por las autorida-
des responsables expresa como argumento de su parte para negar el
réglstro marcario solicitado, los siguientes:

. a) Que el articulo 90, fraccién 1 es aplicable a este
caso, en virtud de que el término "MARKWELL" traducido al espafiol
s "buena marca" por lo que se considera carente de medios para
ident1f1car los productos que pretende amparar, ya que no posee
qgracteres distintivos para constitufr una marca.

‘ b) Que la denominacifn '"MARKWELL' éstd constituida por
lbsitérminos del idioma ingl#&s, perfectamente distinguibles, que
Signifi;an "marca' y "bueno'" respectivamente, por lo que en conjun-
to qsf5 designando la calidad de los productos al indicar que los

: mismosfson de "buena marca" y esto ante cualquier comprador estd

hﬂahﬂo una idea de una calidad superior, por lo que se considera que
"-la‘denominacién cae dentro de los supuestos establecidos por la
fféctiﬁn V, del articulo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas".

‘Tramitado el juicio ‘de garantfas con el -ndmero 722/79,
ante-el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el
sttrlto Federal, concluy6 por sentencia del veintiuno de agosto de
;iqnovec1entos setenta y- nueve, en la que el indicado. juez de
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distrito concedif a la quejosa el amparo y proteccién de 1la
Justicia Federal.

Inconforme con dicha sentencia, el Subsecretario de

" Fomento Industrial Y el Director General de Invenciones y Mar-
-  cas de la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial, interpu-

" sieron el recurso de revisién, del que tocé conocer al Tercer
‘~ Tfibunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrati-
l«wva, el que por auto de su Presidencia de primero de junio'de

" mil novecientos ochenta y uno, lo admitié con el nlGmero de re-

- gistro RA.- 729/81.

» EL sefior Agente del Ministerio Pdblico Federal de la
adstripciﬁn, formulé pedimento. :

.Las autoridades recurrentes sefialaron los siguientes

. agravies:" Violacidén por inexacta aplicacibn e incorrecta in-

‘1fterpretaci6n de los articulos 76, 77 y 78 de 1la Ley Reglamen-

o tariafde los preceptos 103 y 107 Constitucionales, en relacién

con'la fraccién V, del artfculo 91 y la fraccién I, del artfculo
90 de 1a Ley de Invenciones y Marcas, asf como la no aplicacién

del precepto 222 del C6digo Federal de Procedimientos Civiles

- de aplicacifn supletoria en materia de amparo. " :

AL respecto, el Magistrado Relator formul6 el proyecto

de resolucién respectivo, en los siguientes té€rminos; " Son "

3 infundados por una parte insuficientes por otra, los conceptos

-~de agravio que expresan las autoridades responsables recurien-,
. tes "

s En efecto, en la mencionada resolucién se sefiala es in-
’~£undado el primer concepto de agravio que expresan las recurren-
ﬂftes,'eniel sentido de que la sentencia combatida viola el artfculo

" 77, -fraccién I1I, de la Ley de Amparo, al resultar contradicto-

:*-fid; obscuro e impreciso el considerando tercero de la misma,

*3 debid6 a que de su lectura se desprende que el que sostiene

-que la negativa de la marca en cuestibn se funda en una consi-

ﬂeréCiGn;indebidamente‘razonada; ""toda vez que la niréa pro-



- 90 -

"_puesta a registro, analizada en su conjunto, no es descripti-
-va de una supuesta calidad de los artfculos que trata de pro-

" teger o sea de amparar grapas y engrapadoras..." consideracio-
nes que no pueden ser calificadas de obscuras y contradicto--
“rias.

Asimismo, el Tribunal sostiene._ que tampoco es exacto
—.como lo afirman las recurrentes, que la marca propuesta a re- |
gistro al ser analizada en su conjunto, evidencie la relacidén
‘existente entre la misma y los productos que con ella se pre-
‘tenden amparar.

, Considera resulta infundado lo manifestado por los re-
- currqnfes, en virtud de que los mismos al emitir la resolucién
reclamada, no llevaron al cabo el estudio de la marca'"Markwell®
~en su conjunto, sino que la dividieron en dos partes:"MARK" vy
""UWELL"; y ademfs los productos que se pretenden amparar son los
contenidos en la clase 37 de la clasificaci6n oficial "grapas
y_éngrapadoras", por lo que no existe ninguna relacifn entre 1la
denoﬁinaciﬁn propuesta a registro y los productos que con la
’~‘misma'sebpretenden amparar.

‘

Por otro lado, el mencionado Tribunal afirma tampoco
es exacto que la marca "MARKWELL" sea descriptiva de los pro-
ductos que pretende amparar, asi como tampoco lo es de una su-
puesta calidad de los articulos que trata de proteger. Por con-
:" siguiénte, sostiene que dicha marca no encuadra dentro del su-
‘lﬁuesto‘q que se refiere el articulo 91, fraccién V, de la Ley
"de Invenciones y Marcas, debido a que la multicitada marca,
 tomada-en su conjunto, no tiene una significacibn concreta Que
- pueda dar idea absoluta de los productos que pretenda amparar. .

_ "Por otra parte, sefiala este Tribunal que de una inter-
pretac16n 16glca JurId1ca de lo dispuesto por el articulo 91,
igfracc16n V, de la Ley de Invenciones y Marcas, se llega a laA

f;conclusxﬁn de que la denominacibén respectiva que pretenda re-
‘glstrarse y que se califica como "descrlptxva" debe corres

: ponder al idioma espaﬁol. y no a una lengua extranjera.
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Continua, la resolucién que nos ocupa, mencionando que
.en virtud de que las autoridades responsables para negar el in-
dicado registro, (nicamente invocaron la fracci6n V, del artfculo
91 de 1a Ley de Invenciones y Marcas, sin invocar ninguna otra
- fraccifn del citado precepto legal, no puede imputarsele, como
lo argumentaron las recurrentes, ninguna otra objecién de las
“contenidas en los supuestos contemplados en las diversas frac-
ciones del artfculo 91 de la citada ley; por lo que igualmente
,'rgsulfan infundados los respectivos agravios, siendo por ello
. apiicable‘en 1la especie el criterio invocado por el juez fede-
ral.

.

El tribunal resuelve que resultan insuficientes los agra-

‘- vios manifestados por las recurrentes, en el sentido de que en

la vigente Ley de Invenciones y Marcas no existe ninguna dispo-
' éitiﬁn que establezca la obligacién de conceder un registro mar-

R cario con base en la existencia de una marca anterior; y queda
‘por otro lado, las disposiciones legales conforme a las que se

".concedi6é el registro marcario nfimero 76534 actualmente no tienen
'vilidez, ya que sk bien son exactas las anteriores afirmaciones,
las mismas son insuficientes para revocar el fallo combatido,
lporque las argumentaciones juridicas esenciales y fundamentos
ilegales en que se apoya la sentencia recurrida, no han sido

e desvirtuadas con los diversos conceptos de agravio anédlizados.

_ -~ Finalmente, declara es inexacto que 1la resolucian com-~
;?bhtidai?iole en perjuicio de los recurrentes el artfculo 222

; :dgllccdigo'Federal de Procedimientos Civiles, al desestimar
;._segﬁn‘léé recurrentes el contenido de su informe justificado.

* Siendo que por el contrario, el a que si analizf el contenido
.del informe justificado, ya que del mismo desprendis la certe-
'~;zaAde1 acto réclamado, y del andlisis de los argumentos y bases

" legales contenidas tanto en la resoluci6n que constituye el
- acto reclamado.e informe justificado rendidos, a la luz de los '’

f”ngqﬁceptos de’viplaciﬁn, concluyS que los mismos son €fundados,
 .ﬁ9ri1o cual son infundados los conceptos de agravio antes se-
fialados.
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Asf, por unanimidad de votos el Tribunal resolvid:

"Primero .- Se confirma la sentencia recurrida.

o Segundo.- La Justicia de 1la Unidn ampara Y protege
S Markwell Manufacturing Co. Inc., en contra de los actos
'que reclama del Subsecretario de Fomento Industrial y Direc--
_;*tor General de Invenciones y Marcas..."

- 2 EJecutona dictada por el Tercer Tribunal Colegiado
-del. Primer Circuito en Materia Administrativa, el dfa nueve
‘de julio de mil novecientos ochenta y uno. R.A.99/81. Quejoso
“Filmways, Inc.

- Por escrito presentado el dia veintiseis de septiembre
“de mil novecientos ochenta, Jaime Delgado Reyes, como Trepresen-
ltﬁnté de Filmways, ‘Inc., ocurrifé ante el Juez de Distrito en
Materia Administrativa en el D.F., demandando el amparo y pro-.
:tgéciﬁh.de'la Justicia Federal contra el C. Subsecretario de
'Eqmentqundustrially el C. Director General de Invenciones y
M@rcﬁs, a quienéé‘senalﬁ como autoridades responsables por
“el acto reclamado consistente en: "La resolucién administra-
“tiva de fecha 27 de agosto de 1980, emitida por las responsa-

. bles que se contiene en el oficio 18-24-V-61809, dictada en
tel expediente No. 158965 de marca, por medio del cual se neg6
,en\definltxva a mi representada el registro como marca de la
. 1denom1nac16n "Filmways."

La Quejosa hizo valer como concepto de violacibn, el
-.que el -acto reclamado viola en su perjuicio la garantia de '

‘ 'lega11dad consagrada én ¢l articulo 16 constitucional, en
§v1rtud de que en el mismo se realiz6 una indebida aplicacién
de1 articulo 91, fraccién V, de la Ley de Invenciones y Marcas.

Por su parte, el acto reclamado en este juicio de- ‘ga-
rantias, se emit16 en los szgu1entes términos; "En relac16n
on su solxcxtud de registro como marca de la denominacidn
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"Filmways'", de fecha nueve de enero del afio en curso, pro-
pucsta para amparar peliculas cinematogrificas y de televi-
si6n, clase 36 de la clasificacibn oficial y teniendo en --
cuenta todos los argumentos expuestos en su escrito de die-

: cinueve de marzo Gltimo, se le manifiesta lo siguiente: que

. 1a denominaci6én propuesta 'Filmways', no es apta a registro
como marca, ya que aplicada a pelfculas cinematogr&ficas y
de televisi6n, entre otros productos resulta descriptiva de
los mismos pues estd integrada por el término "Filmways',
mismo. que contiene la palabra "Film'" pelfcula y el sufijo
“WAYS“, que denota direccién, manera, posicién, los que en

’ conjﬁnto.hacen una clara indicaci6én de que los productos a
que se refiere su marca, son precisamente peliculas con cier-
tas caracterfisticas. En efecto, la palabra "Film'", tiene
diversas acepciones, tal y como cita, pero lo que va directa-
mente relacionado con los productos que desea proteger es
"pelicula", por ser este uno de los productos que desea ampa-

" rar. No procede desestimar la objecibn comunicada, por estar

;‘d§bidamente fundada en la fracci6n V del articulo 91 de la Ley

de Invenciones y Marcas, al tratarse de una denominacién que a

'~ pesar de su estructura artificiosa, resulta claramente descrip-
' tiva de pé¢liculas cinematogrlficas y de la televisidn., Por

lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos le-
gales‘ya invocados, es de resolverse y se resuelve: UNICO'-

‘Se niega el registro como marca de la denominacién "Filmways'".

Tramitado el juicio de amparo bajo el n@imero 340/80
ante el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el
Distrito Federal, concluyf por sentencia de fecha 31 de o;tubre
- de 1980,‘én la que el indicado juez de distrito concedié a la
* quejosa el amparo solicitado. ‘

Inconforme con dicha sentencia el Subsecretario de Fo-
-mento Industrial de la Secretarfa de Pitrimwiio y Fomento Indus-
tial interpuso el recurso de revisi6n, del que tocé conocer al
Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Admi--
nistrativa, el que por auto de su presideh¢ia de 19 de enero de
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'f'1§81, lo admiti6 con el nfimero de registro RA-99/81.

» El sefior Agente del Ministerio Pdblico Federal de 1la
-~adscripcién no formuls pedimento.

La recurrente expuso como agravios, los siguientes:

~. "Violacibn pbr inexacta aplicacifn e incorrecta interpretacién

del contenido de los artfculos 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo,
en relaci6n con la fraccién V del articulo 91 de la Ley de In--
venciones y Marcas de aplicacién vigente, asf como la omisién
‘en cuanto a la aplicaci6n de precepto 222 del C6édigo Federal de
Procedimientos Civiles".

Al respecto, se ordené turnar estos autos &l magistra-
"'do Relator, quien formulf el proyecto de resclucién respecti--
vo, -en los siguientes términos. "Son infundados en parte y-en
otra inoperantes, los agravios que hace valer la recurrente en
su-escrito relativo.”

: En efecto, en la mencionada resolucifn se declara es

. infundado el agravio consistente en que se violan en perjuicio
de la autoridad recurrente las formalidades esenciales del pro-

”cédiﬁiento, en virtud de que no son exactas las afirmaciones

“.que se hacen en los agravios, lo que concluye al sefialar que

del considerando tercero de la resolucién que se revisa, se-

- viene en conécimiento que el a quo transcribié Integramente la

resolucién reclamada poer la quejosa, y a ese respecto, estimé

' que de la simple lectura de la resolucién transcrita, se ad--

E'vierte que'la'misma fué fundada en lo dispuesto por el articulo

91 fraccibn V, :de la Ley de Invenciones y Marcas, concluyendo
“que el acto reclamado no fué fundado debidamente, pues la cita-.
da fraccibn, sefiala no podrin constituir una marca las denomi--
naciones descriptivas de los productos que tratan de protegerse

7l‘¢dn(él]o,<siendo que la denominacifn "Filmways'" no es descrip-

>Q;iVa.de;lo§-productos que pretende amparar, es decir, pelicu4
-.-1as cinematogr&ficas y de televisién, ya que para que una de-
““nominacién sea descrptiva de los productos que trata de prote- -
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ger, se requiere, necesariamente, que la misma defina y des-
criba de manera categfrica y especifica tales productos.

Asimismo el Tribunal sostiene que resultan infundados

j por insuficientes los agravios que se hacen consistir en que la
© “denominacién "Filmways" sf resulta descriptiva de los productos
que pretende amparar. En efecto, de conformidad con la fraccién
’V, del articulo 91 de la ley en cita, no es necesario que una
denominacién tenga cierto grado de descriptividad para poder 6
no constituir un registro marcario. Asimismo, resultan infun--
- dadas por insuficientes, en virtud de que no combaten todas y
cada una de las consideraciones jurfdicas sintetizadas con an--
terioridad y consecuentemente, declara, aquéllas permanecen
firmes.

Por lo que respecta a los agravios consistentes en que
‘el a quo omiti6 analizar los argumentos hechos valer por la
autoridad responsable, en su informe con justificacién, considera
también resultan infundados, basfndose para ello en que de con- .
formidad con 1la técnica del juicio de garantfas, no es dable
al a - quo analizar la legalidad o ilegalidad del acto reclamado
con base en los argumentos producidos por la responsable en
su informe con justificacibn.

. Por otro lado, el citado Tribunal afirms también resul-
- tan inoperantes los agravios que se apoyan en lo dispuesto en
la fraccién XVIII, del artficulo 91, de la Ley de Invenciones y
Marcas, en virtud de que las cuestiones que se proponen COmO
agfhvios, no fueron hechas valer ante el a quo. Consecuentemen-
te el Tribunal Revisor no debe analizar la legalidad o ilegali-

: »_‘dad:de 1la resolucifn que se revisa a 1a luz de tales argumentos,

por estarse en presencia de un asunto que se rige por el prin--
cipio de estricto derecho.

- Asimismo, el Tribunal Revisor afirma también resultan
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inoﬁerantes los agravios consistentes en que el significado
del término "Film'", cuando al de "Ways', proporciona la exis-
tencia de la relacibn directa entre los productes pretendidos
y dicha denominacién, pues el primero de ellos significa pelf-
cula, membrana, telilla y en el caso de fotograffa y cine tie-
ne una'acepci6n de cinta, artfculo que sirve para impresionar
fbtogtafias; y en cuanto al segundo término, o sea 'Ways", ~-
traducido al espafiol, se trata de caminos, distancias, cursos
direcciones, velocidéd, por lo que unidos dichos términos pro--
porciohan al pGiblico adquirente de los productos de la clase
26 de la clasificacifn oficial, la certeza de que se trata de
ductos relacionados y utilizados en la fotograffa, asf como en
la industria cinematogrdfica, por lo que la resolucién reclama-
da estd fundada y motivada.

El Tribunal afirma son inoperantes los agravios ante--
riormente sefialados, en virtud de que del considerando tercero
de 1a resolucifn que se revisa, se desprende que el a quo esti-
mé que el término "Filmways', tomado en su conjunto, carece de
significado alguno, siendo indebida la separacién de los térmi-
nos "Film" y "Ways" que las autoridades responsables realizaron.
Consecuentemente, continua, la sola reiteracién de aquéllos ar-
gumentos, no conduce a la revocacién de la sentencia que se re-
visa, pues ello equivale a pasar por alto los fundamentos de di-
cha resclucién.

Finalmente, por lo que hace a los agravios consistentes
‘en que los criterios que invoca el a quo en la resolucifn que
se revisa, no son aplicables, también considera el Revisor que
resultan infundados por insuficientes, en virtud de que el ca-
so sujeto a estudio versa sobre el hecho de que se negé a la
quejosa el regiétro como marca de la denominacién "Filmways",
-pof ser descriptiva de los productos que pretende amparar, y
sobre tal tema versan los criterios referidos, si tienen apli-
,; cacifn en la especie.
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Asi por unanimidad de votos de los sefiores Magistrados,

. el Tribunal resolvié:

"Primero.- Se confirma la sentencia recurrida sujeta
a revisién.

Segundo.- La Justicia de la Unidén ampara y protege a
"Filmways, Inc." contra los actos que se reclama de los C.C.

. "Subsecretario de Fomento Industrial y Director General de

Invenciones y Marcas...,"

= 3.- Ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegia-~
" do en Materia Administrativa del Primer Circuito, el dfa veinti-

;_:dos de julio de mil novecientos ochenta y uno R.A. 837/81. Qué-

- josa: ‘Abbott Laborateries,

‘ Por escrito presentado el dfa veintiseis de marzo de
 mil novecientos setenta y nueve, Bjorn B. Vadillo, en su cardc-
ter de apoderado de Abbott Laboratories, promovi8 juicio de am- .
- paro indirecto del que toc8 conocer al Juzgado Quinto de Distrito
‘en Materia Administrativa en el D.F, contra los C.C. Subsecreta-
rios de Fomento Industrial y Director General de Invenciones y

ks Marcas, a quienes sefial8 como autoridades responsables y por los

_actos reclamados que la parte quejosa, bajo protesta de decir
verdad, declard que son los siguientes:

a) La resolucifn contenida en el oficio 9768 'del 7

. de marzo de 1979 y por medio de la cual el C. Director General

de Invenciones y Marcas, por acuerdo del C. Subsecretario de

Fomento Industrial resuelve negar el registro de la marca "SKIN
-PLUS" el primero se supone como autoridad ejecutora y suscrip-

_j”tdra del_oficio y el segundo'como avtoridad ordenadora del

. -mismo, ya que no se transcribe en la resolucién reclamada cual

B haya sido el citado acuerdo y mucho menos la fecha del mismo.
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b) Todas las consecuencias y efectos de derecho deri-
vados del acto antes especificado."

La quejosa sefial6 como tercero perjudicado a Hazel
Bishop Inc.

Asimismo, la quejosa al sefialar los conceptos de vio-
laci6n, aduce que, las responsables violaron en su perjuicio
las garantfas consagradas en los articulos 14 y 16 constitucio-
nales al dictar la resoluci8n que se impugna, en virtud de que
hacen una inexacta aplicacifbn y una indebida interpretacifn del
artficulo 91, fracciones V, XVIII y XXIII de la Ley de Invencio-
nes y Marcas, Aderds de que el anflisis que efectGan las res-
ponsables de la denominacién propuesta, no se adecda a lo esti-
pulado por la fraccifn XVIII del mismo ordenamiento en cita.

Las autoridades responsables al emitir 1la resolucifn

- . reclamada sefialaron, comoc fundamento, dos razones:

a) En virtud de que se encuentra dentrc de las proht-?
biciones contenidas en el artfculo 91, fracciones V y XXIII de
la Ley de Invenciones y Marcas, toda vez que resulta descripti-
va en su conjunto del destino de algunos de los productos que
trata de proteger, las autoridades responsables apoyan esa
determinacifén en la consideracifn de que '"uno de los elementos

_integrantes de su denominacifn es "SKIN", o sea piel y al tra-
tar de proteger productos de belleza, entre otros, estd clara-
mente designando el destino de 1os mismos"™. ; y

b) Existe como impedimento legal la marca registra-
da 66335 '"PLUS", semejante en grado de confusibn a la denomi- -
nacifn propuesta y que al amparar productos similares, se estd
dentro de lo dispuesto por el artfculo 91, fraccifn XVIII de
la Ley de Invenciones y Marcas.
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Tramitando el juicio de garantfas con el ndmeroc 165/79
anite €1 Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el
" D.F., concluy6 por sentencia del veintinueve de enero de mil no-
vecientos ochenta y uno, en la que el indicado juez de distrito
concedié a 1a quejosa el amparc y proteccibn de la Justicia Fe--
deral.

Inconformes con la anterior resolucién los C.C, Subse-
cretario de Fomento Industrial y Director General de Invenciones
: y‘Marcas, por conducto del Subdirector de Operaciones de la pro-
pia Direccifn, interpusieron recurso de revisién, del que tocé
. conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
'dei Primer Circuito, el que por auto de su Presidencia de nueve
""de junio de mil novecientos ochenta y uno, lo admitié con el nG-
mero de registro R.A. 837/81.

; El Agiante del Ministerio Pdblico Federal de la sdscrip-
7 cifn no formul6 pedimento.

Las autoridades recurrentes expresaron los siguientes
agravios:

I.» Lo que el fallo expresa en primer lugar constitu-

. ye una violacibn, por aplicacién inexacta, del articulo 91, frac-

“cifn V, de la Ley de Invenciones y Marcas, relacionado con 1s

- fraccifn XXIII del mismo precepto.

II.- En la sentencia fue violado, por inexacta aplica-
“ci6n el articulo 91, fraccibn XVIII, de la Ley de Invenciones y
" 'Marcas.

5 Al respecto, el Magistrado Relator, formul6 el proyec-
- to-de resolucifn respectivo, en los siguientes términos: " Los.
- agravios expresados por las recurrentes son infundados."

o En efecto, el Tribunal Revisor afirma que no les asiste la
‘' faz6n a los promoventes del recurso.
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En primer té&rmino por lo que respecta a los argumentos
propuestos, en el sentido de que se aplic6 inexactamente en 1a
sentencia que recurren, el invocado articulo 91, en sus fraccio-
nes V y XXIII, la Gltima fraccibén sefialada, prohibe el registro
como marca de las palabras traducidas a otros idiomas, pero esto,
en manera alguna, desvirtda la interpretacién hecha en la tésis
del a quo, seglGn lo afirma el revisor.

Por otro laddé, respecto de la primera fraccién mencio-
nada, no se contrapone el argumento acerca de que la descripti-
vidad de 1la denominacidn debe corresponder al idioma espafiol y
"no a una lengua extranjera, a lo sefialado por la fraccién XXIII.

Asimismo el Tribunal Revisor sefiala que las responsa--
bles para concluir que la denominacién ""SKIN PLUS" es descrip--
tiva del destino de algunos de los productos que protege, es
decir productos farmacluticos, de tocador, de belleza y de per-
fumerfa (Clase 6), Gnicamente examinaron uno de los elementos
de que ese t8rmino estf formado, sin hacer ninguna referencia
a la segunda voz que la forma, y si bien en principio puede acep-
tarse que el elmento "SKIN" puede ser descriptivo, de la marca,
también lo es que tiene el elemento PLUS, que lo hace suficien-

- temente distinta, susceptible de diferenciarse, y por ello suscep-
tible de registro, pues solo podrd ser usada en su integridad
por la propietaria.

Por 1o que respecta al diverso argumento propuesto, el
Tribunal Revisor considera debe decirse que en el caso, la mar-
ca cuyo registro se negé es "SKIN PLUS" y, la registrada como
anterioridad es '"PLUS", que si bien es cierto que tomados en su
conjunto, podrf estimarse que guardan entre si semejanzas grd--
ficas y fonéticas, dado que en ambas incluye el vocablo "PLUS",
también lo es, que no puede perderse de vista que, la primera
~consta de dos palabras y la segunda de una, por lo que pronun--
'54ciando una y otra conforme a la fonética que en nuestro idioma
corresponde a las letras que las integran, resultan inconfundi-
bles, ademis de que, la palabra inicial las hace diferentes, lo
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que implica que también las distingue visualmente y, por Gltimo,
siendo esto el elemento mis importante, debe vilidamente decirse
. ‘que. dichas marcas no producen confusibn.

Finalmente, declara que al resultar infundados los
agravios esgrimidos por las recurrentes, debe confirmarse la sen-
_ tencia a revisién.

Asi por mayoria de votos de los magistrados, se Tesol-
vié: ‘ '

"Primero.~ Se confirma la sentencia a revisién dictada
por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el
. Distrito Federal en el juicio de amparo nfimero 185/79.

Segundo.- La Justicia de la Unién ampara y protege a
Abott Laboratories, contra los actos y las autoridades que que-
. .daron precisadas en el resultado primero de esta resolucién”.

o Ahora bien, me permito a continuacibn hacer algunos
. ~comentarios respecto de las ejecutorias cuya sintesis se ha rea-
-~ 1lizado aqu!l con anterioridad.

Cabe hacer notar que en las mismas, las diversas que-
_josas, al interponer el amparo indirecto, sefialaron como concep-
.~ to de violacién, la violacibn a los artfculos 14 y 16 constitu--
“cibhales. o de ambos, por parte de las responsables, al haber,
Angstés @1timas, realizado una indebida interpretacién y una inexac-
“.ta aplicacifn de los artfculos de la Ley de Invenciones y Marcas
“-que enm su demandas mencionan.

o Asimismo, deseo mencionar el hecho de que la mayoria

" de las negativas de registro, que en forma de resolucién expiden

: las autoridades: .competentes, se fundamentan en las distintas frac-
. ciones que integran el artfculo 91 de la Ley de Invenciones y
:fMarcas, del que por su innegable importancia ya nos hemos ocupa-
“"do con anterioridad.
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Especial mencifn requiere la fraccidén V del artfculo

91 de la citada ley, que determina no son registrables como
marca las denominaciones descriptivas de los productos que pre-
tenden amparar, incluyendo aquellas que puedan servir para desig-
~ nar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, presentacibn

o época de elaboracibn de los mismos. Siendo que una denomina--
~cién descriptiva, no se considerari distintiva porque ostentenuna
ortografia caprichosa.

_ Ahora bien, me permito mencionar a continuacifn cuales

- han sido algunos de los criterios sotenidos por los Tribunales

" Colegiados, en diversas ejecuterias dictadas en distinto amparos
en revisifn, ya que los mismos abordan el tema de nuestro intéres.

] Amparo en revisifn 283/80.- Life Savers Inc.- 18 de
abril de 1980.- "Marcas.' Su Descriptividad" debe corresponder

al idioma espaflol y no a una lengua extranjera.- De una interpre-
taci8n 16gica jurfdica de lo dispuesto por el artfculo 91, frac-

‘ cién V, de la Ley de Invenciones y Marcas, se llega a la conclu-

. 5ifn de que la denominacién "Bubble Yum", calificada de descrip-A
tiva debe corresponder al idioma espafiol y no a una lengua extran-
jera pues’admitir lo contrario implicaria exigir que el pGblico ‘
.consumidor llevara al cabo la traduccifn de una expresién de un
idioma diverso, lo que evidentemente carece de todo apoyo legal,

. 'mis afin, cuando como en el caso Ias mismas autoridades recurren-
tes admiten que no se trata de una traduccién gramatical sino
~mds bien artificiosa, pues de la palabra "Yum'" se debe cambiar
1la-letra "y" por "G", sin que por otra parte exista alguna razén
legal para aceptar que la denominacifn de referencia resulte 'am-
pliamente conocida" y por ello cae en la prohibici6én sefialada
‘en el articulo 91, fraccién V, de la Ley de Invenciones y Marcas".

_ Amparo en revisién 1260/77.- C.P.C. International,Inc.
2 de febrero de 1978.- "marcas evocativas y no descriptivas.- No
: esiéxactOAQue'la marca "Completarroz" quede comprendida dentro
”4de la prohibicifn a que se refiere el artfculo 91, fraccién V
_de la Ley de Invenciones y Marcas, que dispone due no son regis-
j tpéb1es_como‘marca las dénonihaciones, figuras y frases descrip-
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tivas de los productos o servicios que traten de protegerse,
ya que dicha marca no describe los productos que tratan de am-
pararse con ella. En efecto, si bien es cierto que la marca
de que se trata incluye el término arroz, que podia en forma
aislada considerarse como descriptiva, también es cierto que
dicha expresién acompafiada del t&rmino '"complet' no tiene sig-
".nificacifn concreta que pueda dar idea absoluta de los alimen-
' -tos y sus derivados que se pretenden proteger, por lo cual su
"~ composici6n caprichosa y hasta arbitraria solamente invoca el
producto o sugiere su naturaleza o utilidad. Describir, sig--
v nifica delinear, dibujar, figurar alguna cosa representéndola
,'bnuevamente y por partes, de ahf que la expresi6n completarroz,
. sea Ginicamente evocativa, pues ademis de que no existe en el
it.idioma‘castellano ningtdn género de articulos con esa denomina-
" ci6n, la misma s6lo da idea del producto o sugiere su naturale-
" za o utilidad".

SR Amparo en revisidn 408/77.- Carrocerfas Preconstrui-
‘. 'das, S.A..- 11 de agosto de 1977.- "Marca, no descriptiva.-

-~ 1a prohici6n contenida em la fracci6n IV del artfculo 105 de
»-la Ley de Propiedad Industrial (ahora abrogada)no es absoluta
rf'y debe entenderse limitada a los casos en que la descriptividad
- "sea tal que defina a los productos a los que se va aplicar. Pero
. en el caso de "Metrobus'", si bien las palabras metro y bus, en
’ ‘forma aislada, son descriptivas, una del transporte colectivo
"y la otra de vehfculo, como unidad .pierden descriptividad y dan lu-
:.gar a un término nuevo, con significado propio, nuevo, 1icito
Sy registrable.

i Amparo en revisibn 441/79.- Consolidated Foods Co.

22 de Agosto de 1979.- "Marcas.:Denominaciones descriptivas .-
Z:Conforne al artfculo 91, fraccidn V, de la Ley de Invenciones
.y Marcas, no son registrables como marca las frases descripti-
,'vas de los productos que traten de ampararse con la marca; in-
f‘cluyendo aquellas que puedan servir para designar la calidad

i de esos productos, y una denominacifn descriptiva no se consi-
;;dérAra distinta por el hecho de ostentar una ortografia capri-
E‘".clu?sa. Se debe, pues, establecer cuando una marca es descrip-
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tiva y no es registrable, y cuando es simplemente sugestiva y
si se puede registrar. En este aspecto, y para iluminar la
interpretacifn del wecepto, se puede recordar que el articulo
6 quinquies, apartado B, inciso 2°del Convenio de Paris revisa-
do en Lisboa en 1958, sefiala que las marca pueden ser rechaza-
das cuando esté&n desprovistas 'de todo' cardcter distintivo, o
bien estén formadas "exclusivamente" por indicaciones que pue-
| dan servir, en el comercio, para designar la especie o destino
de los productos. Asf pues, una denominacifn no serd apropia-
' ble como marca, por un productor, cuando describa o pretenda
‘describir la calidad de sus productos, sin una indicacién o
caracteristica especifica que los distinga de los productos se-
ﬁejantes a los demfs, productores. No se podrfa octorgar el re-
gistro, como marca a un producto, de una denominacién que en si
. misma pudiera servir para calificar los productos de tcdos los
‘fcompetidores, pues no se podria privar a éstos del derecho de
" usar esa expresibn en sus etiquetas para evitar el peligro de
incurrir en imitaci6n de marca. Pero cuando la denominacién

° o expresifn, siendo sugestiva de alguna calidad del producto,

tiene caracterfsticas propias e individuales que permitan dife-
renciar el producto, sin que esa expresién peculiar impida a
los competidores usar la denominacifn o expresifn genfrica en

. sus etiquetas, entonces si es susceptible de registro."

Amparo en revisidn 467/79.- Baltimore Aircoil Company

/" Inc.- 25 de julio de 1979'. Marcas denominaciones descriptivas

‘el artfculo 91, fracci6n V, de la Ley de Invenciones y Marcas

" establece que no son registrables como marca los adjetivos que
resulten calificativos del producto, o de su naturaleza, destino
" u origen. Esto requiere que el adjetivo describa el producto -- -
~. que se trata de amparar, o sus caracterfsticas, y no que sea po-

| »siblemente descriptivoe en genéral de cualquier caso, sino que lo
".sea en manera especifica del producto o de sus cualidades. Luego

?,?si se pretende registrar como marca un adjetivo calificativo que
i:no evoca una conexién directa con el producto de que se trata,
é?ni cdn sus cualidades, y ello a pesar de que se conozca la natu-
‘1[raleza‘de ese producto; y si no se ve que entre los fabricantes
5'competidores haya un derecho natural y especffico a utilizar ese
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adjetivo para amparar o anunciar sus productos en forma de no
incurrir en imitacién de marca, entonces se debe concluir que
ese adjetivo si es registrable para ese producto particular."

Amparo en revisifn 254/78 California Products Co.
29 de noviembre de 1978.- "marcas descriptivas.- Conforme al
artfculo 7 quinquies del Convenio de Parfs, revisado en Lisboa-
en 1958, para que una marca registrada en su pais de origen pue-
da ser rechazado (apartado B, inciso 2Y, se requiere que ésté
desprovista "de todo' caridcter- distintivo, o bien formado'exclu-
sivamente'" de signos o por indicaciones que puedan servir para
designar especie, cantidad, calidad, destino, valor, lugar o &po-
‘ca de produccifn, etc. Luego si a una palabra extranjera que re-
sulta evocativa o descriptiva de los productos o de su naturale- .
- za o destino, se le agrega otro elemento suficiente para estable-
cer la distinci6n, de manera que la parte descriptiva o evocati-
- va no venga a resultar el elemento finico o substancial de la mar-
ca, 8sta si es susceptible de registro, a pesar del texto del ar-
‘ticule 91, fraccifn V, de la Ley de Invenciones y Marcas. Es el
caso, si bien el t&rmino "pave" puede ser descriptivo de pavimen-
to, la marca no puede decirse "exclusivamente' formada por ‘signos
‘0 indicaciones descriptivas, ya que la marca completa es "Plexi-
'Pave",‘y el elemento "Plexi" si resulta suficientemente distinti-
 _\ vo, por lo que la marca a examen si debid registrarse conforme al
artfculo 6°quinquies del Convenio de Parfs revisado en Lisboa en
" 1958."

‘ Amparo en revisién 45/77.- Golf Digest, Inc.- 3 de fe-~
.brero de 1977.-'"Marcas Denominaciones descriptivas.- La prohibi-
'.cidn que contienen los articulos 105, fraccifém IV, de la Ley de
la Propiedad Industrial y 91, fraccifn V, de la ahora vigente
Ley de Invenciones y Marcas, debe entenderse s6lo referido a mmn
llas denominaciones que, de modo innegable y categérico, descri-
. ban especifica y exclusivamente los productos que pretenden ser
| “protegidos con la marca, y no otros artfculos que sean s8lo

vsimilarés, andlogos o conexos.

Deseo sefialar que a pesar de los diversos criterios
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ostentados por los Tribunales Colegiados, en las ejecutorias
sobresalientes a que atabo de referirme, las autoridades com-
petentes es decir, la Direccidén General de Invenciones y Marcas,
ha insistido frecuentemente en dictar resoluciones negarorias de

marcas, en base a una supuesta descriptividad de la marca de los. .

producots que pretende amparar, sin tomar en consideracifn los
criterios que nos ocupan.

Por otro lado, me permito a continuacién transcribir.
diverses criterios sustentados por los Tribunales Colegiados,
respecto a las negaticas de registro fundamentadas en la fraccifn
XVIII, del artfculo 91, de la Ley de Invenciones y Marcas, en
que gran ndmero de las resoluciones que niegan el registro de
marcas, por parte de las autoridades competentes, se fundamen-

tan.

Amparo en revision 276/80.- Avon Products, Inc. 18 de
abril de 1980, "Marcas, para determinar si una marca es o no se-
mejante en grado de confusifn a otra ya registrada y vigente,
‘debe tom4rsela para compararla con la otra en su conjunto; o
b1en, atendiendo a los elementos que hayan sido reservados. Ar-
ticulo . 91, fraccién XVIII, de 1a Ley de Invenciones y Marcas.-
En el caso a estudio, como no se presenta el problema de que
s6lo: hubieran sido reservados determinados elementos de la marca,
la regla aplicable es que ambas marcas deben compararse en su
conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si al-
f‘guna de sus partes es o no parecida a la otra marca, a menos de
Qué ambas lo sean en toda su extensi6n, sino que deben atenderse
}primordialmente al efecto que producen, La exigencia legal
selaplica,porque lo constituye las marcas es su conjunto y-su
_ aspecto general, de modo que la imitacién que se produce -
"cuando dos marcas tiemen en comtin casi todos sus elementos ca-
racterfsticos, aunque existan diferencias entre los elementos
aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas
"y no a las diferencias a lo que se debe atender: para determi-
nar si hay imitacién. La similitud entre dos marcas no depen-
'ivdq.fundanentalmente de los elementos distintos que aparezcan en

~.ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juz-

t‘kadq debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resul-
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tan del’conjunto de elementos que constituyen las marcas,
porque de ellos es de donde puede apreciarse la semejanza en

. grado de confusi8n de las marcas en cuestién; y de manera se-
cundaria por la discrepancias que sus diversos detalles pudie-
rin ofrecer separadamente.'

_Amparo en revisién 527/74.- Henkel and Cie., GmbH.-29
de octubre de 1974.- 'marcas. Confusién. Diferencias Secunda--
rias.- Si dos marcas tienen una misma parte inicial o radical,

' que por sus caracterfsitcas resulta la parte mds importante o

significativa, y la parte final por sus caracterfisticas tiene-
“-alguna diferencia de orden meramente secundario o de significa-
ci6n de menor importancia, o de usc muy comfin, es claro que tal
diferenciit(que carece de 8nfasis) no basta para evitar la con-
fusifn entre ambas marcas (artfculo 105, fraccifén XIV de la Ley
de la Propiedad Industrial), .0 para evitar que se sugiera que am-
bas provienen del mismo productor, lo que impide el registro,de

'ff la segunda, ya que se podrfa inducir a confusién al pablico con-

- sumidor, o a que una de 1las marcas se beneficiara con el presti-
.gio 6 aceptacifn del producto amparado con la otra."

Amparo en revisién 21/76.- Johnson and Johnson.- 16 de
. marzo de 1976.- 'Marcas. Confusifn. Productos diferentes.-"Pa-
‘ra que una marca no deba registrarse, aplicando para ello el
- artfcule 105, fracci6n XIV, inciso b), de la Ley de la Propie-
}v,dhd Industrial aplicable, se requiere que los artfculos ampara-
. dos por ambas marcas tengan caracterfsticas semejantes. De ma-
x”:nera que si se trata de artfculos que no tienen mayor relacifn

i -entre sf, por su naturaleza y su uso, o por las tiendas en que

i* se venden, no hay inconveniente en usar marcas que podrfan con-
4  fundirse, cuando no hay la menor posibilidad de confusifn en
“'los productos, o de competencia comercial desleal entre los pro-
ﬁiductores. La propiedal de una marca tiende, esencialmente, a

: proteger el prestigio de un fabricante, de manera que otro no
"‘pueda aprovecharse de ese prestigio para obtener un provecho
Lscomercial, en detrimento del propietario de la marca anterior,
'fnx puede causar a 8ste algtin desprestigio en relacifdn con la ca-

?“11dad de su producto. Pero cuando los productos a que se apli-
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can las dos marcas son de naturaleza substancialmente diferente
0 se aplican a usos substancialmente diferentes, y se expenden-
en comercios substancialmente diferentes (cuando sg trata de
establecimientos especializados), no se v8& que haya razfn para
negar el registro de una marca por su posible semejanza o confu-
sién con la otra. Pues en estos casos no podri haber confusifn _
para. adquirir el producto del duefio de la marca anterior, con
motivo del reglistro del otro, nl el productor duefio de la ante-
rioridad podri sufrir dafio en su prestigio ni en su economfa
con el uso de la otra marca. Ni podrf4 el duefio de la primera,
para vender su producto, ya que ambos productores se encontra-
-r8n en esferas diferentes de usc, aplicaciones y expendios co-
merciales (o departamentos especiales, en comercios generales).
Por lo demfs, aunque los productos amparados por una marca per-
‘tenezcan a una categorfa, y la marca se haya expedido en prin-
cipio para amparaf todos los productos de esa categorfa, si 1la
realidad es que la marca estd destinada a amparar productos de
cierta naturaleza y destinados a ciertos usos afines, el regis-
tro de esa marca no impide el registro de una segunda marca se-
hejante que se destine a amparar exclusivamente ciertos produc-
tos que, aunque pertenezcan a la misma categorfa en la clasifi-
cacifn del artfculo 71 del Reglamento de la ley, sean articulos
de naturaleza esencialmente distintos, y que esencialmente se
?enden en comercios de naturaleza también diferentes, como es
el caso, por ejemplo, de cepillos para muebles, pisos y tapice-
rfa y de cepillos dentales."

Considero que los criterios a que acabo de referirme
establecen muy claramente la forma de determinar si una marca es
o no semejante en grado de confusifn a otra ya registrada y vis«
gente, lo que imposibilita, en caso de determinarse dicha seme-
~ janza en grado de confusifn, el registro de la nueva marca que
‘‘se sollcite. Problema que se presenta con gran frecuencia y --
por lo mismo suscita el que quien pretenda registrarla, al ser-
le negado dicho registro, acuda a solicitar el amparo y protec-
c1dn de la Justicia Federal.
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II, EJUCUTORIA QUE NIEGAN EL AMPARO.

Corresponde efectuar, en el presente apartado, la
sintésis de diversos amparos en revisi6n, en los que la Justicia
de 1la Unién no ha amparado ni protegido a personas morales ex-
tranjeras, en contra de los actos que reclaman del Subsecretario

'de Fomento Industrial y Director General de Invenciones y Marcas.

1.- Ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Cole-
giado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el dia
. treinta de julio de mil novecientos ochenta y uno R.A. 642/81%1.
L‘Quejosa: The General Tire and Rubber Company.

Por escrito presentado el dfa treinta de abril de mil
novecientos ochenta, Victorio Cano Diaz, en representacion de
The General Tire and Rubber Gompany, ocurrid ante el Juez de
Distrito en Materia Administrativa en el D.F,, demandando el am-
‘.. paro y proteccifn de la Justicia Federal, contra los C.C. Subse-

" ¢retario de Fomento Industrial y Director General de Invenciones

.~y Marcas, a quienes seflalé como autoridades responsable, por los
;- actos reclamados que la quejosa bajo protesta de decir verdad,
. ‘declar6 que son los siguientes: "De la autoridad sefialada como

? Ordenadora (C. Subsecretario de Fomento Industria) la resolucidn
. No. 16-13-28245, de fecha 26 de marzo de 1980, por medio de -
la cual se niega el registro como marca de la denominacidn -
vf"SPORT~TRAC“, expediente No. 150001 de Marca, con supuesto fun-
f_damento en el artfculo 91, fraccién V de la Ley de Invenciones

f y Marcas en vigor, y de la ejecutora (Director General de Inven-
“'ciones y Marcas) el cumplimiento de dicha resolucidn y las conse-
?.tuencias legales que de la misma se deriven',

s Asimismo, la quejosa expresd como concepto de viola-
-~-cién, el que con el acto reclamado se violan en su perjuicio
-"los artfculos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que la res-
?fﬁonsable al emitir la negativa del registro de marca "SPORT-TRAC"
gThace una indebida interpretacidn de la fraccidn V del artfculo
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91 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Tramitado el juicio de garantias con el nGmero 80/80;
ante el C. Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en
el Distrito Federal, concluy§ por sentencia del primero de agos-
to de mil novecientos ochenta en el sentido de conceder a 1la --
quejosa el amparo solicitado. .

Inconformes con dicha sentencia, los C.C. Subsecretario
de Fomento Industrial y Director General de Invenciones y Mércas,‘
interpusieron recurso de revisifn, del que toc8 conocer al Se--
‘gundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer

~ Circuito, el que. por auto que dict6 su Presidente, el once de
‘mayo de mil novecientos ochenta y uno, fué admitido, ordenando
formar el toca R.A. 642/81. 7

El sefior Agente del Ministerio PGblico Federal de la
adscripcibn, no formuls pedimento.

Las autoridades recurrentes expresaron los siguientes
agravios: "Unico.- Violacifn del articulo 91 fracciones V y XXIII
de la Ley de Invenciones y Marcas. "

Al respecto, el Magistrado Relator formuld el proyec-
to resclucibn respectivo, manifestando son fundados los agravios
© - expresados por las recurrentes,

En efecto, en la mencionada resolucifén se seflala son
fundados los agravios anteriormente transcritos,'... porque
1a denominacidn propuesta como marca por la quejosa '"SPORT-TRAC",
si bien no es una traduccién literal del término inglés "SPORT
TRACK', que significa llanta deportiva, si contiene casi en su
. totalidad los mismos elémentos gr&ficos y fon#ticos, pues tinica-
.mente se suprime la Gltima letra "K" del término inglés en la de-
{'“;nomihaci6n propuesta, conservando pronunciacign y debe tenerse
- en consideracidn que el registro se solicité para proteger con ;
;‘1§‘dénominaci6n "SPORT-TRAC'" 1llantas neumfticas de la Clasifica-
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ci6n Oficial No. 35, (llantas no met8licas) y dicho registro
se negb por aplicacifn de la fraccibn V del artfculo 91 de
la Ley de Invenciones y Marcas, lo cual resulta correcto."”

» Continua el Tribunal afirmando que vista en su con--
ﬁvjunto la denominacifn "SPORT-TRAC'", es confundible con el tér-
~mino inglés "SPORT-TRACK', debido a que contiene los mismos -~
xfélemehtos»graficoé y fonfticos salvo la letra final y conserva
ffidéntica pronunciacifén. Siendo que considera, no es obstdculo
t;paraulas anteriorés consideraciones el que el Juez de Distrito
;} haya;tenido en consideracisn una variante del significado del
fﬂ:grmind inglés "Track" pues afin cuando es cierto, que tambfen
?,Fsignifica huella o pisada, ello no desvirttla su acepcibn de:
“Llanta, que es precisamente el tipo de artfculos que se preten-
de amparar con la multicitada marca.

Ademis, sSefiala que en este caso el término SPORT, dni-
chménte califica al vocablo TRACK, pero no desvirtfa su signifi-
,?cddb de llanta sino que lo acentfia, y por tanto, es correcta la
;épteciaciﬁn‘de la responsable en el sentido de que la denomina-
. 'Ci6n propuesta encuadra dentro de las prohibiciones contenidas
#~eﬁ;1a‘£racc16n V del artfculo 91 de la Ley de Invenciones y

“‘Marcas.

- - As1, por unanimidad de votos el Tribunal Revisor
fgsdlvi&:

- "Primero.- Se revoca en sus t€rminos la sentencia revi-
" sada. ' '

: Segundo.~ La Justicia‘de la Uni6n no ampara ni prote-
“ﬁe“a“la quejosa The General Tire and Rubber Company, en contra
.de las autoridades y por los actos reclamados.." :

2.- Ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegia-
._dO»en Materia Administrativa del Primer Circuito, el dfa primero .
de octubre de mil novecientos ochenta y uno.R.A. 484/81. Quejosa;
Morton Norwich Products Inc, ‘
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Por escrito presentado el dfa ocho de diciembre de
mil novecientos setenta Yy nueve, Bernardo Gdmez Vega, en su
caricter de abogado de la empresa Morton~Norwich Products, Inc.,
promovi6 juicio de amparo en el que sefial8: Tercero Perjudicado:
Laboratorios Pulyery, S,A. Autoridades Responsables: Los C.C.
Subsecretarios de Fomento Industrial y Director General de In--
venciones y Marcas.

La parte quejosa, bajo protesta de décir verdad, decla-
r6 como actos reclamados los siguientes:

a) " La resolucidn contenida en el oficio No.

100691 del 3 de octubre de 1979, misma que me fué notificada el
dfa 23 de noviembre de 1979, por medio de la cual el C. Director
"General de Invenciones y Marcas por acuerdo del C. Subsecretario
de Fomento Industrial, resuelve negar el registro como marca de
la denominacifn "VERAMINA'", el primero se supone como autoridad
ejecutora y suscriptora de dicho oficio y el segundo como autori-
dad Ordenadora y posible emisora del mismo.

b) Todas las consecuencias y efectos de derecho deri-
vados del acto antes especificado." '

Asimismo, la quejosa expresé los siguientes conceptos -
de violaci6n:Viélacibn a los artfculos 14 y 16 constitucionalés,
por considerar que los t8rminos en que fuf emitida la mencionada
: resolucifn, carecen de la debida fundamentacifn y motivacifn le-
gales y por lo tanto resulta violatoria de las garantfas indivi-
duales mencionadas.

Por su parte, las autoridades responsables fundamenta-~
‘ron su negativa de registro, en la fracci6én XVIII del artfculo
91, en relaci8n con el artfculo 99 de la Ley de Invenciones y
Marcas, al considerar que 1la marca "VERAMINA", propuesta a re=--
gistro, era semejante en grado de confusisn a la marca 181707
"VERAMICINA", propiedad de la hoy tercera perjudicada.
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Correspondi6 al juicio de amparo el ndmero 783/79,
“y con fecha 30 de septiembre de mil novecientos ochenta el
Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito
Federal dict8 resolucién en la cual concedi8 el amparo soli-
citado.

Inconforme con dicha resolucifn el Director General
j dé Invencionés y Marcas y el Subsecretario de Fomento Indus--
*Atrial; ambos dependientes de la Secretarfa de Patrimonio y

Fomento Industrial, interpusieron recurso de revisién, del que
:"itocﬂ conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Adminis--
©“trativa del Primer Circuito, el que fuf admitido por auto de

10-de marzo de 1981, en el que se mand§ turnar el asunto al po-

nente, bajo el nmero de registro R.A. 484/81.

o El Sefior Agente del Ministerio Pdblico Federal de la
- adscripcifén, no formuld pedimento,

S Las autoridades recurrentes hicieron valer los siguien-
'f”tés agravios: '"Violacifn a lo dispuesto por la fraccifn XVIII
zfidél artfculo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas y 99 del pro—
:}'pio ordenamiento legal por inexacta interpretacifn, en relacibn
" a los preceptos 76, y 78 de la Ley de Amparo por inexacta apli--
~caciBn".

: Al respecto, el Magistrado relator formulS el proyec-
;'to de resolucifn respectivo, en los siguientes té&rminos:" Los
F’;grav1os hechos valer son substancialmente fundados."

, En efecto, la mencionada resolucifn sefiala que de con-
*;formzdad con el artfculo 99 de la Ley de Invenciones y Marcas,

: se presupone que las marcas se pueden extinguir por falta de
~explotacifn, sin precisar como opera tal extincidn.

Por otra parte, expresa que conforme al artfculo 148

'vdel cxtado ordenamiento, la caducidad de una marca por falta de -




para la extincién por falta de uso. Y el artfculo 151 seflala
que la declaracifn de extincidén, en los casos en que procede,
se hari administrativamente por la Secretarfa de Industria y
Comercio (ahora Secretaria de Comercio y Fomento Industrial),
de oficio o a peticién de parte. Luego no puede decirse que
una marca registrada se haya extinguido por falta de uso, sin
que se haya hecho tal declaracién,

Continda el Tribunal Revisor mencionando que el artfculo
‘d&cimo primero transitorio, del multicitado ordenamiento legal,
_establece que los titulares de los registros de marcas debersn
 ldgﬁostrar a la Secretaria el uso efectivo de los mismos, dentro
‘de un término de tres aflos, contados a partir de la vigencia de

- la ley, sefialando que de no demostrarse dicho uso, se considera-

rin extinguidos de pleno derecho los registros, se anotard esta
-circunstancia en el expediente y se publicard en la Gaceta., Con-
'cluyendo de todo ello que, afln en estos casos, se requiere una
resoluci8n que declare que no se ha comprobado el uso, y mande
'uanotar y publlcar la extincidn de la marca.

Adenis, menciona que cuando una marca ha caducado o se
'ha extinguido, el propietario tiene un plazo de un afio para soli-
citar nuevamente su registro, sinque las terceras puedan hacer
- tal solicitud sinoc pasado ese afio.

, Por otro lado, el Tribunal Revisor afirma que aplican-
f do tales conclusiones a lo dispuesto en el articule 91, fraccifén.
5 XVIII, de la misma ley, es de verse gque este precepto ‘seflala que
‘no es reglstrable como marca una denominaci6n semejante a otra
'en grado de confusifn, siempre que esa otra esté ya registrada y
su registro esté vigente. Siendo que la fraccidn anterior tiene
la misma disposicifn para marca idénticas. B

; " De lo amnterior concluye que para registrar una marca
%,1déntica a otra, o s8lo semejante a ella en grado de confusién,
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se requiere que esa otra marca anterior no tenga un registro
-vigente, o que haya transcurrido un afio de la extincidén. Sien-
do sin embargo, que si ese registro caducl o se ha extinguido,
su titular dispone del término de un afio para solicitar su re-~
gistro, sin que en dicho lapso otras personas puedan solicitar
el registro de una marca idéntica, ni, por la misma razén, el
‘de una marca semejante en grade de confusidn.

Por iltimo, el mencionado Tribunal afirma: ¥ .. Como
. “en el caso la litis no consiste en determinar si las marcas --
© . WVERAMICINA" y "VERAMINA" se parecen en grado de confusidn,: ni
‘determinar si la primera se habfa extinguido o no, sino en re--
“solver si puede legalmente solicitarse el registro de la segun-
"da antes de que concluyera el afic de la extincién de la primera,
\ se debe conclufr que tal caso no fufé legalmente posible, sin que
- proceda examinar, tampocé, si por el hecho de que a la fecha del
presente fallo ya hubiera transcurrido el afioc mencionado sin nue-
S va solicitud de registro de la marca anterior, la solicitud de
la quejosa debe tener algdn derecho preferencial, ya que ni se
.- planté8 tal cuestifn, ni hay elementos para saber si el prople-
1 tario de la marca anterior solicit8 oportunamente el nuevo regis- .
'tro,,durante'el lapso‘en que tuvo preferencia para ello. '

S En consecuencia, en el caso procede revocar la senten-
‘cia recurrida y negar a la quejosa el amparo solicitado.™

As?, por unanimidad de votos de los sefiores Magistra-
"dos se resolvié:

"Primero.~ Se revoca la sentencia dictada el 30 de
~. septiembre de 1980 por el Juez Primero de Distrito en Materia
_Administrativa en el D.F., en el juicio de amparo 783/79.

. Segundo.~ La justicia de la Unién no:pmpara ni protege
.. ‘& Morton-Norwich Products, Inc. , contra los actos reclamados.
“.de"los C.C. Subsecretario de Fomento Industrial y Director Gene-
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ral de invenciones y Marcas, ambos de la Secretaria de Patrimo-'
nio y Fomento Industrial.,."

3.- Ejecutoria dictada por el Primer Tribunal. Colegia-
do en Materia Administrativa del Primer Circuito, del dfa treinta
de julio de mil novecientos ochenta y uno. R,A. 597/81, Quejosa: =
Wellcome Foundation Limiteéd.

Por escrito ‘presentado el 28 de noviembre de 1980,

o José& de la Sierra Jr., en representacidn de The Wellcome -----

Foundation Limited, promovid juicio de amparo indirecto, del que
. -toc8 conocer al Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa
“en el D.F.

Manifest8, en su demanda, que no existe tercero per-
judicado.

: Seﬂalo, en 1la misma, como autoridades responsables al
G, Subsecretario de Fomento Industrial y C Director General de
©-Invenciones y Marcas,

: -~Asimismo, expuso como acto reclamado, el siguiente:
La resolucibn contenida en el oficio 18-24-1 75062 de fecha §.
de noviembre de 1980, por el cual las autoridades responsables

: ,_niegan el registro como marca de 1la denominacldn "BOVINOX'", por

vcons1derar1a descr1pt1va.

Fueron seflalados como garantias violadas las consi-_
".'gradas en los artfcules 8, 14 y 16 de la Constitucién-Federal;
- el (dltimo por'indebida aplicacién del articulo 91, fraccién

V. de la Ley de Invenciones y Marcas.

, Por su parte, la resoluclén reclamada en el juicio
,<‘éonstituciong1 fué emitida en los siguientes t&rminos: "En re-
‘--lacién con su solicitud de registro como marca de la denomina-
,:cién‘"BOVINOX" de fecha 23 de enero de 1980, propuesta para
~ganparar preparaciones quimicas para la inmersién de cerdos y °
_gapado,»clase 6 de la Clasificacién Oficial, por las razoges
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- expuestas en su escrito de 19 de marzo Qiltimo, se le manifiesta
f-lo siguiente: que se desestima como anterioridad las marcas
210648 y 123751, sin embargo subsiste como impedimento legal pa-
J-fa el registro que pretende, la objecifn planteada en oficio que

" contesta, por tratarse de un término que en conjunto describe los
afticulosAque desea proteger, a pesar de su ortograffa caprichosa.
k ya que "BOVINOX", aplicada a preparaciones quimicas para inmer--
si6n de cerdos y ganado, estd haciendo una clara descripcifn de
1a aplicacién de los productos pues el consumidor sabrf de ante-

: mano que se trata de una preparacifn quimica especialmente para

el ganado bovino, ya que el agregado de una "X", al término BO-

~“VINO, tan solo le d4 una escritura caprichosa, pero no desvir--

. tda lo descriptivo del t€rmino incurriendo por lo tanto en los
i_ Supuestos previstos que establece 1la fracciSn V del articulo 91
.''de 1a Ley de Invenciones y Marcas. Por lo antes expuesto y con
fundamento en los preceptos legales antes invocados, es de resol-
;'vérseky se resuelve: Unico.- Se niega el registro como marca de
~ 1la denominacifn "Bovinox"

- Tramitado el juicio de garantfas con el néGmero 413/80,
 ante el Juez Octavo de Distrito en Materia administrativa en el
.-D,F., concluyé por sentencia de 13 de febrero de 1981, en ia
: 'que €l indicado juez de distrito concedié a la quejosa el ampa-

'~ To y proteccifn de la Justicia Federal.

o Inconformes con dicha sentencia el Subsecretario de _
“'Fomento Industrial y Subdirector de Operacifn de la propia Direc-
cién, en ausencia del Director General de Invenciones y Marcas,

'"vihterpusieron recurso de revisi6n, del que tocS conocer al Pri-
" mer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Cir-
‘;4cuito, cuya Presidencia lo admitid mediante provefdo de 10 de
~-abril de 1981 bajo el toca R.A, 597/81,

Lo El Agente del Ministerio PGblico Federal no formulS
pedimento. '
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Los agravios expresados por el Subsecretario de Fomen-~
to Industrial, a los que se adhirid@ el Director General de In--
venciones y Marcas, son los sigulentes: "Causa agravio a Esta -
responsable la falta de observancia en lo dispuesto por el
artfculo 77, fracciones I y II de la Ley de Amparo, al no consi-
derar ni valorar el Juez del Conocimiento, el fundamento legal
en que se apoy8 la resolucifn que fu@ impugnada por la quejosa,
siendo tal fundamentc la f£raccién V del artfculo 91, de la Ley
de Invenciones y Marcas. En consecuencia, también causa agra-
vios a Esta Dependencia la inéxacta interpretacidn que el a quo
hace de los artfculos 14 y 16 Constitucionales, as{ como 1la in-
congruencia con que el Inferior dict§ la resolucifn que se imy

pu‘n. - "

Al respecto el Tribunal Revisor manifest6 que los agra-
vios propuestos por las autoridades recurrentes son sustancial-
mente fundados,

En efecto, el mencionado Tribunal, en su resolucién
afirmé que cabe precisar que en caso, la litis se constrifie a
. determinar si 1a denominacifn "BOVINOX", propuesta & registro
. por la quejosa para proteger artl:ulos de la Clase 6 (prepara-
“ciones quimicas para la inmersién de cerdos y gamado), cae den-
tro de 1la prohibicion a2 que se contras 1la fraccién V del artfculo
91, de la Ley de Invenciones y Marcas.

) Continua dicha resolucién sefialando que de la lectura
de 1la fraccién V del articulo que nos ocupa, sSe llega a la con-
clusisn de, que para que una marca sea apta para diferemciar un

A producto de otro similar y por ende searegistrable, se requiere
que la marca sea original y diferente de otros de su misma espe-
cie o clase y, que la marca no sea solamente descriptiva del pro-
ducto, de su origén o naturaleza, de su destino o destinatarios
o de sus cualidades o composicifn, sino que contenga elementos

- distintives que permitan diferencia el producto que proteja de
otros. similares,
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Asimismo, afirma que en los términos a que nos acaba-
mos de referir, si se tiene en consideracifn que la denominacidn
. "BOVINOX'" propuesta a registro, estf destinada a amparar prepara-
ciones quimicas para inmersifn de cerdes y ganado, es obvio que
- estf determinado literalmente la aplicacifn que se le pretende
"dar al producto que protege, puesto que estf indicando que el
producto va dirigido al ganado bovino.

De esta manera, en la mencionada resolucién, el multici-
‘tado Tribunal sefiala que 1la denominacifn "BOVINOX" no es suscep-
tible de registro, en virtud de que la misma no solamente es des-
~.criptiva de los productos que trata de amparar, sino que sefiala
Afiiterlllente 1a aplicacifn que se le pretende dar al producto
" que protege, por 10 que cae dentro de la prohibicién contenids
"~ en el artfculo 91, fraccifn V, de la Ley de Invenciones y Marcas,
procediendo, por ello, revocar la sentencia recurrida y negar s
The Wellcome Foundation Limited el amparo y proteccifn de la Jus-

- ticia Federal.

. Asf por unanimidad de votos de los Magistrados, se re-
“'solwif:

‘ "Primero.- Se revoca la sentencia dictads el 13 de
. febrero de 1982 por el Juexr Octavo de Distrito en Materia Admi-
- wistrativa en el Distrito Federal en el juicio de amparo 413/80.

; Segundo.-~ La justicia de la UnifSn no ampara ni protege
a The Wellcome Foundation Limited en contra de los actos de las
" autoridades responsables...”

4,- Ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Cole-
giado en Materia Administrativa del Primer Circuito el dfs

~ ;treinta'de julio de mil novecientos ochenta y uno.R.A. 388/81.

¢ Quejosa: Campbell Soup Company,

: Por escrito presentado el veintidfs de julio de mil
1;;novec1entos ochenta, Guillermo Sesma C. En representacifbn de
£ Q;pbell Soup Company, ocurrid ante el Juez de Distrito en Mate-.
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ria Administrativa en el D.F., demandando el amparo y proteccidn

de la Justicia Federal, contra actos de los C.C. Subsecretario de
Fomento Industrial -y Director General de Invenciones y Marcas, a

~quienes seflal8 como autoridades responsables, por los actos que-

/se hicleron consistir en 1a resolucifn de veintitrés ‘de julio '
de mil novecientos ochenta, contenida en el oficio nfimero. 18-24-

46333, mediante el cual se neg8 a mi representada el registro de

la marca "FRANCO-AMERICAN SPAGHETTIOS" solicitada para amparar

- toda clase de alimentos y sus ingredientes en la clase 46,

Asimismo, la quejosa expres8 como concepto de violacién
el que con el acto reclamado se viola en su perjuicio la garan-
.tia de legalidad consagrada en los artfculos 14 y 16 comstitucio-
;'héles. en virtud de que las responsables aplicaron incorrectamen-

'A;te el artfculo 91, fraccién V de 1a Ley de Invenciones y Marcas,

iy, en consecuencia, omitieron aplicar el dispositlvo 50, fraccién ;
S

: Turnada la demanda de amparo al Juzgado Primexro de
'-rDlstr1to en Materia Administrativa en el D.F., se regzstrﬁ con
" el nfimero 581/80. Seguido el procedimiento en todos sus trf&mi--

“"tes el Juez de Distrito mencionado dict6 resolucifn el diecisiete

>}'de noviembre de mil novecientos ochenta en el sentido de conce-
der el amparo solicitado a la quejosa,

L Inconforme con dicha sentencia los C.C. Subsecrétarios

ilde Fomento Industrlal y Director General de Invenciones y Marcas

,,interpusieron recurso de revisibn, del que toco conocer al Se--
‘gundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con el No.

" R.A. 388/81. :

El seflor Agente del Miniéterio Pdblico Federal de la

ygédscripciﬁn, no formuld. pedimento,

e Las autoridades. recurrentes expresaron los siguientes ,
“‘agravies: "Violacifn a lo dispuesto por la fraccifn V del artfculo
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91 de la Ley de Invenciones y Marcas por inexacta interpreta--
cién en relacién a los artfculos 76, 77 y 78 de 1la Ley de Ampa-
TO por inexacta aplicacifn,

Habiéndose turnado los autos en estado de resolucifn
al Magistrado relator, este formuld el proyecto de resolucién
respectivo, en el que afirm8, es fundado el concepto de viola-
cibn que se hace valer en la demanda de garantias,

En efecto, la mencionada resolucifn sefiala que la ob-
jecién fundamental en que se baso la responsable para negar el
registro marcario solicitado, es la sjiguiente: " Se desestima

‘como anterioridad la marca 61757 por ser del mismo titular, sin
" embarpo, subsiste como impedimento legal para el registro que so-
~1icita, fundada en lo establecido por la fraccifn V del artfculo
‘91 de 1la Ley de Invenciones y Marcas, ya que al amparar alimentos
y sus ingredientes, resulta totalmente descriptiva de los mismos
"porque estd designando que tales alimentos son precissmente
"SPAGHETTIES" ya que el hecho de anteponer una "o antes de la
"S" final, en lugar de la "B que corresponde, de manera alguna
‘evita la similitud de “SPAGHETTIOS", con "ESPAGUETTIES", fideos
gruesos: no le favorecen los argumentos due expone ya que orto-
graffa caprichosa no es observar las reglas ortogrificas del
idioma, esto es, escribir incorrectamente una palabra;.tal’'y co-
" mo el término "SPAGHETTIOS" que se ha cambiado la “E" por la
“0", con el fin de darle un carfcter caprichoso. Ahora bien,
 1a denominacifn se ha estudiado en conjunto tomando en cuenta
todos 'y cada uno de sus elementos que la integran "Franco Ameri-
~can Spaghettios", siendo este dltimo el que guarda relaci6n di-

' recta con los alimentos que desea proteger, ya que en conjunto
" 'se traducirfa como '*Spaghetties Franco-Americanos"..." ‘

Asf, el argumento fundamental en que se bas6 la res-
'ponsable para negar el registro marcario solicitado, consiste
'eh que.1a denominacifn propuesta a registro resulta descripti-
 va de los productos que pretende proteger, o sea de toda clase
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de alimentos y sus ingredientes, encontrdndose por ello conte-
nida dentro de la prohibicifin establecida por la fraccién V
del artfculo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Ahora bien, el Tribuinal Revisor considera son fundados
los agravios de las recurrentes, porque aun tomada en su conjun-
to la dencminaciSnm propuesta como marca, resulta descriptiva de
los productos que trata de amparar, pues las palabras Franco-
Americag califican el sustantivo Spaghetties y por ello, en
_conjunto "Franco American Spaghettios, sugiere spaghetties fran-
co americanos. Siendo que la palabra Spaguettios resulta predo-
" minante y como estd tomada por espagueti, afin cuando con ortogra-
ffa caprichosa, describe ese alimento que es uno de los componen-
tes de la clasificacifn que pretende amparar.

Finalmente el citado Tribunal afirma que las responsa-
bles razonaron correctamente el que la denominacifn propuesta a
registro, sSe encuentra contenida dentro de las prohibiciones esta-
blecidas por la fracciSn V del artiIculo 91 de la multicitada ley
de 1a materia, por lo que procede revocar la sentencia que se re-
'visa y en su lugar negar el amparo. '

Asf, por unanimidad de votos de los sefiores Magistrados,
se resolvif:

“Primero.- Se revoca la resoluci6én dictada por el C.

’1,‘Ju¢z Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distri-
" to Federal, al fallar el amparo 581/80 promovido por Campbell

Sohp‘Company, en contra de los actos de los C.C. Subsecretarios
_ de Fomento Industrial y Director General de Invenciones y Marcas
.'de la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial.

‘ Segundo.- La Justicia de la Union no ampara ni protege
a Campbell Soup Company contra los actos que reclama de los C.CQ,
.Subsecretarjo de Fomento Indusirial y Director General de Inven-
~l}ciones y Marcas..." : ' '



CAPITULO QUINTO
RESOLUCIONES DE DERECHO COMPARADO

I DERECHO CIVIL INTERNACIONAL: PROPIEDADES ESPECIALES.

Nos referiremos a diversas sentencias dictadas por el
j"'l'ribunal Supremo Espafiol, en materia de Derecho Internacional --
/Privado y en especial de Propiedad Industrial, por ser de interé&s
.para el presente trabajo. )

: El anfilisis de las resoluciones mencionadas, nos servird
-como modelo de comparacifn respecto de los criterios sustentados
‘porb,'rribunules de nuestro pafs, de los que nos hemos ocdpado con
\:flnterivoridad .

1.- Tribumal Supremo (Sala 4a.): Sentencia de 24 de octubre de
1963, ——Ponente: Don Luis Bermidez de Castro.

Demostrada la legitimacién activa y pasiva de las partes,
y habiendo sido entablados 1los recursos dentro del plazo le-
gal y el que nos ocupa, sobre la resolucién del Registro de-
1a Propiedad industrial y sobre la técita del recurso de re-
posicitn, el problema a dilucidar queda circunscrito a deter-
minar si 1a marca Roncson, nimero 349,139 solicitada por don
Juan B. C., domiciliado en Barcelona, para distinguir "bate-
rias de cocina, utensilios para el arte culinario, ollas y -
cazos a presifn, utensilios para 1a limpieza domEstica'’, pue-
de ser inscrita en el Registro de 18 Propiedad Industrial, y
puede convivir a todos los efectos con el nombre comercial -
Ronson Corporation, domiciliads en Newmark, Nueva Jersey, Es-
tados Unidos de Amfrica, titular en Espafia de un modelo in--
dustrial denominado '"Un encendedor automitico'', nimero 16,259
y de la marca Ronson, nimero 200,547, para distinguir ‘cent-
ceros, combinacitn de ceniceros y encendedores, petacas, com-
binacitn de petacas para ceniceros y cigarrillos con encende-
dores, petacas para cigarrillo, cigarros y tabaco, numectado-
Tes para tabaco, distribuidores de cigarrillos, perforadores
de puros, boquillas para cigarro y cigarrillos, portapipas,
encendedores de friccifn y partes de los mismos, incluyendo
las piedras metfilicas para el encendido de los mismos."

Prescindiendo de la palabra Corporation, que como sindni-
mo de sociedad es genfrica y nada cualifica, la similitud emn -
tre los vocablos Ronson y Tonson no - ofrece la mis pequefia du-
da de que la similitud griafica de 8stas dos ltimas palabras
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es clara y manifiesta, como asf lo tiene reconocido la
propia abogacfa del Estado, pues s6lo varian en que la
ahora solicitada lleva intercalada una "c", y como to--
das las demfs consonantes y vocales estén colocadas en
mismo orden y constituyen el mismo n(mero, resulta que
ante la vista la semejanza es tan grande que con faci-
lidad se conduce al error; y en cuanto a lo fonético,
como en las dos se carga el acento sobre la primera vo-
cal, "o" el sonido que resulta al prommciarse es tam-
bién myy semejante ahora bien, el Ministerio funda 1a
compatibilidad en que los productos que distinguen se
encuentran incursos en disteno nimeroc de nomenclitor,
pero es reiterada la doctrina de &ste Tribunal, entre
aryas sentencias son de invocar las de 2 de abril y 25
de junio del corriénte ailo, que sostienen la tésis con-
traria, con mayor motivo, en el caso en cuestién, cuan-
do los témminos generales en que se ha solicitado la --
pretendida pueden alcanzar algunos de los productos de
1a registrada anteriormente, como concurrfa con los en-
cendedores automfiticos, piedras metflicas para producir
chispas, etc, comprentidas dentro de los utensilios pa-
Ta cocina y que tanto se emplean para encender los hor-
nillos de gps y de butano; y siendo_asf, la incompati--
bilidad entre una y otra és clara no s6lo por su seme-
janza fonftica y grdfica, sino por caer dentro de las
prohibiciones que se establecen en los articulos 6°bis
de los Convenios internacionales de La Haya y de Londres
aya mgénedms se han determinado en los Vistos de ésta re~
soli

Por lo que hace la incompatibilidad entre el nombre
comercial y 1a marca pretendida, igualmente es manifies-
to si tenemos en cuenta 1o que de forms terminante ox--
denan los artfculos 10°bis y 8°de los Convenios antes
resefiados de la Haya y Londres y el perjuicio antijurf- -
dico que para el titular de aquél representarfa tal con-
cesién, como asi 1o aprecio esta misma Sala en senten-
ciadechabrildelcornenteaﬂoenmswtoanﬂo-
go al contemplado, precisamente a instancia de 1a misma
entidad actora.

Por razonamientos expuastos y por 10s que se ex-
pusierfn en la sentencia apuntada, que hacemos nuestros
es procedente estimar el recurso y amlar la resolucién
recurrida por no estar ajustada a derecho; sin imposi--
cibn de costas, por no apreciarse temeridad ni mala fé
en las partes contendientes
(Rep. Aranzadi, Jurispr., 1963, Nom. 4.411) ( 1)

En la sentencia transcrita encontramos la aplicacifmn -
que la Cuarta Sala del Tribunal Supremo hace de los Convenios de

1 Enrique Pecourt Garcia, Derecho Internacional Privado; Jurisprudencia
~ Sistematizada y Comentada, Ediciones Universidad de Navarra (Tomo I
Pamplona, 1976) p.p. 193 y 194
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.Haya y de Londres, determinando en base a las prohibiciones
ntenidas en los articulos 6°bis de dichos Convenios la inadmi-
bilidad de la marca nacional, por ser similar fon&ticamente a
ra extranjera.

Los criterios sostenidos por el Tribunal Supremo’ Espa-
1 a que se acaba de hacer referencia, no difieren substancial-
nte de los sustentados por los Tribunales Mexicanos que para
terminar 1a no registrabilidad de una marca en base a la seme-
nza en grado de confusifn que tenga con otra ya registrada y
gente, la compara con la otra en su conjunto, o bien, atendien-
‘s los elementos que hayan sido reservados, as{ como también

o toman en consideraci6n si los productos que se pretenden am-
*ar con la marca, son diferentes o no de los que identifica y
stingue la otra y registrada.

2.- Tribunal Sup'zum“(SaJn 3a.) SENTENCIA DE 19 DE SEPTIEMBRE
DE 1974. PONENTE: D. JerSnimo Arozamena Sierra.

Considerando:Que aunque el otorgamiento del poder requerido
por el art. 33. 1) de la Ley de &sta jurisdiccifn (R.1956
preschtacifn del oporting Secummito. mo 63 n scto procesal
presentac -gportumo to, no es wn atto

Y, por tanto, su régimen es el comtenido en disposiciones sus-
tantivas y en cuanto al derecho splicable en las situaciones
juridicas enmarcadas en el Derecho Intemaciomal Privado, el
que hoy dicen los art. 9 y 11 del C. Civ- en actual Tedaccifn
aprobada en 31 de mayo actual (R. 1974, 1385)-y, anteriormente
los preceptos sustituidos por aquéllos, que, camo es comocide
remiten a 1a Ley del palis del otorgamiento en lo que hace a
la forma de instrumento, Y a la Ley personal determinada por
1a nacionalidad en lo relativo a la representacifn de las so-
ciedades, no altera €sto ni los poderes que al Tribumal co--
rresponden para verificar la suficiencia del poder ni el ré-
gimen procesal sobre 1a justificaci6n del mismo y decimos €s-
to porque frente a la excepcifn de inadmisibilidad esgrimida
por el Abogado con base en una falta de eficacia del poder
para actuar a nombre de Carlo B. S.p.A. en Este proceso, y que
pudo subsanar por el cauce del art. 129 t°dentro de los diez
dias del traslado de la contestacifn, no puede oponerse una
afirmaci6n unilateral del poderdante ni el bestanteo, caremte
de fuerza para dar eficacia a lo que es defectuoso, y tampoco
el alegato de que es el Abogado del Estado el que asume la car-
ga de probar que el otorgante del poder no es el que puede ac-
tuar en fimciones de representacitn a nombresde aquélls Socie-
dad, porque es contrario a la exigencia de la corroboracifn
inicial que dice el art. 57,2), a) de aquella Ley, y a salvo
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la actuacifn sanatoria por los cauces del art. 57,3) o del
articulo 129, y de &ste, en ntim. 1°cuando el defecto se acu-
sa por el Abogado del Estado.

CDO... Que la Determinacifn del titular que ostenta lo que
puede calificarse de representacifn necesaria, indispensa-
ble en los y, por esta titularidad, con funciones represen-
tativas de proyeccifn externa para actuar en nombre de la
Sociedad y apoderar, en consecuencia, a Procurador que, en
lo judicial, lleva la represemtacifn de aquélla corresponde
en el caso de ente mercantil de la forma juridica de Carlo
E., S.p.A. a los pactos o estatutos que rigen la vida de la
Sociedad, y &stas personas que tengan la representacifn de
aquélla y cumpliento lo dispuesto para que la Sociedad com-
parezca en juicio, son las que podrin realizar lo necesario
para el otorgamiento de poder a favor de Procurador; y el--
titulo del que resulte la representacion deberd indicarse

en el instrumento de apoderaniento, incorporado al mismo por
modo fehaciente, el documento que lo justifique, para éste
modo contar con una corroborucifn inicial o completada "a
posteriori", a través de los cauces sanatorios que antes di-
jimos, de 1la representacifn; presupuestos indispensables que
aquf no se han gglido como s¢ colige de la constataci6m del
poder, pues con do en un documento con intervencifn legi-
timadora deli Notario para sutenticar la fimma del otorgante
y sin constancia alguna del titulo que confiera la represen-
tacién de Carlo E., S.p.A. no es bastante para justificar la
actuaciSn procesal a nombre de &sta Sociedad con mis motivos
si tenemos en cuenta que la representacidn de la Sociedad

la tienen normalmente los administradores, en los téminos que
dicen los arts. 2384 y 2298 del C6digo Civil italiano, por lo
que debib acreditarse por el recurrente que ¢l cotorgante del
poder, titulado jefe del departarento de patentes y marcas,
estaba facultado para, en nambre de la Sociedad, representar
a la misma en el acto de otorgamiento de poderes para sctuar
en juicio; y como acusado este defecto no se utilizé el plazo
de subsanacitn que dice el art. 129, 1°) de la Ley jurisdi--
ccional para justificar tal extrewo, la conclusifn tiene que
ser la del art. 81, 1°), a) en relacifn con el art. 82,b) de
aquélla Ley, ésto es la inadmisibilidad del recurso.

CDO... Que, no obstante, no procede una condena en costas.
(Rep. Jurispr. Aranzadi, 1974, NGm. 4973) ( 2 )

“ . La resoluci6n que nos ocupa determina la inadmisibilidad del

2 Amario de Derecho Internacional; Departamento de Derecho Internacio-
nal PGblico y Privado, Ediciones Universidad de Navarra (Tomo III;
Pamplona, 1976)p.p. 524 y 52S.




- 127 -

recurso contencioso - administrativo, respecto de una marca
internacional por defectos en el poder otorgado por una socie-
dad extranjera.

Siendo la Ley personal de la sociedad, determinada por
la nacionalidad, la aplicable en lo relativo a la representa-
cibn de dicha sociedad extranjera y, por lo que respecta a la
forma, 1a Ley aplicable es la del lugar del otorgamiento. Sien-
do que verifica la suficiencia del poder y régimen procesal,
aplicado la lex fori.

En México las cuestiones de personalidad tocan de plano
lo relativo a la procedencia del juicio, supuesto que la fal--
ta de ella trae como consecuencia necesaria que quien promue-- -
ve el juicio a nombre de otro sin tenerla, carecerf de interés
jﬁridico por no satisfacerse el requisito del artfculo 73, frac-
cién V, de 1la Ley de Amparo.

. La personalidad en el amparo debe examinarse de oficio
por ser de derecho pGblico, debiéndose examinar en cualquier -
" estado del juicio, toda vez que el articulo 13, de 1a Ley de
Amparo no impide el estudio de la personalidad reconocids por
la responsable. . »

" E1 tratado denominado Prot6colo sobre Uniformidad del

. .Régimen lLegal de los Poderes, aprobado por la Séptima Conferen-
cia Internacional "Americana, firmado por México el 15 de diciem-
_bre 'de 1951, y depositado el instrumento de ratificacifn el '
24 de junio de 1953, en los t&rminos del artfculo 33, constitu-
cional tiene el carfcter de'Ley en nuestro pafs.

Es asi como los mandatos conferido en cualquiera de los
paises signatarios del tratado mencionado, para surtir sﬁs‘--
. efectos en México o para que los‘suscritos en México surtan -

;efectos en los otros, tienen que ajustarse s'las_exigéncias -
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establecidas en el propio Protocolo. Siendo que las forma--

lidades correspondientes al otorgamiento de una carta poder,

de conformidad con lo dispuesto por el artfculo 13 del C6di-

go Civil, se regirfn por las disposiciones del mencionado C6-
digo.

3.-Tribunal Supremo (Sala 3a.): SENTENCIA DE 25 DE SEPTIBMBRE
DE 1974. Ponente: D. Jer6nimo Arozamena Sierra.

Considerando: Que la falta de legalizacifén del documento
justificativo de 1a transmisién de la marca cuyo registro

en Espafia solicit§ la Sociedad Farmaceutici Italia, es el
alegato que el Abogado del Estado aduce en este proceso

para negar a la actora, recurrente en calidad de adquirien-
te del derecho o bien litigioso, legitimacidn activa; y a
&ste respecto es de notar que, en términos generales, la
falta de autentificacifin legalizacifén no permite conceder

" a los documentos otorgados en el extranjero valor en juicio
para demostrar lo que se pretende, pues el nfim. 4°del art.
600 de 1a L. E. Civ. Condicioma su eficacia probatoria a la
legalizacifn como medio de garantia, respecto a los Tribu--
nales, de la veracidad legal del docusmento; pero de este
requisito estén dispensados los expedidos por el Registro
Internacional de Marcas, pues el art. 5°(em su Nm. 3°)del
Comvenio Intermacional, al que se adhirié Espafia, publica-
do en el Boletin Oficial del Estado de 14 de diciembre 1966
(R. 2229 y Ap. 51-66, 11823), confiere eficacia a dichos do-
amentos sin necesidad de la legalizacifn que, por modo gene-
ral requiere el art. 600, 4) de la Ley Procesal Civil, efica-
cia que en el caso de E&ste recurso significa la demostracidn
de la transwmisi6n de la marca Eparbolic a la Sociedad actora
¥, por tanto, su legitimecifa como causa-habiente de la que
actus en calidad de solicitante del registro nacional en el

. procedimiento administrativo pues, aquel docamento acredita
%a 1egi§imci6n de Farmalabor Laboratori Chimici e Farmaceutici
S.p.A.

CDO... Que en orden al tema de fondo, centrado em la aplicacitn
al caso del recurso de la norma contenida en el nGm. 1°del art.
124. del Estatuto de la Propiedad Industrial (R.1930, 759 y Dicc.
1555). conviene anticipar que la indeterminacifn de los concep-
tos de semejanza y confusidn utilizados en la misma para regir

el acceso registral de los distintivos de productos de la indus-
trial, el comercio o el trabajo, no significa que la concreta
solucién en la aplicacifn de aquellos conceptos esti sustrafda

a la revisién judicial, pues, por el contrario, entrafia tal tarea
una operacién de alcance juridico cual es la de proyectar sobre
el supuesto en litigio los conceptos de semejanza y confundibili-
dad, tarea en la que la identidad o proximidad de las &reas comer-
ciales, a las que se destiran los productos, y la variedad de con-
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cordancias comprendidas en el concepto de situaci6n de
semejanza limitado, por un lado, por la identidad, y -
por el otro, por la disconformidad en todos sus compo-
nentes griaficos y fonfticos, introduce, en ocasiones
una especial dificultad, con cierto contenido de duda
que deberd resolverse desde la perspectiva Gltima de
elininar todo riesgo de pertubacifn en la corriente se-
lectiva de los productos.

CDO... Que la identidad conceptual de las raices '"epar"

y "hepa" evocadoras en el lenguaje farmacfutico de una
terapéutica como referidas a la voz "hepar" (en anatomfia
y fisiologfa, higado), y la concordancia en la msyor par-
te de las letras constutivas de los agregados "bolic" y
*boldin'', con uma proximidad fonftica, no desvirtuada por
escasa funcifim diferenciadora de la Gltima consonante, y,
por otro lado, sin otros elementos diferenciados, en lo
fonético, que 1a consonante “r" de la raiz '"epar'' y "hepa"
por su significado en farmacia la "1" del agregado "boldin"
atenuando su efecto diferenciador, y, por otro lado, el re-
ferirse una ¥ otra marca a wna nissa frea de productos,--
justifica la decisibn toria del Registro, porque si
bien el carfcter de las ces "epar' y "hepa'', por su
significado en farmacia tienen una dimensifn genfrica, que
hace inatendible una denegacifn basada en s6lo0 este aspec-
to, el otro componente.de la marca solicitada no es lo su-
ficientemente diferenciador, pues entrafia, con matiz des--
tacado en lo fanftico, una semejanza, que aunque no en --
grado extremo, justifica, desde la perspectiva del riego
de confusifin, la decisifn administrativa, y, por ésto, que
no pueda decirse que el Registro ha vulnerado lo dispuesto
en el art. 124, 1) del Estatuto.

no es de las que camprotan uma condena en costas, a tenor
del art. 131 de la Ley de la Jrisdiccitn Contencioso-Admi -
nistrativa (R. 1956, 1890 y Ap. 51-66, 8654).( 3 )

"En la resolucifin que se acaba de transcribir, se de-
‘ termina que se dispensa el requisito de legalizacifén, respec-
. to de los certificados expedidos por el Registro Internacio--

3 1bidem, p.p. 526 y 527
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»ﬁ#l'de Marcas, en virtud de que &ste confiere eficacia a
dichos documentos.

Respecto al tema de fondo, la resolucidn que nos -
ocupa analiza la. sene;anza en grado de confunsién de la marca

‘Jnternacxonal

; . En México el Registro Internacional de Marcas no tie-
ne'aﬁlicacidn " Poxr Decreto expedido por el Presidente de los
.ﬁstldos unxdos Mexicanos, se ordcna que a partir del 10 de

N izo de 1943 cha de estar en vigor.en todo el Territorio -
H-cxonal el Arreglo de Madrid del 14 de Abril de 1897 refe-.
Ivnte al registro 1nternncxona1 de marcas de fibrica y de

co-ercio.




CONCLUSIONES

g - Definimos a el Derecho Internacional Privado, como:
'W); conjunto de las sdluciches de 103 césos iusprivatistss, ton -
(lcnontos feales o personales, con la concurrenmcis de norsas jurf
iicas: de diferentes. Estados que pretenden- sancionar dichos casos
oncretos’ .. '

e Los: conflictcs de leyes de interés para el Derecho
nternacionsl: Privado son 1los que a partir de una situscién: ju-
{dica determinads, hacen necesario investigar y definir cufl ss.
s:norms: jurfdice que entre varias de diferentes Estados es-1la
licable. Siendo. que on: México a las reglas de conflicto:-se les
: asigmnado un.carfcter nacionalista, en virtud de que prevalecen:
j...;torritorillistis.,rosp‘ctorde 1a aplicacién de 1a norma ju-
fdica extramjers, limitéadols.

- El: Convenio de Paris para la Proteccibn de ls Propie
d Industrial;, es la conmvencifn internacional que diversos Esta-
igvgrificlron;,entre ellos México, con el fin de resolver los
flictos que se producen por 1a vigencia espacial simultfnes de.
quellas disposiciones normativas relativas de los diversos Bsta-
s .vinculados a uns sola relacibn concreta.
ir- La.condicibr juridics de 1as personas, fisicas o mo-
les. que. no -tienen: carfcter de macionsles; csto as, de los ex--
t!njoros.,esta,sujcta;t‘nto al Derecho Interno de los Estados,
;V ;& las normas:del Derecho Internacional, es decir, a los di--
JISOSrderechos;y;obliggciones que les son imputables . en un:Esta-

3 El :extranjero:goza en México .de la misma- proteccién
?qﬁlaspleyes~concedenqa;1osvnacionales. pudiendo :interponer los --
ismos recursos._legales .para defender: sus derechos, siempre .y cush’
;cu-plan»conﬂlas condiciones y.formalidades que son: impuestss -a-
tsﬂnacionales:y;,debiendo asimismo sujetarse-a los fallos.y sen--
encias de los-tribunales del pafs.
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Y ; La propiedad industrial es una modalidad de la pro
fiednd consistente on un derecho de uso exclusivo, cuyo objeto
fn nuestro pafs, son, entre otros, las marcas, por lo que al ser ,
:as marcas objeto de la propiedad industrial,el derecho de uso -
‘xcluslvo que la vigente Ley de Invenciones y Marcas confiere a
'uien obtenga su registro, es un derecho de propiedad.

.- Definimos a la marca como: "Aquella denominacién, fi
irs, envase, combinacién de letras, de némeros o de colores, ©
é éstos entre s{, utilizados por los comerciantes, fabricantes,
fkticnltores o prestadores de servicios para sefialar la proceden-
ia  de sus mercancias,productos o servicios, con el fin de diferen
-iaTlos de los de otros'.

.

:aQ : El extranjero que recienta en su esfera jurfdica de
ferechos una ley o un acto de autoridad, puede ejercitar la accién
;e amparo, es dec1r, puede ser titular de la accién de amparxo,--
debido .a que su condicién de quejoso se deriva de la titularidad
.ue tiene de las garantfas constitucionales vy dada su condic16n
: gobernado, para impugnar las leyes o los actos de autoridad --
ﬁiolatorios de los dcrechos que la Consititucién de nuestro pais
fos concede.

f.4‘r Procede ol amparo bi-instancial en contra de l&s rg

iolucxones definitivas dictadas por autoridades administrativas,

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, mediante las que se

!iegue el registro de marcas a su solicitante, violatorias de sus
garantfas constitucionales.

=3 : Es necesario que las autoridades competentes, en este
aso la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, acaten el --
fincipio de legalidad, consistente en que todo acto de autoridad
débeiestar fundado y motivado y deje de insistir en la préctica
&é'diCtar resoluciones mediante las cuales se niega el registro

de- marcas, del todo.arbitrarias y en total contradiccién con los _
criterxos sobresalientes sustentados por los Tribunales Colcglados.
da vez que ello obllga a los gobernudos. nacionales y extranje-

os. que pretenden obtener reglqtros marcarios, a solicitar el am
paro .y prqteccx&q de la Justicia Federal.
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