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a).= Neciones. !

A pesar de su gran importancia practica, la teo-

ria de la Propiedad Industrial no ha sido ain muy estudia-

da ni engeﬁada, en razén a que se origina en el mundo mo-

derno pues es fruto de la libertad del comercio y de la -

industria y sGlamente ha podido desarrollarse en un régi-

men de competencia econémica. Competencia que, considerg
da por muchos economistas y sociélogos como la ley social

por éxcelencia, no puede ser ilimitada ni puede constituir
para un comerciante o un industrial un derecho absoluto, -
porque de ser asi, surgirfan conflictos insolubles.

Si hacemos de la concurrencia la ley fundamen-
tal de la economia, es necesario fijarle barreras para -
delimitar su curso del cual no se podrd apartar,

David Rangel Medina define la Propiedad indus~-
trial "Como un nombre colectivo que designa el conjunto-
de institutos juridicos o leyes que tienden a garantizar
la suma de derechos deducidos de la actividad industrial
o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la
concurrencia industrial y comercial",

Para algunos autores, dice Rangel Medina, el =«
término "Propiedad Industrial' se considera inapropiado.
En primer lugar, la palabra "industrial" es ambigua; prg

viene del término "industrial", que puede ser tomado en-
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sentldolopuesto al comercio, a la agricultura y a las in-
dustrias extractivas, o bién en un sentido amplio, comprepn
diendo toda la gama del trabajo humano.

En segundo lugar, la palabra "Propiedad" no se -
aplica en este caso a los objetos tangibles a los que se -
refiere en general: estd llamada a abarcar intereses y de-
rechos de naturaleza muy irregular.

A fin de servir a sus intereses econdmicos, el
hombre inventa, crea, imagina 6 utiliza diversas cosas.

. Inventa un producto nuevo o un nuevo procedimiento de fa-
bricacién. Crea un dibujo o modelo novedoso. Adopta para
sus productos una marca diferente o utiliza un nombre co-
mercial, el nombre del lugar de su negociacién, étc.

Es a todos estos aspectos de la actividad humana
que el término "Propiedad Industrial" se aplica; es por -
esto que a las prerrogativas industriales que aseguran a~
su titular, frente a todo mundo, la exclusividad de la rg
produccién ya de una creacién nueva, o bien de un signo -

~distintivo. (1)

Agustin Ramella nos dice,"que la Propiedad iIn-
dustrial es el campo donde se eiponen las leyes y doctri-
nas que aseguran a los autores de inventos 6 descubrimieg
tos, aplicados a la industria, el derecho de gozar los --
productos de sus concepciones en tal materia y las venta=
jas que de ello se derivan, y tienden a mantener la leal-
tad en los contratos de la industria y del comercio, y ==

prevenir o reprimir los actos de concurrencia desleal co-

metidos en violacion del derecho ajeno'";sigue diciendo ==
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. Raﬁéliéﬁéﬁé,la~Prbbiedad Industrial constituye una de las
careﬁoffas gg broductos intelactuales del trabajo protegj
Ldés;ébfwla ley, y se halla al lado de la Propiedad Literg

‘:rié'ééégurada a las obras del ingenio.

En efecto, asi como ios autores de obras del ip
genio "tienen el derecho exclusivo de publicarlas, y el de
reproducirlas, y el de venderlas", con todas las demds fg
cultades especiales reservadas al autor, que son consecuefn
cia de estos derechos principales, asi los autores de produg
tos 6 invenciones industriales estdan ellos solos para crear,
introducir en el comercio 6 usar dichos productos. Ya que
se defiende al autor de un libro 6 de una obra de arte 6 -
de misica, es también justo que se preste igual defensa a-
los autores de los descubrimientos 6 invenciones en el cam
po de la industria, v se dictaron leyes que previenen y rg
priman los abusostan ficiles de cometerse por la libertad
reconocida del comercio y de la industria.

Aunque existe alguna diferencia en los términos
y extensidén de la proteccidn legal con referencia a una 6
a otra especie de produccién,el contenido del derecho es-
siempre idéntico, pues es siempre la concepcidn, la crea-
cidén intelectual que queda defendida; de donde resulta --
que cuanto se comprende bajo la denominacidn de "Propiedad
Industrial® no representa propiamente mds que una forma -
del derecho de autor. Ocurre que con los privilegios in-
dustriales y los disefios y modelos de fébrica que son ===
creaciones en el dominio de lo til, inventos encaminados

a la solucidn de problemas de utilidad, al aumento de los

biences econdmicos, la tarea del autor estd circunscrita -
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al campo econdémico, en cuanto tiendé a conseguir con un re-
sultado fécnico la satisfaccion de necesidades sociales.

"Pero no es otra cosa de la marca, del nombre, de
la razén social y de otros semejantes signos distintivos =
de los productos 6 de los establecimientos. Por s, cons-
tando éstos de alguna palabra, de letras 6 de cifras, étc.,
no puede estarse en presencia de una propia creacién inte-
lectual que ha |legado a encontrar forma apropiada en una-
asociacién de ideas concreta y subsistente por si, puesto
que por aquellas designaciones no es posible conocer el ==
contenido intrinseco del pensamiento del autor."

Sin embargo, las facultades correspondientes al
poseedor de tales distintivos no son, en cudnto a su fina-
‘lidad, diferentes de las encerradas en el concepto del de-
recho de autor, tendiendo tambien éstas a defender los re-
sultados de la actividad industrial del productor y a impg
dir usurpaciones en su dafo.

En verdad: la marcé, el nombre, étc., no son otra
cosa que medios materiales adoptados para distinguir los --
productos propios de los ajenos, y, por lo tanto encamina-<
dos, como los privilegios industriales, a impedir la confu-
sién entre ellos. Unicamente es diverso el modo de alcanzar
el intento, ya que los privilegios proveen a ello impidiendo
la falsificxidn de los nuevos inventos, disefios 6 modelos ~=
creados por un inventor, las marcas a su vez prohibiendo in-
troducir en el comercio productos con falsas sefales que ha-
gan aparecer contra la verdad, que son productos de un afama

do poseedor de un distintiv., Usurpado, Yy confieran a la mer
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_cancia el renombre y la confianza conquistada por éste dlti-

mo en su comercio 6 fébrica. '

' En definitiva, también la tutela concedida en pri-
mer lugar al signo y consisfente en el derecho exclusivo de
colocarlo en las mercancias propias, se refleja sobre los ==
productos en cuanto, si no garantiza la exclusiva facultad -
de su fabricacion Q comercio, garantiza al menos el privile~
gio de uso, es decir, garantiza el peligro de que otros pue~
dan usurparlo para hacer aparecer como resultado de la propia
actividad industrial, productos del ajeno trabajo. [lgualmen-—
te a las creaciones del arte y de la ciencia, deben también -
los productos del comercio y de la industria ser protegidos -
contra las ilicitas falsificaciones en cualquier forma que se
hagan, aunque sea con engafios sobre el origen y procedencia ~
de los productos medjante abuso de su marca. (2)

Mantilla Molina dice que el término “Propiedad In-
dustrial” es un nombre, mas o menos técnicamente apropiado,
para un conjunto de derechos en los que hay que distinguir ==
el grupo de los que tienen la funcidén de proteger ta negocia=
cién misma, de aquel otro cuyo contenido es un monopolio tem-
poral de explotacidén; y después hace ia division: el primer =
grupo lo forman el nombre comercial, la muestra y las marcas;
el sequndo, las diversas clases de patentes y los avisos comef
ciales, (3)

Rodrigo UrfTa nos remite al Estatuto Legal y dice:
La llamada Propiedad Industrial es “la que adquiere por si -

mismo el inventor o descubridor con 18 creacién o descubri--

miento de cualquier invento relacionado con la industria, y
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el productor, fabricante o cpmerciante con la creacidn de sig

} nos especiales con los que aspira a distinguir de los simila-
; res los resultados de sus trabajos". Y agrega,"que no obstap
' te que asl lo diga la Ley en su precepto definitorio la reali.
dad es otra.”

La realidad segin Uria es "que los derechos de Pro-
piedad Industrial son derechos de uso o explotacién exclusiva,
derechos absolutos o de exclusidn que sSlamente se adquieren -
por virtud de la inscripcién en el Registro especial de esa -
propiedady Y sigue diciendo "que el derecho de Propiedad In-
dustrial puede aQquirirse por virtud del registro de las pa--
tentes, de las marcas, de los modelos, de los nombres comer--

ciales, de los rétulos de los establecimientos y de las peli-

culas cinematogradficas". Concluyendo gue: sin inscripcidn en
e] Registro ni se adquieren derechos de uso o explotacién ex-
% clusiva ni se disfruta del amparo o proteccién que la Ley le-
§ pueda ofrecer,

' La proteccién se otorga a quienes hayan obtenido a
través del Registro la concesién de cualquiera de las diferepn
tes modalidades de Propiedad industrial. (4)

; La proteccidn de la empresa consiste esenciaimente -

en defender la clientela contra la competencia. Acordar esta

proteccidn es reconocer al comerciante el derecho a conservar
la clienteia adquirida. La clientela se atrae y se retiene =
con un cierto nimero de elementos que se encuentran reunidos

en la constitucién del fondo. Cada uno de estos elementos --
puede ser defendido en s{ mismo, por un medio peculiar a su--

naturaleza; el comerciante tiene, por ejemplo, derecho a opo-

nerse a la ocupacién de su local. Pero es mas dificil de de-
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fenderlo contra los competidores gue intenten atraer su

clientela pues esta competencia es la ley del comercio.

La legistacidén 1o hace en dos casos: cuando ha
sido acordado a un comerciante un monopolio de explota-~ ‘
cidn y cuando la competencia de que es objeto, es desleal,
Los comerciantes aumentan esta proteccidn legal por convep
ciones privadas cuya validez debers apreciarse, pues no ~
pueden ser admitidas sino en la medida en que no represep,
ten una violacion de la libertad de! comercio.

Para proteger al comerciante ante el riesgo de
que otro se le apropie de su clientela, la ley no ha en-

‘con;rado otro medio que concederle un derecho exclusivo-

de ;xp!otacién. pero no puede hacerse sino en caso de mg

nopolio parcial so pena de destruir la tibertad de! comeg
cio.

Por esto la ley ha conferido en general a los -
comerciantes la “Propiedad Industrial®, (5)

En mi concepto, la Propiedad industrial es el
conjunto de derechos que el titular, creador o inventor
de una marca, rombre comercial, patente de invencidén, de
modelo, etc. adquiere en el momento en que le son recong
cidos y protegidos por la Ley.

b).- Mafuraleza.

La Propiedad Industrial consiste esencialmente
en un monopolio de explotacién y gracias a este monopo-
}io los comerciantes atraen y retienen a su clientela.

Los comerciantes responden al deseo de |imitar la libre

competencia haciéndose reconocer derechos privativos, =
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los cuales se convierten en elementos del fondo de comer=
c¢io, pero pueden ser separados del mismo, teniendo, pues,
un valor independiente,

“E] cardcter incorporal de estas propiedades -
tiene como consecuencia que no pueden ser protegidos como
las propiedades corporales para el mantenimiento en la pg
sesién’y en la reivindicacién".

Como la accién de datos y perjuicios serfa una -
sancién insuficiente, la sancién penal garantiza el mono=--
polio de 1a explotacién. (6) A este respecto debemos en--
tender que el comerciante se hace reconocer 10s derechos =
privativos de que nos habfa Ripert, por el Estado, a ;ra-;
vés de su intervencidn administrativa, para que surta; efeg
tos contra terceros. El Estado interviene en el reconoci-
miento de los derechos de Propiedad Industrial; organiza -
de modo adecuado la proteccidn juridica de los mismos y ==
garantiza su ejercicio pof parte de los titulares, resquar-
dando al mismo tiemﬁo, los iﬁtereses de la colectividad y -
del orden piiblico. Es conveniente dejar establecido que -
la concesidn de la patente no es constitutiva del derecho-
sobre }a invencién, sino simplemente el acto por el cual =
el Estado reconoce y declara el derecho del inventor, ase-
guridndole la proteccidn de la ley, En cuanto a las marcas,
el registro o dep6sito, prescrito por la ley, no tiene =-
siempre el efecto de originar el derecho. Lla propiedad de
la marca se adquiere, también, por }a ocupacidn; mas la ==
proteccién legal conforme al sistema adoptado en el dere--

cho positivo de cada pais, puede subordinarse esencialmen-
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te al registro, o no depender de esa formalidad. De ahf

que se diga que el registro es atributivo o declarativo~
de propiedad. Lo mismo acontece con otros signos distin
tivos, principaimente con el nombre comercial, cuya pro=
piedad asf{ como su proteccién legal no dependen del re~-=
gistro.

Range! Medina 1lega a la conclusién, primerode
que la intervencidén del Estado en el dominio de la Pro~=
piedad Industrial, por intermedio de sus funcionarios ad
ministrativos no tiene por fin crear y conferir derechos
sino reconocer y garantizar derechos subjetivos preexis-
tehtes, organizando su proteccién juridica.

"Los actos de concesidén de patente y registros
por su contenido o por sus efectos, son declaratorios y -
no constitutivos de derechos". Y en segundo lugar, que la
administracién pablica, no puede, a su arbitrio, conceder
o negar la patente o el registro solicitado; una vez veri-
ficadas las condiciones y supuestos legales, le compete -~
reconocer el derecho disputaao por el particular y expedir
el tftulo indispensable para su ejercicio., Por consiguiep
te, la concesién de los privilegios y garantias industria-
les pertenecen a la clase de los 1lamados actos vinculados
o ejecutivos.

Por otra parte, la solicitud de patente o regis=~
tro, por la que el particular manifiesta su voluntad en el
sentido de obtener el reconocimiento de su derecho, da orj.
gen a un proceso administrativo, que se destina a verificar
el concurso de las condiciones legales de que depende ese~

reconocimiento y que termina con la decisién de la autori=--
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dad administrativa competente, en la cual se manifiesta la
voluntad del Estado, aceptando o rechazando la pretensidn=
del interesado., (7)

Efectivamente, también creo que la actividad ad~
ministrativa del Estado, en cuanto a la Propiedad Industrial,
se limita a reconocer los derechos y a otorgar los tftulos -
correspondientes que acreditan el reconocimiento de los mis~
mos y que sirven para el legal ejercicio de esos derechos,
surtiendo efectos contra terceros.

| ¢).- Los Derechos de Propiedad industrial.

Las prerrogativas industriales, que constituyen
la Propiedad Industrial =-dice Rangel Medina~ que aseguran
a su titular, frente a todo el mundo, la exclusividad de
la reproduccidén; también los 1lama “derechos privativos' y
“derechos éxclusivos“, se ordenan, segln sus fines, en dos
clases:

).= Las creaciones nuevas, y

2,- Los signos distintivos.

Las primeras comprenden: las patentes de inven=-
cién, los modelos de utilidad, los modelos industriales y
los dibujos o disefos industriales., En estas prerrogati-
vas el derecho se concretiza en tftulos que representan =
el otorgamiento de monopolios legales temporarios, y con-
ellos, los titulos, se acredita que la ley acuerda en be-
neficio de su autor, un derecho exclusivo de empleo o de-
explotacién del objeto protegido, durante un plazo limitg

do.
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La segunda clase de prerrogativas son:

tas marcas, el nombre comercial, el aviso comer-
cial, la ensefa, las indicaciones de origen, los secretos de
fédbrica, las recompensas industriales y la rebresién de la =
competencia desleal,

Estos signos tienden a establecer relaciones de hg
cho ventajosas; son utilizadas con el propdsito de proteger,
de afirmar y de extender la actividad del emwpresario y sus-
relaciones con el piblico,

tos derechos exclusivos de reproduccfén de signos
distintivos son menos completos que los de las creaciones nug
vas, pues no aseguran a su titular un verdadero monopolio,
Son los derechos que reservan a su titular el uso exclusivo
de su marca, de su nombre comercial, etc,, y concurren a la
conservacidn de su clientela.

Ahora bien, como fundamento de estos derechos, pueden
mencionarse tres ideas que estdn sacadas de la filosoffa del
derecho:

La primera, puede ser una idea del orden interno de
la sociedad, porque el orden es el primer valor social que ha
sido procurado. Tal es el caso para los derechos sobre los -
signos distintivos (marca, nombre, etc)., es conforme a la
buena politica de la economia y de! comercio que los signos
que sirven para distinguir una casa no pueden ser usurpados
por otra; es en beneficio de todos y no sdlamente de otros =
productores que no debe sufrirse confusién con una casa ri=

val, sino también de los consumidores que deben poder reco-

nocer la casa que es de su preferencia.
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Esta idea de orden, particularmente imperiosa des
de los orfgenes mismos del derecho, explica por qué los de-
rechos sobre los signos distintivos son los mis antiguos.

El fundamento del derecho puede buscarse, en una
idea de justicia. Desde este punto de vista, la justifica-
cién es vélida para todos los derechos de Propiedad |ndus=--
trial; para los signoé distintivos, porque es ciertamente -
conforme a la justicia que los terceros no pueden emplear -
por ejemplo la marca de otro, ya que los objetos que se vep
dieran bajo esa marca no han sido producidos por los mismos
métodos y no pueden tener el mismo valor,

Para las creaciones nuevas también puede admitir-
se que es por razén de la justicia que aquel que ha creado
un verdadero objeto nuevo de la industria, que asi ha agre-
gado alguna cosa a 1a suma de bienes existentes, obtiene du-
rante un cierto tiempo un derecho exclusivo de explotacién.

Y queda, segiin nos indica Rangel Medina, otro po-
sible fundamento del derecho: radica en la idea de progreso.
Esta idea tiene valor sobre todo en las civilizaciones evo-
lucionadas, pero tiene sus exigéncias. En efecto, es evi==
dente que el progreso es sobre-excitado en su midximo grado-
por tas invenciones, y si se quiere que éstas se multipli--
quen, debe naturalmente recompensarse a sus autores; la re-
compensa mis natural ha parecido ser ese monopolio temporal
de explotacién, que constituye uno de los tipos de derechos
en materia de Propiedad Industrial.

De ah{ que esos derechos constituyan una ventaja
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social, por el impulso dado al progreso de la industria.

d).- Bases Constitucionales v legales en México.

Segin el primer pdrrafo del articulo 28 de ia -
Constitucién Polftica, en los Estados Unidos Mexicanos no
habrd monopolios, ni prohibiciones a titulo de proteccién
a.la industria, Exceptianse, entre otros, "a los privilg
gios que por tiempo determinado se concedan a los autores
y artistas para la reproduccidn de sus obras, y a los que
para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los-
inventores y perfeccionadores de alguna mejora".

Antecedente inmediato de este precepto, es el =
articulo 28 de la Constitucién de 1857, redactado substap
cialmente igual, pero sin referirse a los derechos de au-
tor, pues sélo excluia de la prohibicién "a los privile-
gios que por tiempo.limftado. conceda la ley a los invep
tores o perfeccionadores de alguna mejora."

Nada se dice en esta disposicion constitucional,
acerca de los signos distintivos, respecto a la segunda -
clase de objetos de las prerrogativas industriales, que -
son la marca, el nombre comercial, el aviso comercial, etc,

Por otro lado, la fraccién XV del artfculo 89 de
la Constitucidén que nos rige sefala como facultad y obligg
cién del Presidente de la Replblica la relativa a "conce=
der privilegios exclusivos por tiempo limitado con arre-
glo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores
o perfeccionadores de algdn ramo de la industria,"

Seglin el texto de este G(itimo artfculo la facul-

tad del Presidente se limita al otorgamiento de los t{tulos
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que acreditan los derechos de Propiedad Industrial sobre las

creaciones nuevas, No menciona la facultad de conceder pri=

vilegios " a los autores y artistas para la reproduccidn de

{!
sus obras'", seglin dice el articulo 28; como tampoco estd =-- :

comprendida ta facultad de "conceder privilegios exclusivos
por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva" para -
el uso exclusivo de los signos distintivos.,

"ME} silencio de los articulos 28 y 89 de 1a Constj

tucién en lo referente a una expresa garantfa de exclusivi-
dad de las marcas, no debe llevarnos a la conclusién de que
la propiedad de las marcas no esté protegida constitucional-
mente. Ni tampoco que la parte de la Ley de la Propiedad Ig
dustrial que reglamenta y organiza el sistema de proteccién
de las marcas asegurando su propiedad, no tenga apoyo en la »
Constitucién,™ é
Se ha dicho que los derechos y prerrogativas sobre !
marcas se consideran como objetos de la Propiedad Industrial, t
y que ésta, a su vez, es una de las dos formas de la propie-
dad inmaterial. Lo cual significa que los derechos exclusi- ;
vos que la legislacidén sobre marcas confiere y reconoce a -
los propietarios y usuarios de las mismas son derechos de prg
piedad, de una propiedad especial, pero al fin y al cabo --
de propiedad, Ahora bién, el derecho de propiedad en su mis
amplia expresién, en su sentido genérico, en su acepcidn mis
general, la que comprende todos los bienes que entran en nueg
tro patrimonio y, por ende, también la Propiedad industrial -

relativa a las marcas y a su posesidén, estd garantizada por -
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la Constitucién, tanto en el artfculo 14 que en su parte re-~

- lativa dispone que nadie podrd ser privado de sus propieda=-
des, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante’

- los tribunales previamente establecidos, en el que se cumﬁlan
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a -
las leyes expedidas con anterioridad al hecho; como en el ar-
ticulo 16, segin el cual nadie puede ser molestado en sus pa-
peles, posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de =
la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento. Es decir, el goce tranquilo de la propiedad -
el libre uso y aprovechamiento de la propiedad que a cada ~=--
quien le corresponda, ya consista en cosas, acciones, derechos,
o'en el ejercicio de una profesidén o industria que le hubiere =
garantizado la ley, estdn implicitos en la'garantfa otorgada -
a la propiedad, a las.posesiones y a los derechos, fundamental
mente por el articulo 1k,

Por otra parte, el articulo 4o. Constitucional garap
tiza la libertad de que cada quien se dedique a la profesién,
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo licitos.
El complemento de esa libertad es la garantia del aprovecha~
miento de los productos del trabajo, segin lo consigna el ==
propio articulo constitucional al establecer que nadie puede
ser privado del producto de su trabajo, sino por resolucién jy
dicial, Por tanto, del conjunto de esos principios consagrados
por la Constitucidn, surgen légica y forzosamente las giran-
tfas individuales de la Propiedad Industrial sobre los signos
distintivos de mercancias. 0 mejor dicho: los derechos relat]
vos a la propiedad de las marcas estdn asegurados por las ga-

rantfas consti‘ucionales que otorgan los articulos bo., 1k y 16,
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A mayor abundamiento, lo dispuesto por el artfcuio
133 de la Constitucidn, ésta, las Leyes del Congreso de la -
Unidn que emanen de ella y todos los tratados que estén de -~
acuerao con la misma, celebrados y que se celebren por el -=
Presidente de la Repiblica, con aprobacidn del Senado, serin

la Ley Suprema de toda la Unidn.

Desde el afo de 1903, México se adhirié a la Con-
vencién de la Unidn de Paris para la proteccidn de la Propig
dad Industrial y como signatario de dicho documento que des=
de entonces se encuentra en vigor, nuestro pais estd obligado
a dar protecci6n a los signos marcarios y en cumplimiento a ~
las obligaciones que el tratado impone, el Congreso Federal -~
ha dictado la legislacién sobre Propiedad {ndustrial que com~
prende la relativa a marcas. La fraccidén X del articulo 73 ~
Constitucional establece que el Congreso tiene facultad para
legislar en toda la Repiblica sobre comercio, en cuyo ramo ha
sido costumbre incluir esta materia, (8)

Convencién de Unidn de Paris del 20 de marzo de
1883,

La idea de hacer una Convencidn especial para la prg
teccidn de la Propiedad industrial, que estuviera siempre --
abierta para nuevos adherentes que quisieran aplicar a los ey
tranjeros de los paises unionistas un conjunto de reglas comy
nes, fue planteada en el Congreso de Viena de 1873. PosterioL
mente, en el Congreso de Parfs de 1878 se reiteré y culminé -
con la firma del Tratado Colectivo que se denomina "Convencién

de Unidn de Parls del 20 de marzo de 1883 para la proteccidn de
la Propledad Industrial", con diecinueve articulos, y de la ~-

que forma parte integrante el "Protocolo de Clausura" de igual
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fecha, que contiene en siete parrafos las convencione estj

" puladas.

o La Convencién y el Protocolo de Clausura fueron rg
visados por primera vez el 4 de diciembre de 1900 en Bruse-
las.

México se adhirié a los instrumentos el 10 de junio
de 1903, por medio de su representante diplomdtico acredita-
do en la capital de Bélgica. E) Senado Mexicano por Decreto
de 7 de diciembre de 1903 ratificé la adhesién del Ejecutivo
a la Convencidn y demds instrumentos mencionados, segin De-<
creto que se promulgs el 11 de diciembre de 1903,

El 2 de junio de 1911 la Convencién fue revisada =
nuevamente en Washington y en la Haya el 6 de noviembre de -
1925. La Cémara de Senadores Mexicana la aprobS el 19 de ==
diciembre de 1928; fue ratificada por el Ejecutivo el 22 de-
marzo de 1929 y se promulgd el 14 de marzo de 1930.

Las Glitimas reformas a la Convencién fueron hechas
en el Congreso de Londres celebrado en 1934,

E1 2 de junio del mismo afo se firmé la Revisién =
con el articulado que estd vigente, La reforma fue aproba=-
da por la Cémara de Senadores del Congreso de la Unién por-
Decreto de 24 de diciembre de 1954, Fue ratificada por el-
Ejecutivo Mexicano el 14 de abril de 1955, habiéndose efeCf
tuado el depdsito del instrumento de ratificacidn ante el =
Departamento Polltico de la Confederacién Helvética el & de
mayo del mismo aflo. Se promulgé el 8 de junio de 1955,

En lo tocante a las marcas de fébrica, la Conven-
cién se comﬁleté con el arreglo de Madrid de 4 de abril de

1891 relativo a su registro internacional. El 15 de abri)
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de 1891 se firmé también en Madrid el "Protocolo concernien-

te a la dotacidn de la Unién", estableciendo que los gastos
de la Oficina Internacional serfan hechos en comin por los=
Estadps contratantes,

Por acuerdo de! Presidente de la Repdblica y en no=
ta fechada el 10 de marzo de 1942, dirigida al Consejo Fede-
ral Suizo, la Secretarfa de Relaciones Exteriores denuncié -
el Arreglo relativo al registro internacional de marcas de -
fdbrica 6 de comercio, firmado en Madrid el 14 de abril de -
1891, al que se adhirié México el 26 de julio de 1909, y cuyo
texto revisado en la Haya en 1925 se publicd el 30 de abril =
de 1930, El Gobierno de la Confederacidn Helvética comunicé
la denuncia a todos los pafses miembros del Arreglo por nota
circular de 13 de agosto de 1942, manifestdndoles que, confor
me al artfculo 17 bis de la Convencidn de Unidn de Paris, el-
Arreglo as! denunciado continuarfa en vigor en México hasta -
la expiracién del plazo de un aflo' a partir del dia en que se
hizo la denuncia, es decir, hasta e) 10 de marzo de 1943 in=-
clusive,

En la nota de denuncia se hlzé constar que las mar-
cas inscritas en la Oficina Internacional de Berna hasta la -
fecha en que la denuncia surtiera efectos, continuaradn siendo
protegidas en México hasta el fin del perfodo respectivo de -
veinte afos & que se refiere el articulo 60o. de) Arreglo meg
cionado, salvo negativa formal de proteccién o invalidacién=
que se dicte en los casos especiales en que proceda legalmepn
te.

También con un propdsito de unificacién de las legis
laciones nacionales sobre la materia, estdn orientados los -

tratados y convenciones suscritos por México con otros pafses

ot P s St
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amer icanos, 7

Dichos documentos se han producido en las Confe=
rencias Internacionales Americanas efectuadas en diferen==
tes capitales del Nuevo Mundo bajo el patrocinio de la ===
Unidn Panamericana. Los suscritos por México, son los si=
guientes:

Tratado sobre patentes de invencién, dibujos y =
modelos industriales y marcas de comercio y de fabrica, de
27 de enero de 1902,

Convencién sobre patentes de invencién, dibujos y
modelos industriales, marcas de fébrica y de comercio, y =
propiedad literaria y artistica, de 23 de agosfo de 1906,

Convencidén sobre Marcas de Fdbrica y Comercio, de
20 de agosto de 1910,

Convencidn General Interamericana de proteccidn
marcaria y comercial.,

Acuerdo Comercial entre México y Francia, Marcas
geograficas de origen., Firmado en Méxicb el 29 de noviem~
bre de 1951 y fue aprobado por el Senado el 31 de diciembre
de 1951, ratificado por el Ejecutivo el th de enero de 1954
y promulgado el 12 de junio de 195h.

Por lo que tiene de interesante, reproducimos el
texto del Articulo Bo. de este Gltimo acuerdo:

"Cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete

a tomar todas las medidas necesarias para garantizar de =
manera efectiva los productos naturales o fabricados ori-
ginarios de la otra Parte (ontratante contra la competen=

cia desleal que pueda existir en las transacciones comer=
ciales."

I s————— RS :
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""Cada una de las Altas Partes Contratantes se com-
promete, particularmente, a tomar todas las medidas necesa-
rias para evitar que en su territorio se empleen de manera-
abusiva los nombres o marcas geogrdficas de origen de la -~
otra Parte, a condicién de que tales nombres o marcas sean-
debidamente protegidos por ella y hayan sido notificados ~-
por la misma. Esta notificacién deberd precisar principal-
mente los documentos emitidos por la autoridad competente -
del pals de origen. Ninguno de los nombres o marcas de orl

_ gen podréd conslderarse con un caracter genérico."

. En cumplimiento de 1o estipulado en esta segunda -
parte del mencionado artfculo, por nota nimero 298 de 3 de
abril de 1958, la Embajada de la Repiblica Francesa en Mé-
xico, notificéd al Gobierno Mexicano la lista de las denoming
ciones, nombres o marcas geograficas de origen, que gozan de
proteccién en Francia. (9)

La denominacién de "Unidn de Paris" no es su nombre
oficial. Tiene su origen en el hecho de que la conferencia-
diplomdtica que adopté el convenio por el cual nacié la ===
Unidn de Parls firmé este instrumento en la Capital de Fran-
cia. OQcurrid ese acontecimiento, en 1883, Su titulo oficial
es el de "Convenio para la proteccidén de la Propiedad Indus-
trial”, y el de la organizacién constituida "Unidn Interna-
cional para la Protecci6n de la Propiedad industriail".

En el convenio no figura una definicion de la expreg
sién misma de "Propiedad Industrial’, Trata éste, sin embag

go, de las siguientes materias: patentes de invencidn, mar--

cas de fébrica y de servicio, dibujos y modelos industriales,

o,

b

e i T i R
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falsas indicaclones de procedencia, denominaciones de ori-
gen y competencia desieal.

El convenio fue flrmado por once palses, en 1883,
entre ellos figuraban tres de América/ggﬁgg?l, Salvador y
Guatemala-. Antes de que entrase en vigor dos afos mds --
tarde, en 1885, habia sido firmado por otros cuatro pafses,
dos de ellos, latinoamericanos: La Repiblica Dominicana y
Ecuador.

Desde 1883, el Convenio ha sido objeto de cﬁatro
revisiones importantes, en 1911, 1925, 1934; y, G4)timamen-
te, en 1958 en Lisboa,

Durante la existencia del Convenio, el nimero de-
paises ha ido en aumento y en la actualidad hay setenta y
tres pafses,

E! texto de Lisboa del Convenio de Paris sirve
a tres fines principales: en primer lugar garantiza un tra
to igual al de los nacionales en cada uno de los pafses ==
miembros; en segundo lugar, establece el llamado derecho -
de prioridad y, en tercer lugar, establece un minimo de gg
rantfas para los titulares de derechos de Propiedad Indus-
trial.

Ei trato naclonal quizd sea el principio bdsico -
mds importante del Convenio. Se le podrfa llamar también -
principio de asimilacién, pues, en términos generales signi
fica que cada pals que es parte en el Convenio tiene que -
conceder los mismos derechos y ventajas a los sibditos de dros
Estados miembros y a las personas y empresas en ellos domici-
liadas o establecidas, que a sus propias nacionales, De ahf

las expresiones de "trato nacional" y de "asimilacidn".
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AsT pues, no sélo los sdbditos de los paises miem=
bros, sino también los que sin ser sibditos de paises miem-
bros estén domiciliados en un pafs miembro o tengan establg
cimientos industriales o comerciales efectivos y reales en=
un pais miembro. Conviene advertir que, por regla general,
e50s extranjeros sélo disfrutan de los mismos derechos que~
los nacionales si se ajustan a las formalidades y condicio~
nes que han de cumplir los sibditos del pals para adquirir-
la proteccién.

AsT, por ejemplo, si la proteaidén de un invento re-
quiere la presentacién de una solicitud y la concesidn de una
patente, el inventor extranjero tendrd que solicitar y obte-
ner una patente en cada pafs donde quiera que su invento esté
protegido.

La facilidad que da el Convenio a este respecto es -
el 1lamado derecho de prioridad. Se trata fundamentalmente -
de un plazo que se otorga para }lenar una solicitud para la -
concesifn de una patente o pafa el registro de una marca de -
comercio o de un dibujo industrial. Desde luego, el tiempo -
es un elemento de la mayor importancia pues, cuando dos invep
tores que se hacen la competencia inventan la misma cosa, o -
cuando dos disefadores producen los mismos dibujos, o dos fa-
bricantes utilizan marcas comerciales similares, existe una
presuncién legal en favor del primero que solicita la patente
o el registro, Lo que se establece en el Convenio es que, en
cuanto se ha hecho una solicitud en un pais miembro, que sue-
le ser el propio pafs de) .inventor, disefiador, industrial, --

étc., el solicitante dispone de un plazo de seis o de doce ==

meses para solicitar en cualquier otro pafs en el cual desee

s et L ot X A it ES I B
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es:arkpkotegido. El plazo es de seis meses para las mar-
caé comerciales y para los dibujos, y de un aflo para los~
inventores y los modelos de utilidad. Las actuaciones =~
que tengan lugar durante y después de esos seis 6 doce mg
ses no afectan la novedad. Por ejemplo, no se podrd adu-
cir contra las pretensiones del primer solicitante una sg
licitud presentada bor otra persona y relativa al mismo -
invento, ni tampoco el uso pliblico de este.

En que hd de consistir la proteccién dentro de =
los diversos paises es cosa que queda en gran parte al Lj
bre arbitrio de la legislacién de cada uno de ellos, pues
las atribuciones del titular de un derecho de Propiedad ~
Industrial, los limites y la duracién de dicho derecho, -
asi como las formalidades que se han de cumplir para obtg
ner la proteccién, estdn regidas por las leyes de cada --
pais.

Ello no obstante, el Convenio contiene ciertas -
garantias para los titulares de derechos de Propiedad In-
dustrial,

Asi, por ejemplo, en materia de inventos, el Cop
venio establece que el inventor tiene el derecho de ser -
mencionado como tal en la patente, Si tomamos otro ejem=
plo, vemos que el Convenio estipula que no podrd ser rehy

sada 1a expedicidén de una patente por motivo de que la ~~

venta de un producto patentado esté sometida a limitaciones

resultantes de la legislacidn nacional.
En materia de dibujos industriales, el Convenio

establece que la falta de explotacién no puede ser motivo

para que pierdan la proteccidn. Por lo que se refiere a
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los invgntos, la situacidn es diferente. En este caso,
la falta de explotacién, el llamdo "no funcionamiento",
puede acarrear la concesién de licencias obligatorias y
en casos extremos se puede llegar incluso a la revocacién
de la patente.

En cudnto a las marcas de comercio, el Convenio
enumera los motivos por los que un pafs puede rehusar el
registro y la proteccién de una marca de comercio ya regig
trada en otro Estado miembro. En términos generales, esos
motivos son: que la marca de comercio afecte a los dere-=-
chos adquiridos por terceros, que carezca de todo cardc--
ter distintivp 6 que sea contraria al orden publico, y prip
cipalmente, de naturaleza tal que pueda engafar al pdblico,
En esta materia la garantia radica en el hecho de que el --
registro no puede ser rehusado por ningin otro motivo, En-
otras disposiciones se establece la protecci6n de marcas de
comercio muy conocidas y de las transferencias de las mar--
cas de comercio. Ademds de las disposiciones relativas a -
patentes, dibujos y marcas de comercio, el Convenio establig
ce que los Estados miembros tendrdn que conceder plena pro-
teccion contra la competencia desleal y enumera los siguien
tes casos caracterfsticos de competencia desleal:

1.~ Actos de tal naturaleza que creen confusidn -
con el establecimiento, los productos o la actividad indug
trial o comercial de un competidor.

‘2.- Las alegaciones falsas en el ejercicio del cg
mercio que tiendan a desacreditar el establecimiento, los-
productos o la actividad industrial o comercial de un com-
petidor.

3.~ Las indicaciones o alegaciones cuyo uso sea -
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susceptible de inducir al piblico a error sobre la naturaleza,
el modo de fabricacién, las caracteristicas, la posibilidad -
de empleo de las mercancfias.

E) primer Convenio de la Unién de Paris, firmado en
1883, establecié una "Oficina”, o sea, para emplear el !en-"

guaje de hoy, una secretarfa internacional, que quedé bajo -

el patiocinio del Gobierno Suizo y que tuvo su primera sede-
en Berna., Desde 1960, la sede se encuentra en Ginebra. La-
Oficina estd al servicio de los goblernos de los Estados ===
miembros. Los Estados miembros pueden pedir informacién y -
asesoramiento en materia de Propiedad Industrial a la Ofici- |
na que hard cuanto est€ en su mano por facilitarlos. La Off

cina mantiene ademds el contacto con los Estados miembros a-

| través de la publicacién mensual de su hoja oficial que apa-

rece en inglés y en francés bajo los titulos de "industrial

Property" y "La Propieté Industrielle", respectivamente. --

Este periddico contiene informacién sobre los miembros de -

la Unién de Paris, reproduce la mayoria de las leyes y regla

mentos nuevos que tratan de Propiedad Industrial, estudia las

Gitimas decisiones de los tribunales y pasa revista a las --~

AR b

monograffas sobre este mismo tema, y lleva articulos de correg

ponsa_Jles en todo el mundo que tratan de cuestiones jurfdicas

de Propiedad industrial,

£
;
i
:
'
i
i
§

Los gastos de la QOficina son sufragados con las con-

tribuciones anuales de los Estados miembros. A efectos de la

cuantfa de las contribuciones, cada Estado puede decidir el -

contribuir en uno de los seis niveles existentes, Cada Esta-
~

do decide libremente en qué nivel contribuir,

La mayor contribucién anual es en la actualidad de -

unos 10,500 délares de los Estados Unidos, para el nivel mds
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elevado, y la del nivel mds bajo de unos 200 délares. E|
hecho de que un pafis decida contribuir en un nivel bajo -
no afecta a sus derechos dentro de la Organizacién., Lo -
mismo que en las Naciones Unidas, donde cada pais tiene -
un voto, cualquiera que sea fa cuantia de su contribucién
anual, en la Unién de Paris, cada pais tiene también derg
chos iguéles sin tener en cuenta la cuantia con que ha dg
cidido contribuir al presupuesto de la Oficina.

Lla dnica obligacidén que contraen los paises Miep
bros es la de establecer una of icina para la administracién
de 1a Propiedad Industrial que tiene que publicar las pa--
tentes y las marcas de comercio registradas. Varios pafises
podrdn establecer una oficina comin de patentes. Los seis
paises del Mercado Comin europeo, Alehania, Bélgica, Fran-
cia, ltalia, Luxemburgo, y los paises Bajos proyectan estg
blecer una de esas oficinas comunes de patentes. Lo mismo
estan haciendo aléunos Estados africanos.

La Oficina estd disphesta a asesorar a los paises
que todavia no son miembros de la Unién, siempre que asi lo
deseen. En caso contrario, la Oficina no les acuciard, deg
de luego, para que cambien de opinién. Pero si un pais de-
sea asesoramiento en relacion con la modernizacion sobre su
legislacién de Propiedad Industrial o para el establecimiepg
to He una oficina deptentes, o de un registro de marcas de
comercio o de dibujos, o si un pais desea conocer mds deta-
Jles acerca de la Unién de Paris antes de decidir adherirse
a ella, la Oficina hace todo lo posible por serle dGtil,

Esas consultas pueden adoptar formas diversas: La
oflcina puede discutir tas cuestiones con el pais y asesorar

por
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escrito; la Oficina puede también tratar de arreglar que =~
ciertas personas de ese pafs visiten la Oficina y las ofi-
cinas de patentes de los paises que prefieran, para llevar=-
a cabo estudios sobre el terreno; la oficina puede también-
organizar el envio de especialistas, escogidos de acuerdo -
con el pais, para que asesoren sobre el terreno; la Oficina
puede organizar o colaborar en la organizacién de semina~~
rios sobre cuestiones de Propiedad Industrial.

Nos hemos referido Gnicamente a la Unién de Parfls
y a su oficina, y también a las disposiciones del Convenio
General de la Unidn de Paris, pero se puede hablar de otros
convenios internacionales sobre Propiedad Industrial que ~-
existen entre algunos de los Miembros de la Unidn de Parfls
y que son administrados por la Oficina de la Unidn de Pa--
ris. Estos convenios son |lamados ‘'arreglos*, que han sido
concluidos entre paises Miembros de la Unidén. Se trata, -
pues, de una especie de sub~-unionas =~ generalmente 1lama~
das uniones '‘restringidas”". Se llaman "“restringidas" por-
que sélo los Miembros de la Unién de Paris pueden adherir-
se a ella, Todos tienen derecho a hacerlo, pues son acuegf
dos “abjertos' y cualquier Miembro de la Unidn puede ingre-
sar si asf lo desea. Pero este ingreso no tiene caracter -
obligatorio, Un pais puede ser Miembro de la Unién de Parfs
sin ser miembro de ninguna otra de las uniones restrlngidés.

Por otra parte, silo pueden pertenecer a las unio-
nes restringidas los paises que ya son Estados Miembros de-
la Unidn de Paris o que se adhieran a ésta al mismo tiempo.

Hay cinco uniones restringidas.

Las dos uniones restringidas mis antiguas fueron -




fundadas en 1891 Una de ellas ‘se ocupa de- I
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las falsas indicaciones 'de procedenciai  H

veintinueve paises a esta unién:

Fundamentalmente, este arreglo consiste en quelos
miembros se prometen entre si impedir la importacidén de  mer.

cancias que contengan una indicacidén en el sentido de que --

proceden de uno de esos paises,0ode algin lugar situado en ellos,

cuando de hecho no sea cierto.

El otro arreglo, concluido igualmente en 1891, se -
ocupa del registro internacional de marcas de comercio. Se-
le conoce con el nombre de Unidn de Madr id, ya que fue con--
cluido en dicha ciudad. Una sola solicitud basada en la pri
mera que se presente en uno de los paises Miembros, es enviag
da a la Oficina de Ginebra que registra lasrmarcas de comer-
cio. Ese registro tiene el mismo efecto que si el solicitan
te hublese registrado su marca de comercio directamente en -
todos y cada uno de los paises restantes. El registro inter
nacional no significa necesariamente que la marca de comer~=-
cio tenga que ser protegida en cada uno de los paises Miem~=
bros, ya que eso es una cuestion que ha de ser decidida indg
pendientemente por cada pais, de conformidad con sus propias
leyes., La importancia del registro internacional radica en
el hecho de que resulta innecesario hacer las solicitudes en
los demds paises. Hasta ahora, nuestra Oficina ha registra-
do cerca de 300,000 marcas de comercio. EV servicio de mar-
cas de comercio de la Oficina lleva a cabo un trabajo muyip
teresante, ademds de' miro ieglstro, que consitte en inda--

gar la existencia de marcas de comercio idénticas o andlogas
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Todas las marcas de comercio registradas en la Oficina, son

clasificadas a base de diversos principios. Uno de ellos es
el simple orden alfabético; otro es la clasificacidén por las
terminaciones: se agrupan las marcas de comercio que riman =~
una con otra. Hay otra clasificacidn a base de la semejanza‘
fonética en términos generales. Otra clasificacién se rige por
las caracteristicas o por los elementos del nombre de la mar=
ca de comercio, Pero la mds interesante de las clasficaciones
de las marcas de comercio. Mediante ésta clasificacidn resul
ta fdci! comparar marcas de comercio que utilizan imigenes ~-
similares, como por ejemplo: agrupando todas las que muestran
una figura humana, Posteriormente, mediante una serle de -=-
subclasificaciones tales como figuras masculinas o femeninas;
en marcha o'de pie; sentadas o acostadas;.étc., y todo esto -
va combinado con las mercancfas a las que se refiere., tLa ---
clasificacién es tan detallada que se puede pedir a la Ofici-
na, como por ejemplo: que comunique cudles son las marcas de-
comercio en las que se ve la figura de un hombre de uniforme,
montado a caballo y mostrando una bebida. Ese servicio puede
resultar muy GUtil antes de decidir la adopcidén de una nueva =
marca de comercio; se puede obtener una valiosa indicacidn --
para saber si la marca de comercio proyectada tiene probabil]
dades de infringir otra marca de comercio ya existente.

La tarifa que se abona por estas indagaciones es muy
reducida y no suele rebasar los diez ddlares de los Estados~-
Unidos. A pesar de que las tarifas son tan pequefas, los in-
gresos del servicio de marcas de comercio suelen ser superio-

res a sus gastos. Estqentrafia consecuenclas interesantes pa-

ra los Estados Miembros del Arreglo ya que en el Convenio se-
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-estipula que-los beneficios se-distribuiran por parLes‘fgﬁa- Bl
les entre los Estados Miembros. A veces esos dividendosyédn
superiores a la cuota de contribucién a la Unién de Paris.y, o
en esos casos, el ser Miembro de las Uniones de Paris y: de -

Madrid, no sélo no cuesta nada, sino que constituye, de he=<

cho, una pequeiia fuente de ingresos para los paises.

El tercer acuerdo especial trata del depdsito in-
ternacional de dibujos industriales. Funciona poco mas o -
menos como el registro de marcas de comercio. El arreglo -
fue concluido en 1934 y hasta ahora, los depésitos efectua-
dos se aproﬂiman a los 33,000.

0

Estos tres arreglos han sido revisados de vez en

cuando en conferencias diplomdticas, a fin de introducir -
mejoras que aconseja la experiencia o que justifican nue--

vas circunstancias.
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Por dltimo, hay dos uniones restringidas de re--

ciente creacion, Una es la Unidn para la clasificacién ig

ternacional de los productos y servicios a los que se aplj
) : can las marcas de comercio. Se concluyé el arreglo en 1957
y hasta ahora ha sido ratificado por dieciocho paises. Los
: paises ligados por este arreglo tienen que utilizar aungue
sélo sea ademds de otras clasificaciones relativas al re--
gistro de marcas de comercio, una misma clasificacidn de -

productos y servicios determinada internacionalmente.

En 1958 se firmé un arreglo para la proteccidn y

el registro internacional en la Oficina de la Unidn de Pa-

ris de las denominaciones de origen,

Este Convenio necesita todavia algunas ratifica-
ciones para poder entrar en vigor.
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Estos cinco a?éeglos y el Convenio General de -
Ja Unidn de Parls constituyen hoy la espina dorsal de la
cooperacién internacional en materia de Propiedad Indus-

trial. (10)

Al sefalar G.H.C, Bodenhausen las principales -

caracteristicas del Convenfo de Paris, dice que una de las
principales, egti constitufda por el hecho de que, en lo -
que respecta a la Propiedad {ndustrial, se concede a los -
nacionales de todos los palses contratantes y a las perso-
nas asimiladas a ellos, el mismo trato que a los nacliona--
les del propio pals (o sea el "trato nacional'),

A es&s efectos, estén asimilados a los ciudadanos
de los pafses miembros de 1a Unién los cludadanos de los --
palses que no sean miembros, siempre que'estén domiclliados
% o tengan un establecimiento industrial o comercial efectivo
y real en el territorio de un pals de la Unién.

Y haéiendo la comparacién entre dos pafses, uno -

que sea miembro de la Unidn y otro que no lo sea dica: Que

no hay por qué exagerar la importancia de la regla del "tra

j to nacional” o de la "asimilacién" de los ciudadanos de los

: palses de 1a Unién, y de las personas a ellos asimiladas, con
los propios nacionales, puesto que clerto nimero de palses ~

aplican una norma similar en sus legislaciones nacionales, ~

sin necesidad de que asl lo estipule un convenio internaclo~
nal., Sin embargo, el Convenio de Parfs, tiene el mérito de~

fijar esa norma de la“asimilacién” y hacerla obligatoria pa-

ra todos los pafses de la Unién, y que actualmente suman ==
setenta y tres y entre ellos estin los palses altamants in-

dustrializados de todo el mundo.

Bodenhausen, considera mas importante el derecho -
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de prioridad que se reconoce en el Convenio de Paris. Signi-
fica este derecho que sobre la base una primera solicitud --
de fegistro de una marca, patente, etc., depositada en uno -
de los paises de la Unién, el solicitante que es beneficia—-
rio del Convenio dispone de cierto plazo (12 meses para las-
patentes y seis para las marcas) durante el cual puede soli=
citar con prioridad una proteccion similar en todos los demis
pafses de la Unidn.
El efecto de la prioridad consiste en que el depdsi
to realizado por el titular en uno cualquiera de los demds-
paises de 1a Unién durante el periodo de prioridad no podrd
ser invalidado pdr hechos ocurridos en el intervalo comprendi
do entre los dos depdsitos de solicitudes, sea principalmente
por solicitudes andlogas depositadas por terceras personas, =
por la publicacién o la explotacién de la invencién por el ti
tular, o por el uso de la marca por ellos, y estos hechos no
podr&n dar lugar a ningin derecho de terceros ni a ninguna =
posesidn personal. Por lo tanto, durante el periodo de priori
dad no se puede destruir la novedad de una invencién ni puede
nacer ninglin derecho a la invencidn 6 a la marca de que se tra
te, en favor de terceros. Es evidente que tanto e! alcance jy
ridico como el efecto econdmico de este derecho de prioridad son
considerables, Si comparamos la situacién del que goza de los -
beneficios del derecho de prioridad con la del que no puede -
acogerse a ellos, comprobamos que sélo el primero estd en cop
diciones de organizar sin prisa ni dificultades una proteccién
verdaderamente internacional de su invencién o su marca sin =
verse amenazado por la pérdida de la novedad 6 por el nacimien

to de derechos andlogos a favor de terceras personas. Nada -
tiene de extrafio que los ciudadanos de los Palses miembros --—
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de la Unidn de Parls se sirvan continuamente del derecho de

prioridad. Algunas otras reglas importantes que figuran en
el Convenio de Parfs, relativas a las marcas, son: El Conve~
nio establece en primer lugar la regla importante de la indg
pendencia de las marcas nacionales entre sf, incluso cuando-
se trata de la misma marca del mismo propietario y para los-
mismos productos o servicios. Una de las consecuencias de-
este principio es que una marca depositada por un ciudadano
"de un pafs de la Unidn de Paris en cualquier otro pafs de la
Unién, no podrd ser rehusada o invalidada por el motivo que~
no hublera sido depositada, registrada o renovada en el pais
de origen, Si, en esas condiciones, el no haber registrado-
una marca en el pais de origen no puede ser nunca una desvep
taja para solicitar el registro en otro pafs de ta Unidn, el
hecho de registrar una marca en el pafs de origen puede ser-
una ventaja. En efecto, una marca regularmente registrada en
el pafs de origen serd registrada y protegida tal cual es, o
sea por lo que se refiere a su forma, en los otros pafses de la
Unidn, con unas cuantas resarvas; que no afecte a los derechos
adquiridos por terceros, que no esté desprovista de todo ca-~
racter distintivo, o0 sea meramente descriptiva, que no sea -~
contraria a la moral o al orden pdblico, y, principaimente de
naturaleza tal que pueda engafar al piblico.

De esa forma, los pafses de la Unidn de Paris han =
establecido, para las marcas registradas en el pais de origen,
ciertas reglas comunes que han facilitado grandemente el re--
gistro de las marcas y, por consiguiente, el comercio interng
cional entre esos paises que las utilizan,

Bodenhausen, llega a la conclusidn de que la Unidn
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de Paris ha creado reglas importantes en el campo del dere-
cho de Propiedad Industrial, mismas que facilitan la proteg
cidn internacional de las marcas y de las invenciones, étc.
Una de las caracteristicas de la Unidn es que gracias al --
gran nimero de Esta&os que Ja componen (73 actualmente), =--
ninguno de ellos, ni tan siquiera un grupo de Estados, pug
de ejercer en su seno un influjo preponderante. (11)

Stephen P. Ladas, asegura que el principio funda-
mental de la Convencidn es el tratamiento nacional, o sea -
las personas que tienen derecho a sus beneficios gozardn en
cada pais de los mismos derechos y proteccién que el pafis -
dé a sus propios ciudadanos. A esto se aPade un principio
de otorgar a todas las personas una cierta proteccidn adi--
cional especifica uniforme en todos los paises de la Unidns

La interdependencia creciente de las naciones, -~-
la muitiplicacién de la industria y del comercio, el desa--
rrollo de las inversiones internacionales, el traspaso de -
conocimientos técnicos y la desaparicidn de las distancias-
han creado esta necesidad de un minimo de uniformidad.

En relacidn con las marcas, la Unién es valiosa, -
dice Ladas, por las siguientes razones:

La exigencia que antes habia en muchos paises de -
que hublera un registro anterior en el pafis de origen antes=
de que pudiera presentarse una solicitud en paises extranjg
ros, ha sido eliminada. Asf{, el propietario de una marca no
tiene que esperar hasta qQue su marca quede registrads en su
pafls de origen lo cual puede tardar algdn tiempo muy consi-

derable, El puede proceder a presentar solicitudes en pafses

extranjeros tan pronto como haya adoptado una marca con el -
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fin de proteger su comercio de exportacién y evitar una apro-

piacién injusta o la presentacién anterior por otro de la mli
ma marca u otra similar. Muchos propietarios de marcas, es-
pecialmente firmas pequefias, encuentran que es gravoso o dema
siado costoso el solicitar registro para sus marcas en paises’
extranjeros tan pronto como adopten una nueva marca. Ellos -
por lo general deciden establecer primero un mercado con sus-
productos que lleven la marca a pafses extranjeros y después
solicitar el registro. Pero esto lleva el peligro de que =--
mientras tanto otra persona puede solicitar el registro de la
misma marca, u otra similar, o puede empezar a usar dicha ~--
marca, Una disposicién de la Convencién estd destinada a prg
teger al usuario anterior al estipular que ese usuario ante=--
rior que ha dado a conocer su marca en un hafs extranjero goza
de un perfodo de cinco afos dentro de! cual puede cancelar el
registro infractor o puede detener el uso de la marca Infrac-
tora.

La Convencién protege ademds los derechos del pibli-
co al disponer que cualquier pals puede negar el registro a maL
cas que son descriptivas o genéricas, 6 que estdn desprovistas
de caracter distintivo., El registro de tales marcas sin duda-
réstrlnge la libertad de otros comerciantes o fabricantes de -
usar palabras 6 términos que deben estar a la disposicién de -
todos para usarlos. Un caso frecuente de apropiacién injusta-
de marcas es cuando un agente o representante del propietario
extranjero de una marca solicita el registro de esa marca en~
su propio nombre,

La Convencidn dispone que si ese registro se obtig

ne o se solicita sin la autorizacién del verdadero propieta
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rio, éste tiene derecho a oponerse 6 a cancelar ese registro,

0°a que el agente o representante se lo traspase a é1.

En muchos pafises se le exige al propletario de una
marca registrada que la use en el pais dentro de un tiempo - §
determinado. La Convencidn dispone que ese término debe ser %
equitativo y que debe permitirsele al propietario justificar :
su falta de uso por razones legitimas. Se espera en efecto
que la Convencidn sea revisada préximamente para disponer que
se conceda un término de cinco afos para el uso de la marca-
registrada. (12)

Por otro lado. Rangel Medina hace una resepa de los

demas convenlos celebrados por México con diferentes pafses: , i

La declaracién de 7 de junio de 1895 con Bélgica, -
prevenia en su artfculo lo, que los ciudadanos de ambos pafses
gozarian de la misma proteccidén que los nacionales en todo lo ;
que concierne a marcas de fibrica y de comercio y en su articy
lo 20. hablaba de que para asegurar dicha proteccién, los ciu-
dadanos de ambos paises deberian 1lenar las condiciones y for- )
malidades previstas por la ley y reglamentos de los dos pafises.

E1 tratado de 16 de agosto de 1893 entre los Estados
Unidos Mexicanos y el Imperio Alemdn, acuerda reciprocamente-=- ;
la proteccién de las marcas de fabrica a los industriales resi-
dentes en los dos pafses. Ademds los industriales residentes -
en los respectivos palses gozarfan de la misma proteccidn que -
los nacionales residentes, sin necesidad de poner establecimien

to, expendio 6 agencia para la venta de sus efectos, pero con -

la restriccidn de cumplir con los demds requisitos legales exi-

gldos por ese pafs.

La Convencidn de 10 de abril de 1899 entre México y

la Repidblica Francesa, estipulaba que para asegurar la protec=
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cién de las marcas, los solicitantes de uno y otro Estado

no necesitaban de establecer su domicilio, su residencia -
o su representacién mercantil en el pafs cuya proteccidn -~ .
fuese reclamada, pero si deberian observar las demds condl
ciones y formalidades prescritas en las leyes y reglamen-~
tos de ese pafs. (artficulo 20); dicha Convencién se refie~
re a las marcas "que en ambos pafses se adguleran legrt}mg

mente por los Industriales y negociantes que usan de ellas";

pero cada uno de los dos Estados *"se reserva el derecho do'rg;'

-husar el depésito y de prohibir el uso de cualqulefa marca que
en‘sf misma fuere contraria al orden piblico, 6 & 1a morsl -~
y las buenas costumbres” (Artfculo 30.), la falsa lndtcacléb-
de origen, consistente en indicar sobre los productos a uno=-
de los Estados contratantes, o un lugar situado en cuaiquiora
de ellos, se equipara al delito de falsificacién de marca ~--
(Artfculo V) y los productos que 1levasen estampada tal! leyep
da, serian decomisados al Importarse en cada uno de dichos -~
Estados (artfculo V1), aplicéndose las sanciones respectivas
a instancla del Ministerio Piblico o de parte interesada ~-
conforme a 1a legislacién de cada Estado, consideréndose -~
como parte Interesada "a cualquier fabricante, comerciante,

o productor que contribuya a la fabricacién, al comercio o -
a produccién del producto de que se trate y que se halle es-
fablecido en la ciudad, localidad, regidn o pals falsamente-
indicado como lugar de origen" (Artfculo Vii)., ( 13)
Para quienes plensaﬁgue el centro motor del progre=
30 se encuentra en las fuerzas creadoras del esp!ritu‘humano.
‘no podemos concebir el desarrollo sino en base ds una protec-~

cién eficaz derivada del orden jurfdico interno e internaclo-

nal, para esas fuerzas motoras. Basdndose en esta premisa, -~
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hemos afirmado que si se da el Tndice de la~Pr6ﬁfedad {ndus -

trial de un pals determinado, podemos decir cuil es la estrug
tura de su desarrollo no sélo en lp economicq 5ino también en
lo polftico y social; en una palabra, en lo cultural, porque-
la vigencia de las instituciones nos hace pensar en la efica=-
cia de las mismas, si se trata de una sociedad organizada.

En el derecho contempordneo, ha adquirido importan-
cia, hasta el punto de colocarse en un primer plano, la pro--
teccién de las obras del espiritu que comprende el amplio mup
do de las creaciones Intelectu_ales que van desde el derecho-
de autor sobre obras escritas, de pintura y escultura o temas
musicales, hasta aquellas creaciones que cumplen una misidn y
hacen su impacto en la industria y el comercio, como lo son:
la invencién, el modelo o el dibujo industrial, la marca, étc.

Al lado de los objetos tangibles, materiales, |lama-
dos "cosas" o bienes materlales y las cuales regulan amplia;-
mente los Cédigos Civiles y Mercantiles de todos los pafses,-
hay una serie de bienes intangibles que tienen importancia -=
por ser relevantes para el mundo juridico. Asi se abren las-
puertas que nos llevan a la meditacién y el estudio de la lla-
mada propiedad lnmatérial, de trascendental importancia dentro
de la estructura socioecondmica de nuestro siglo, donde la in-
dustria y e! comercio carecen de fronteras territoriales, en -
donde la institucién de la marca y la patente tutelan un bien-
inmaterial que es, precisamate, una idea; la marca, tutela el-
aviamlento due como dice Carnelutti, "se resuelve en fuerza~
psfqﬁlca acumulada en la hacienda" en tanto que la patente tuEg
1a la idea Inventiva; ideas y esfuerzos psiquicos que por su -

apllcacién a los fendmenos econdmicos (industriales y comercla~

+
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les), adquieren una significativa importancia para el cam-

po econémico-jurfdico, hasta alcanzar, en el mundo del De-
recho un perfil claramente delimitado dentro del complejo-'
de los "bienes" y de los derechos de propiedad.

' La finalidad primordial de ambas instituciones -
(marcas y patentes), es la de evitar la concurrencia desleal
o competencia flicita y no pudiera hablarse de un acto de -
esta naturaleza entre un industrial o comerciante, si el --
mismo no es violatorio de un derecho suyo. Por ello, la vig
lacién de ese derecho de propiedad reconocido por el Estado
medlante el otorgamiento de la marca o patente, al comercian-
te o industrial, permite a éstos ejercitar une_acclén de da--
flos y perjulclos, ademés de las acciones penales pertinentes.

Ya Mario Rotondi, en sus Instltuciones de Dor;cho -
Privado, se hace esta pregunta: "Es posible hablar de cosas -
inmateriales como bienes, es decir, como objetos de derecho?
Para nosotros, agrega, la respuesta debe ser afirmativa, ---
siempre que sea posible encontrar en ellos aquellos inicos =
requisitos que pueden hacer de una entidad cualquiera un ---
objeto de derechos reales, esto es, la existencia de un con-
tenido patrimonial y una tutela autdnoma; consecuencla y cop
diciones que 1o son al mismo tiempo de la posibilidad de goce
y de disposicién autdnoma",

En concordancia con la anterior aseveracién de Ro-
tondi, ya Ennecerus, Kipp y Wolff, nos dicen: "Los productos
de] espiritu humano, tienen en nuestra vida econdmica una -~
significacién auténoma, independiente de las cosas en las -~

cuales cobran su manifestacién sensible. Una obra literaria

o musical, un invento, una marca, o modelo, en virtud de la-
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idea o sentimientos a ella incorporados, se nos'representa
como algo independliente, que encierra un valor en sf mismo,
dicho con otras palabras: es un “bien" adecuado para servir

a8 los Intereses humanos. A estos b}enes los llamamos "bie=-
nes Inmateriales*., E1 derecho moderno ha reconocido derechos
a la exclusiva disposicldn sobre las obras del espfritu, prig
cipalmente 8 su aprovechamiento econémico mediante su multi-
plicacién, reproduccién, ejecucidn, etc... Estos derechos se
denominan derechos sobre bienes inmateriales, o bién, toda vez
que pertenecen por lo pronto al autor, derechos de autor.

No cabe duda de su naturaleza de derechos subjeti-
vos privados dentro del margen de las disposiciones de las =~
leyes especiales como lo demuestran, entre otros atributos,

Su transmislbflldad“inter vivos o mortis causa~; su proteccién
por accién privada. Ademds, son derechos permanentes." Para

que la creacidn del espiritu adquiera relevancia en el campo-
jurfdico, debe exterlorizarse y puede adquirir forma en una=~-
manifestacién material, lo que'no significa que sea la materia

~ donde se concretlza la que adquiere valor y sentido para el mundo
juridico. Asf, el escultor que transforma la piedra en esta-
tua, se hace propietario de la figura esculplida, cuyo valor no es
el de la piedra sino el de la idea que quedd grabada en ella:

es pues, la idea lo que constituye el bien ihmaterial, indepep
dientemente del objeto material que le sirve de medio de exprg
sién y el cual por sT puede o no tener un valor econbémico o ju
rfdico independiente,

Para Pickard y Kohler los bienes creados por el espi~

ritu de! hombre son el objeto de los 1lamados derechos inmate-=

riales y ain cuando Kohler sostiene que no es un derecho de pro
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piedad sino uno affn a éste, del que sdélo se diferencia por
recaer sobre un objeto inmaterial, nosotros pensamos que -
se trata de un auténtico derecho de propiedad.

Acofde con la doctrina, no hay duda sobre la exis
tencia de los llamados bienes inmateriales, los que vienen-’
a constituir verdaderos objetos de derecho, con relevancia-
juridica de signlflcatlvé importancia en virtud del rolfqué
desempeilan en el campo de la industria y del comercio de ~-
nuestros dias. ‘

Si son bienes susceptibles de apropiacién, corres-
péndenos anallizar la adquisiclén originaria de estos blenes
inmateriales, esto es: (Como se adquiere el dgmlnlo sin que
concurra la voluntad del "dominus"?

iCémo se forma un derecho que antes no existfa? -
En cudnto a los bienes materiales el dominio por via origi-
naria se adquiere por la "ocupatio” o por la "Specificatio®,
1a cosa objeto de apropiaéién subsiste como objeto de la -
naturaleza, mientras que en 18 "specificatfo" nace una cosa
nueva que es resultado de dos fictores, genefa)mente: capi~
tal, mAs trabajo, Pero en el caso de los bienes inmateriar
ies, la propiedad por via originaria se adquiere por una -
accién interna del hombre, que es su propia idea, su obra-
.creadora que, al exteriorizarse se traduce en el bien obja
to de su tutela jurfdica. Como dice Carnelutti, en la ===
"ocupatio" 1a cosa preexiste tal cual es; pero en la "spec]
ficatio", una o varias cosas preexisten pero transformadas,
mientras que el hecho que da origen a los bienes inmateria-

les es el hombre mismo mediante un acto de creacién inteleg

tual; ante la idea creadora nada preexiste, sino ¢! hombre-
mismo.
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Por ello deciamos, en e} ejemplo anterior, que
el objeto del derecho de propiedad inmaterial sobre la
estatua, era la idea que quedaba grabada sobre la piedra
y no la piedra misma como tal. €Es, pues, el acto de ---
creacidn el que genera el derecho porque genera el bien,
algo que antes no existia. La creaci6n agrega al mundo
real algo inexistente hasta entonces, y ese algo que se
ha agregado a la materia pero que no es la materia misma,
es el bien inmaterial, propiedad de su autor, caso curio-
so este en donde el hombre ademds de sujeto de derecho, -
ha pasado a convertirse en objeto del mismo.

Si conforme a 1os conceptos expuestos las '‘cosas'
que entran en la relacidn juridica se dividen en materia--
les e inmateriales, el que el objeto de la relacidn sea -
una cosa material o inmaterial, no afecta en lo mds mini-
mo esa relacién, y asi: el ser propietario de un inmueble
(bien material) o de una marca (bien inmaterial) en nada-
afecta a la relacién que se establece entre esas cosas Yy
el titular del derecho que dan a este el caracter de pro=
pietario, quien en su condicién de tal puede ejercitar tg
das las acciones que le da la ley y que sean ejecutables~
de acuerdo con la naturaleza del bien (material o inmate-
rial), puesto que si el derecho estd en quien inventa o -
crea, mientras que el titulo lo adquiere un tercero, al -
inventor o creador le queda la posibilidad de reivindicar
el titulo, mediante la prueba de su calidad de creador, deg
cubridor, o inventor.

Una de las criticas de mayor peso que se hace a

que el derecho del inventor no es un auténtico derecho de
propiedad, se basa en el hecho de que la patente se otorga
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dad, y por lo mismo deben ejercerse las acciones legales -
pertinentes que estan |lamadas a protegerlos.

Dada la importancia indiscutible que tienen tales
derechos en el campo del desarrollé econdmico de los pueblos,
todos los pafses del mundo desde hace poco mds de una centu=
ria, se han dado a la tarea de dictar normas que los regulan
cada vez mds, movidos por las necesidades que plantea el des
arrollo de la industria y el gran auge del comercio, para lo
cual, en vista del enorme progreso en los medios de transpor
te que han acortado la distancia de los mercados, han hecho-
desaparecer las cerradas fronteras que antes los separaban.
Hoy en dia, un producto que antes era fabricado en el extrap
jero y que fue dado a conocer y acreditado en nuestro merca=
do interno por una empresa extranjera y bajo un nombre, el -
de su marca, estd siendo fabricado en el mercado interno del
pafs. Pero s!l bien es cierto que podemos restringir la im-=-
portacion del mismo mediante medidas proteccionistas a nues-
tra industria, no podemos libremente emplear para el producto
nacional, la misma marca o una similar a la del producto ex=-
tranjero que habla sido registrada en nuestro pais porque =--=-
usurpariamos el derecho de propiedad de quien con su esfuerzo,
capital y trabajo, acredité dicha marca en nuestro mercado, -
por haber creado un bien inmaterial que es de su exclusiva pro
pledad. De aqui, que todos los pafses cuyas relaciones comer-
ciales son estrechas, se han visto en la necesidad de recurrir
a un orden jurfdico interno y a un ordenamiento juridico inter
nacional que obvie toda esta serie de inconvenientes y trate

de uniformar en lo posible los sistemas de defensa de tales =

derechos, Desde el punto de vista interno, cada pais tiene -
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sus leyes que rigen los derechos de los inventores o descu-
bridores y de los fabricantes o comerciantes sobre los sig-

nos o marcas que usan para distinguir de los similares los

resultados de su trabajo o actividad. Desde el punto de -

vista internacional, existe desde 1883 el Convenio de Paris
pafa la Proteccién de la Propiedad Industria1 que ha sido =~
revisado periddicamente y al cual pertenecen la mayoria de

los paises del mundo. (1b)
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D).~ PROBLEMAS ACTUALES ﬁELATlVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Desde el nacimiento de la Propiedad Industrial como catego-
ria de derecho, su‘objecivo principal ha consistido en fo==
mentar las inversiones industriales y comerciales en los -~
palses donde la proteccién de la Propiedad Industrial era -
concedida, generaimente en forma de monopolios temporales =~
de explotacidén. Sin embargo, los legisladores de esos mismos
palses han sentido siempre la necesidad de luchar al mismo -
tiempo contra los abusos de los monopolios asi concedidos o
contra sus efectos desfavorables sobre la economfa nacional.
Estas tendencias contradictorias, que han influido en las -
legislaciones nacionales desde hace muchos afios, han sido ==
evocadas (ltimamente, a veces con un caracter muy definido.
Y en efecto, en ciertos palses el desarroilo econdmico y so-
cial ha sido tal que, dentro de este contexto, cabe hablar -
de problemas actuales 6 modernos. Se trata de encontrar soly
ciones igualmente modernas para estos problemas modernos.

Se pueden considerar especialmente como problemas mo-
dernos Ias‘stguientes cuestiones:

- las relaciones entre la proteccién de la Propiedad
fndustrial y las disposiciones anti-trust;

— LA influencia que pueden tener los pagos de licen--
cias sobre la balanza de pagos de ciertos palses; ‘

— l1a Influencia de las patentes y marcas en el comer=
cio de medicamentos y productos alimenticios;

— es & no deseable prever una proteccién de los cono=
cimientos técnicos ("know-how") no patentados o no patenta=

bles?;

_ testé suficientemente prevista y reglamentada la =~
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brotecc!én internacional de la Propiedad Industrial, si se
tiene en cuenta el crecimiento del comercio internacional-

y de la circulacién de los productos?

Para responder a estas cuestiones en diferentes paises,
serd necesario tomsr en cuenta las condiciones econémicas y -
sociales propias de cada pals, as{ como también sus tradiclio-
nes jurfdicas particulares.

Por 1o que se refiere a las patentes que, cualguiera ~
que sea el nombre o la forma que adopten, son siempre monopg
lios temporales de explotacién, o de ciertas formas de explg
tacién de una invencién industrial, esas tendencias se mani=-
fiestan de manera particularmente clara: esos monopolios tem
porales son concedidos para fomentar las inversiones indus~-=~
triales en el pafls interesado (ésa conclusién se ve ain més
clara en lo relativo.a las patentes de importacién 6 de in-
troduccién, que utilizan ciertas legislaciones latinoameri=-
canas), pero casl todos los pafses han adoptada iguaimente-
medidas para poner coto a los abusos de los monopolios.

En este conflicto de tendencias, se plantean iguaimente los
praoblemas actuales antes detallados. Antes de examinarlos

con mayor detalle, expondremos 1a actitud general que pue~

den adoptar los pafses por 1o que se refiere a las paten=~

tes.

A reserva de lo dispuesto en tratados unilaterales o
bitaterales que puedan estar en vigor, cada pals es perfeg
tamente libre de legislar o no legislar, en materia de pa-
tentes, en la forma que le parezca oportuno.

Por lo tanto, cada pafs podr& conceder o no patentes,
bien con caracter general, o bien para objetos especiales
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como, por ejemplo, los productos farmacéuticos o alimenti-
cios 6 los productos quimicos 6, incluso, para los procedi
mientos destinados a obtener esos productos.

También es posible conceder patentes a los ciudada=
nos del propio pafs, en condiciones més ventajosas que a
los extranjeros.

Finalmente, con las mismas reservas, las patentes cop
cedidas pueden estar sometidas a restricciones, como, por =
ejemplo, la caducidad de las patentes 6 la concesién de li-
cencias obligatorias en caso de no explotacién en el pais ~
interesado o en casos de otros abusos de monopolios; las ==
limitaciones relativas a la validez de los contratos de li=
cencias 6 los controles de éstos en relacién con los pagos-
que se han de efectuar en virtud de los mismos, las disposi
ciones anti-trust que limitan el ejercicio de los derechos-
concedidos, étc,

Antes de decidirse respecto a las medidas que se pu=-

dieran adoptar, cada pals querr§, indudablemente, conocer -

y estudiar la experiencia adquirida por otros pafses. Ademds,

desear8 basar su eleccidn en consideraciones mas bien realig
tas o pragmiticas que doctrinarias, sin perder de vista el -
objetivo de la legislacién sobre patentes.

Cuando un pafs ha querido favorecer las inversiones =
industriales en su territorio y, sobre todo, las procedentes
del extranjero, la concesién de patentes para las invencio==
nes y su proteccién enefgica han resultado siempre, en el -
plano econémico y en el psicolégico muy eficaces medios. Se

trata de una experiencia que no debe dejar de tomarse en -

cuenta.
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Por otra parte, se observa que las limitaciones o res-

tricciones excesivamente numerosas o demasiado severas afeg
tan a la posibiiidad de patentar las invenciones o a 1a suep
te que pueda correr ulteriormente la patente o las licencias-
que se hayan de conceder, y tienen una influencia desfavora-
ble sobre las inversiones industriales, porque éstas no se =
consideran suficientemente protegidas. Contra esto cabe na-
turaimente argliir que por medio de la limitacién o de la reg
triccion de las patentes, se hacen was libres la competen--
cia y la importacién en el pais. Sin embargo, en muchos ca-
sos éste (Gl1timo resultado no es compatible con un fomento de
las inversiones por medio de las patentes. Cada pafls deberd,
pues, escoger con gran prudencia la via que ha de seguir. En
muchos aspectos las legislaciones no han dado pruebass de esa
prudencia v han perdido de vista el objetivo de la legisla=~
cién sobre patentes,

As[ parece haber ocurrido, por ejemplo, con las legis~-
laciones que prescriben que cada invencidn patentada deberd
ser aplicada en el mismo pals dentro de un plazo de dos o =
tres afios después de concedida la patente. Esto es manifieg
tamente imposible, y ésa es la raén de que esas disposicio=~
nes tengan como efecto, mis bien, el alejar de ese pals a ~-
los inventores, y a quienes realizan inversiones industria~-
les.

Otra disposicion que ha cafdo en desuso parece ser la
que prevé que las patentes puedan mantenerse secretas. Esta
nocién es contraria a uno de los objetivos del sistema de -
patentes, que tiende precisamente a la publicacidn répida -

de las invenciones, publicacién que incluso cuando las in=-
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venciones son protegidas temporalmente, contribuye a aumen-
tar los conocimientos generales de la técnica y es fuente =
de inspiracidn para la investigacién de soluciones andlogas.

La patente es un monopolio temporal para la explo-
tacién de una invencién, monopolio que estd justificado por=
la conveniencia de fomentar las invenciones y las inversio=-
nes industriales. Pero es preciso que ese monopolio no se -
amplfe por via contractual, para impedir la competencia de -
manera exagerada, cabe, pues, prever una limitacién del ejer
ciclo de los derechos del titular de la patente, mediante dig
posiciones anti=trust.

Si un pals tiene dificultades en su balanza de pa
gos, como le ha ocurrido a un gran nimero de palses después
de 1a sequnda Guerra Mundial, es natural que se sometan a -
un control previo por parte de las autoridades los contra--
tos de licencias que entrafen pagos al extranjero.

Las invenciones relativas a procedimientos o pra
ductos que son de una importancia capital para la pobla--
cidn, por ejmplo en lo que se refiere a productos farmacéy
ticos o alimenticios, plantean siempre de manera aguda --
el problema de las patentes, Por una parte, conviene fo-
mentar esas invenciones y las inversiones relacionadas --
con esos procedimientos y esos productos y, para cllo es-
preciso conceder patentes. Por otra parte, en cambio, un
monopol io absoluto de la explotacién puede resultar perju
dicial enesos casos. En semejante situacién, parece que-
se pueden obtener resultados satisfactorios mediante un -
sistema bien organizado de licencias obligatorias. Una ==

legislacién verdaderamente moderna puede dar respuesta si
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lo menos durante todo el tiempo que sea explotada la marca))para

garantizar que no induce a error en el pdblico la utilizacidn -~
de una marca idéntica o similar por otra empresa.

Esta tendencia, universalmente conocida, no ha evitado que =

surjan tltimamente ciertos problemas, a causa del incremento inaudito

del comercio internacional y de los medios de publicidad. Cabe -
citar, entre estos problemas, los siguientes:

a).~ Las marcas registradas pero no utilizadas en un pafs en el -
que estén protegidas en virtud de su registro y que por tanto no-
puedan ser utilizadas mds que por el titular, pero que no repre--
senten ninguna explotacién real,

b).- Las marcas que no estdn registradas ni son utilizadas en un
pals, pero que gozan ya, en gram parte del mundo, de gram renom=-
bre, cuyos efectos publicitarios han penetrado también en el pafls
interesado.

c).~ iCuédl es la valldez de los contratos de licencia relativos a
las marcas, 6 como se pueden reglamentar & controlar esos contra-
tos?

d).- tDesempedan las marcas un papel injustificado en la identifi-
cacidén de los productos farmacéuticos?

Al respecto se pueden hacer las siguientes aclaraciones:

a).~ A reserva de los tratados que puedan existir, resulta relati-
vamente ficil para las legislaciones nacionales el cortar los abu-
sos consistentes en el registro de marcas no utilizadas (marcas Ydg
fensivas® o “marcas de reserva'). Basta, por ejemplo, prever que
sélo el uso de una marca en el pafs puede crear el derecho exclu-
sivoy que el registro por sf mismo no es un acto de uso (Sistema-
de los Pafses Bajos), o bien exigir la prueba de la utilizacidn~-
de la marca en el pais antes de permitir su registro {sistema de-

jos Estados Unidos).



53
Varias legislaciones contienen también una disposicién en vir-

tud de la cual el derecho exclusivo a una marca registrada se pier=-
de por 1a no utilizacién de la marca durante cierto tiempo, salvo -
que el titular de la marca justifique las causas de su inaccibn,

b).- Mas diffcil es ain el problema de las marcas muy conoci=
das que no estén registradas 6 que todavia no se han utilizado en-
un pais determinado. Esas marcas no estén sujetas a las disposicig
nes normales de la legislacién sobre marcas, pero es evidente que -
convendria darles cierta proteccién contra la usurpacién por parte-
de terceros, a fin de evitar que el piblico, atrafdo por la fama -~
de la marca en otros pafses del mundo, sea inducido a error al re--
cibir, con la mismas marca o con una marca similar, un producto in-
ferior procedente de otra fuente,

c¢).~ Las legislaciones modernas reconocen los contratos de }i-
cencia relativos a las marcas, pero generaimente (con el fin de ===
proteger al piblico en lo que toca a la calidad de los productos ==
vendidos por esa marca) a condicién de que se garantice una fisca~--
lizacién eficaz por parte del titular de la marcs sobre el empleo -
que hace el titular de la licencia,

Estas disposiciones parecen dar satisfaccidén y pueden fomentar
el empleo de marcas bien conocidas en todos los palses y, por con-
siguiente, las inversiones comerciales.,

No obstante, en ciertos casos serd necesario prever también-
una fiscalizacién gubernamental en los contratos de licencia, buy
cando )a proteccién de la balanza de pagos del pais interesado, -
as{ como ciertas disposiciones anti~trust.

d).~ En ciertos casos, el empleo de marcas para los productos
farmacéuticos plantea un problema espinoso. La marca desempefa -
su funcién normal de medio de identificacidn del producto, papel

que beneficlia tanto al fabricante 6 al comerciante como al pibli-
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“co comprador., Sin embargo, se ha podido observar que en ciertos

casos, el piblico identifica de tal manera el producto con ~-
la marca que ya no es capaz de comprar el mismo producto que-
lleve otra marca. En esos casos, el fabricante gozard no sé~
lo del derecho exclusivo a la utilizacién de la marca sino, -
también, de un monopolio de hecho sobre la venta al piblico -
de! producto.

Es indiscutible que por este fendmeno, la competep
cia no puede desplegar sus efectos normales. Se pusden eli~
minar estos inconvenientes por disposicliones legislativas ==
que prescriban 1a descripcidn precisa al lado de la marca y
con la misma claridad, de la composicién del producto y per~
mitan a ciertos organismos oficiales publicar, sobre esta ==
base, la identidad esencial de los productos que astén en ==
venta con marcas diferentes.

Finalmente, es necesario sefalar, el interés que
puede entradar un registro internacional de marcas que ex~
tienda sus efectos a varios pafses al mismo tiempo, y una~
buena clasificacién de los productos y de los servicios a-
los que se aplican las marcas. Esa clasificacién,/mgs uni,
forme que sea posible en un gran nimero de pafses, puede-
facilitar tanto el registro de las marcas como las inves-
tigaciones relativas a ellas. A este respecto, es necesg
rio llamar 1a atencién sobre dos tratados Internacionales
ya mencionados anteriormentey son:

Primero, el Arreglo de Madrid, relativo al Re=-
gistro internacional de las marcas de fabrica & de comer
clo, de 1891; revisado varias veces a partir de sntonces,

que obliga a varios paises y que permite a los sibditos de
los mismos y3 los que estdn asimilados a ellas, obtener -
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la proteccién de sus marcas en todos esos mismos pafses,

por medio de un depdsito Gnico efectuado en el BIRPI, a
base del registro nacional en el pais de origen, Se eg
cuentran asi en vigor mds de 200,000 registros interna=
cionales de marcas.

El segundo de los tratados antes indicado, es
el Arreglo internacional relativo a la clasificacién in-
ternacional de los productos y servicios a los que se ==
aplican las marcas de fdbrica o de comercio, firmado en-
Niza el |5 de junio de 1957, y que engloba actualmente a
18 paises.

Por lo que respecta a los dibujos y modelos in=~
dustrialeé, conviene sefialar la posibilidad de un depdsi=-
to internacional para los sibditos de los paises, y las -
personas asimiladas a esos sibditos, adheridos al Arreglo
de la Haya, relativo al depésito internacional de dibujos
o modelos industriales, de 6 de noviembre de 1925,

En Yo que conclerne a las indicaciones de pro-
cedencia y a las denominaciones de origen, lo primero que
es necesario hacer es realizar una distincidn entre ambas.
La doctrina moderna entiende por indicacién de proceden=-
cia toda Informacién suministrada, directa o indirecta=-
mente, en relacién con la procedencia geogré&fica del prg
ducto,

La denominacién de origen es cosa distinta y ==
responde a otra finalidad: se trata, en este caso, de de-
signar por un nombre geogréfico al producto mismo, cuyas-
cualidades derivan exclusiva oesencialmente de ese lugar=-
de origen, por ejemplo: Cognac.

Para estas dos Ultimas materias existen diversas
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reglamentaciones internacionales, como: el Convenio interamerica-
no de Washington, y el Arreglo de Madrid, relativo a la represién
de las indicaciones de procedencia falsas o engafiosas, del lo. de
abril de 1891, revisado por Gltima vez en Lisboa el 31 de octubre
de 1958, y el Arreglo de Lisboa relativo a la proteccién de las -
denominaciones de origen y su registro internacional. (Arreglo que
todavia no ha entrado en vigor).

Como el nombre comercial es la designacidn con la que una per-
sona fisica, o moral ejerce su comercio, se encuentra en las le--
gislaciones nacionales protegido frecuentemente por las disposi=~
ciones contra la competencia desleal, y a veces también por otras
disposiciones especiales. Una reglamentacién buena al respecto pa
rece ser la propuesta por la Cdmara de Comercio Interpacional, en-
su ley~tipo relativa a las marcas de fabrica 6 de comercio, a los~
nombres comerciales y a la competencia desleal, cuyo artfculo ih ~
esta concebido en los térhinos siguientes:

“E£1 nombre comercial que designe la empresa, de una persona -
fisica o moral, serd protegido, sin que sea obligatorio su regis~=
tro.

Todo uso ulterior del nombre comercial, bien en forma de nom=~
bre o de marca de fabrica similar susceptibles de crear confu-~
5ién, serd prohibido cuando los utilice otro comerciante para -
el mismo comercio, o un comercio similar. No obstante, esto no
impedird Ja utilizacidn por este Gitimo de su patronimico por -
si solo o como parte esencial de un nombre comercial, si no re-
sultare de ello ninglin engafio o confusién para el piblico."

Un problema préctico de interés capital estd constituido por

la formacién de funcionarios de las Oficinas nacionales de la -
Propiedad Industrial, para los que, en ciertos casos, serfa ex~
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‘ tremendamente til pasar un periodo de aprendizaje en la Ofi-
\ cina de otro pais que practique de manera general el mismo ~
( sistema, o que practique otro totalmente distinto. Se estd

‘ 1levando actualmente, a la prdctica, un programa internacig
nal de intercambio de este tipo. (15)

i
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CAPITULO 1

U LA MARCA ™

1.- Concepto v Definicién.

Agustin Ramella dice que entre los productos de
la Industria y del Comerclo, "hay algunos que en el momen-
to de adquirirse, no son f4cilmente apreciables en su va-
lor, puesto que aparentemente son iguales, difleren entre
sf, principalmente con los productos empaquetados, envuel
tos, embotellados, étc., y por lo mismo el comprader no -
puede apreciar su calidad, inclusive, no llegs a notar ==
ninguna diferencia entre dos o m8s de dichos productos, &
primera vista. En tales casos la Unica gufa serf, saber-
quien es el fabricante, o bién el comerciante; y esto se-
logra mediante la aseveracién del nombre o de \a marca --
puesto en la envoltura del producto,

Naturalmente que el derecho de poner el nombre
propio a sus productos, corresponde al fabricantes 6 al -
comerciante que lleva o usa ese nombre.

Frecuentemente el comerciante 6 el fabricante,
se limitan a imprimir sobre la mercancia un signo distint}L
vo o particular en vez de poner el nombre, 6 conjuntamente
con el mismo nombre. Con esto el comprador se conffé en =
el nombre 6 en la marca, de tal manera que su interés en -

distinguir los productos, entre unos y otros es mayor por-

el peligro de su cambio con los productos que presentan une semg

janza exterior,

De aquf la utilidad de un signo que haga mds f&-

cil la identificacién del producto, sin necesidad de inves

tigar su contenido, sus cualidades o su composicién, puede,



A o 4 o o i 1 1

S

64

. ademds, presentarse la ocasién de distinguir diferentes

cualidades en la misma mercancia, mediante sefales exte-
riores diferentes, en cuyo caso el solo nombre del pro=-
ductoro comerciante no seria suficiente.

Ademds, el nombre es menos caracteristico, por -
s solo, que un signo que puede ser distinguido ain por-
un analfabeto.

Es el caso de una mercancia que circula por un -
pafs extranjero, donde los consumidores ignoran la len--
gua en que el nombre estd escrito.

Puede también darse el caso de que varios pro--
ductores o comerciantes de un mismo producto, tengan el
mismo nombre.,

Con fundamento en todo lo anterior, Ramella nos
define la marca como: "la sefal exterior escogida por un
industrial 6 comerciante y empleado 1o mismo que el propio
nombre comercial para garantizar que los productos pues--
tos bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de su
fdbrica o comercio y distinguelas especialmente de los ==
productos que la hacen competencia." (18)

Mantilla.Molina dedica en su obra, muy poco es=
pacio a las marcas, sin emba}go nos da clara idea de lo
due es la marca e inclusive la define y hasta l1lega a hg
cer una pequefa diferenciacién, dividiendo en dos concep
tos, la marca misma; como podemos ver mds adelante,

Segln este autor al comerciante no le basta ===
identificar su negociacidn por medio de un nombre, que=
combinado con dibujos y exteriorizado constituye la mueg

tra que gufa al pdblico hacia su establecimiento, sino --
que le interesa que las mercanclfas que produce o expende-
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puedan ser fécilmente distinguidas de otras similares; pars

esa distincién se utiliizan las marcas; signos puestos sobre
las mismas mercancifas o en sus envolturas, y que pueden ~--
consistir en el mismo nombre del comerciante o de la nego--
clacién o en cualquier otra designacién de fantasla; en el="
emblema d§ la negociacién o m'\ un sfmbolo o dibujo cualquig
ra; en una combinacién de colores, que produzcan un cierto~
efecto, étc. Con esto nos ha dado -Mantilla Molina~ una --
idea de lo que segdn d1, puede ser una marca, mas.o menos -
clars, pues no nos dice lo que no puede ser una marca, segin
su opinién., Continia con la divisién, de que antes habla—=-~
mos,de la siguiente manera:

Las marcas se dividen en dos clases: las comercia~
les y las industriales; las primerss son las empleadas por -
el que vends las mercanclas, que puede afadir su propls mar~
ca a la del productor; las segundas son las empleadss por el
propio prﬁductor de 12 mercancia, Sin embargo es frecuente=-
el empleo de la expresién marcs Industrial, englobando las -~
dos clases. (i9).

Ripert es ain més conciso pues no da 1o que pudié~
ramos 1lamar una definicién; la ldea que nos dd de la marca,
es muy vaga y sumamente superficial la divisién que hace, ==
pues dice que el comerciante puede marcsr los productos de -
fébrica o los que vende con su nombre (marca nominal), o ===
con letras, signos y emblemas (marca figurada). La callidad ~
de! producto ss reconoce con la marca, la cual sirve, puss,
para atraer la clientela,

Algunas marcas son célebres y tienen un gran va-

lor. De esta forma Ripert, nos da su concepto e idea de la
marca, (20).
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Jorge Barrera Graf, empieza definiendo la marca,
como el signo distintivo de las mercancias que una empresa
elabore o expenda.

Con esta definicién no puede quedar muy firme la
idea de 1o que en realidad es una marca, ya que, es suma~=
mente vaga,al decir que es un signo distintivo, se puede =~
pensar en el uso exclusivamente de un color, por ejemplo,~
o blen de una raya, o un simple punto, étc.. Ademds, al de=-
cir "“distintivo", no se aclara qué es lo que puede distin-
guir ni con qué 8 con quién lo va a distinguir; ni siquiera
por qué ha de ser distintivo, ni cud) es el fin de dicha -
distincién; mis adelante dice que lo que caracterizaba la=~
marca era la individualizaciéon de la empresa y la comproba
cidn del cumplimiento de los reglamentos impuestos por la-
autoridad piblica, como garantia de los productos, sin to=
mar enguenta que lo que realmente interesa es la calidad -
comprobada ante el piblico consumidor del producto, ya que
seglin se desprende, a la autoridad se le puede presentar--
una marca amparando un producto de buena calidad, que puede
no satisfacer las necesidades del consumidor, & bien puede
serle al mismo consumidor muy oneroso, o simplemente con =
el tiempo, la calidad del producto puede ser menor que la-
que se le presentd a la autoridad; puede ser el producto -
de {nfima calidad, y que la autoridad piblica no autorice=-
dicha marca, porque el producto no cubra las cualidades ~-=
fljadas por dicha autoridad y sin embargo, s5i pudiera res-
ponder a las necesidades del consumidor.

Entre las caracter{sticas de las marcas, Barrera
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Graf, sefiala la de que la marca debe indicar la proceden-
cia de la mercaderfa, merced a la indicacién de la empré-
sa que la fabrique o la venda,baséndose en la definiclén-
de este signo que da el artfculo 96 de la Ley de la Propig
dad Industrial, aclarando, que dste elemento puede faltar -
sin que por ello se desnaturalice la funcidn distintiva de
fa marca. '

Agrega que la consecuencia de tal omisidn consig
te en privar al empresario de la tutela civil y penal que-
le corresponde, ] ‘

Esta aseveracidn no es del todo cierta, pussto -
que si el empresario tiene debidamente registrada su marca,
ante la autoridad competente; con el titulo que otorga di~--
cha autoridad es suficiente, para probar'que la marca pertg
nece y proviene de determinada empresa, ya sea que la fabr]
que o que la venda, aunque en el producto mismo no se lpdi-
que la procedencia del mismo,

Continida este autor diciendo que la marca se limi~
ta a los productos destinados al comercio y por lo mismo di-
ce que son signos distintivos de mercaderlas, y por ello la~
proteccién legal concedida al titular de la marca estd en =~
funcién del intercambio comercial de los artfculos que la =~
llevan y no del uso personal que de ellos haga el consumidor,
pues este puede cambiar o modificar la marca sin que el tity
lar tenga derecho de ser protegldo,

Otra caracterf{stica que sefala Barrera Graf, es que
la marca debe estar constituida por “cualquier medio material
que sea suséeptible, por sus caracteres especlales, de hacer
distinguir los objetos a que se aplique o trate de aplicarse

de los de su misma especie o clase.” De lo que se concluye=
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que la marca puede ser cualquier frase, nombre, palabra, le-

tra, nimero, dibujo, firma, retrato, pintura, étc.,

que dichos elementos se adhieran al productb'Si; ?déﬁt}ffCUL
se con él, lo distingan de otros iguales o éemejéﬁtes,‘; siém
pre que el signo distintivo no esté prohibido legélmééte,‘no-
vaya contra la moral o 1as buenas costumbres, y que'nq‘afeé?
te los derechos de un tercero. -

En mucho concuerda Barrera Graf con la Ley de la ~
Propiedad Industrial y asi sique diciendo que la marca tam--
bién puede ser el recipiente o anvase que contenga el produg
to, o bien la envoltura que lo_cubra, la caja que lo guarde,
etc... Fero siempre y cuando se trate de un elemento distin-
tivo por si mismo y ajeno al producto, no de algo substancial
a éste, como serfa en el caso de algunos juguetes de cartén-
en los que su misma envoltura forma parte del juguete, pués-
en este caso se estaria en presencia de una nueva forma pa-
tentable, una de cuyas caracteristicas en relacidn con las-
marcas, serfa que su disfrute exclusivo no puede ser indefl
nido, sino temporal, al contrario sucede con las marcas.

E]l envase usado como marca, puede, por si solo, -
ser una marca y aludiendo a la fraccidén |l del artfculo =-
105 de la Ley de la Propiedad Industrial que excluye como -
marcas los envases que son del dominio piblico y da como =~
un ejemplo: la botella que por su forma muy especial, & con
la combinacién de colores, o por llevar grabada cierta fi-
gura, usar cierto mecanismo para abrirla o cerrarla, algin
tipo de tapdn muy especial, étc.. si puede ser reglistrada
como marca ya que identificarfa al producto distinguiéndolo

de otros semejantes que us¢h UNg marca diferente.

con tal--
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Por Gltima caracteristica, dice que, el productor
o fabricante que no marque sus mercancias, se expone a que
no sean identificables y puedan ser fé4cilmente confundidas
con otros productos del mercado y por 1o mismo la marca es
facultativa y no obligatoria, ya que el interés protegido~
por el uso de ella es fundamentalmente de cardcter privado.(21)

César Sepidlveda no da una definicidn de marca y sf §

empieza dando una serie de caracterfsticas esenciales, segin
las comparaciones y criticas que hace de diversos autores, =
aun-que sin sefalar ninguno en concreto.

Dice Sepilveda que la marca es un signo para dis-

tinguir. Se emplea para sefalar y caracterizar mercancias~

1 e e e et et e

o productos de la industria, diferencidndolos de otros. Tig

ne por objeto proteger las mercaderias contra la competencia
desleal mediante 13 identificacion. Asegura que la marca -

cumple con un doble propésito, pues permite distinguir los -

e ey s e

productos con los de un competidor y a la vez orientar al --

consumidor hacia la eleccién de determinados productos. E!

i

otro propésito es que constituye una garantia para el consu~
midor, pues adquiere la mercancia de su confianza, segin la

calidad y uniformidad del precio del producto basdndose en =«

las experiencias anteriores con el mismo producto o con otros
diferentes, ‘

Haciendo mencidn a nuestra Ley, Sepilveda dice -
que se ha inclinado por el concepto no siempre aceptado, de
que con la marca no se tiene un derecho de propledad, sino-~
un derecho exclusivo de uso y con esto no se determina la ~
real naturaleza de la marca y también critica que en otras

partes admite ~la Ley- que se trata de una propiedad.



" efecto
yorfa'de las legislaciones; y porlo
" apropiacidn y que por ser un derecho

‘neris", se agota por el abandono, por la in

e comercio:y.como:ta

es cancelable.

Asegura también que un examen de todas las legis-
laciones demuestran que quienes hacen del comercio su ocupg
cidn habitual, tales como comerciantes, intermediarios, in-
cluyendo agricultores, pueden vélidamente usar marcas.(22)

David Rangel Medina, en cambio, considera que no

"es necesario elaborar una nueva definicién, ya que estd --

suficientemente definida por la doctrina, por la legisla--

cion y la jurisprudencia, y también asegura aue para com
prender, interpretar y poder aplicar la reglamentacidn juri-
dica del derecho a la marca, es menester que praviamente ==

se conozcan los caracteres esenciales de la marca. Y no sg

ria exagerado decir que se encuentra una definicidn por ca-

da autor de obras relacionadas con este tema; y por lo mis-
mo hacer una seleccién conforme a la cual quedan agrupadas-
en cuatro corrientes las definiciones sobre la marca: la -

que sefiala a la marca un papel de signo indicador del lu--

gar de procedencia de la mercancia; la que considera a la -
marca un agente individualizédor del mismo producto; la que
relne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y otra
m&s que, tomando la tesis mixta anterior, enfoca la esencia
de la marca en funcidn de la clientela, Mas adelante nues-
tro autor se refiere a otros autores, dando la definicién‘-

que cada uno de ellos hace de la warca y a su vez las cla--

sifica dentro de los cuatro grupos que ya mencionauos,
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Primer Grupo:

» Armengaud Aire: La marca de fdbrica o de comerclo,
es un signo cualquiera aplicado a un producto y que permite’
reconocer la f&brica de que provleho o la casa comercial ~--
que lo vende.

E. Pouillet: La marca es un medio material de garap
tizar el origen o simplemente la procedencia de 1a mercancla -
a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en cual=--
qQuier mano que ella se encuentre.

Paul Roubler: La marca de f&brica consiste en un -
signo distintivo colocado sobre los productos, y destinado -
a garantizar al piblico 1a procedencia de los productos. Por
consiguiente, ante todo, la marca tiendes a individualizar la
mercancia.

Segundo Grupo:

Stephen Ladas: Es fundementalmente un signo, un =
simbolo, & emblema que sefala, distingue las mercanclas de-
un productor de las de otro.

Breuer Moreno: Es el signo caracterfstico con que
el Industrial, comsrciante o agricultor, distingue los pro-
ductos de su industria, comerclo o explotacién agricola,
TERCER GRUPO;

En este grupo encontramos a Agustin Ramella y a C4
sar Sepllveda cuyas definiciones ya hemos seflalado.

CUARTO GRUPO:

En este Gltimo grupo, Rangel Medina se refiere -
esencialmente a la doctrina italiana y asl menciona a Frap
cisco Ferrara, quien define la marca como el signo distintl
vo que identifica las mercaderlas procedentes del estable-

cimiento del comerciante y que son negociadas por su hacienda.

SR
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Y Mario Ghiron define la marca como el medio prip
cipal para atraer la clientela hacia una o mds mercancias de
la hacienda, individualizando las iguales o similares.

Mario Rotondi dice: la marca es una contrasefia --
gréfica impresa o aplicada al producto, a fin de distinguir-
lo de todos los otros productos similares existentes en el -
comercio y procedentes de otra hacienda. (23)

Considero que con todas estas definiciones, ha -
quedado claro el concepto de 1a marca; en cudnto a la definj
cién, serfa un tanto monétono y hasta temerario, elaborar =
una nueva definicién, pues como dice Rangel Medina hay tan-
tas definiciones como autores y ademis habiendo estudiado -
todas las definiciones mencionadas nos damos cuenta que no
harTamos nada nuevo, sino sélo sacar elementos de todas y -
cada una, incurriendo, quiz&, en miltiples repeticiones.

2. Antecedentes Histéricos.

Sonia Mendieta nos remonta, primero a la Edad de
Piedra, donde se puede decir que no habia ni marca de fébdi-
ca, ni marca de comercio, sino sélamente marca usada para -
proteger la propiedad de los diversos artfculos tales como:
herramientas, armas, étc... Los primeros vasos de barro co-~
nocidos, con 5,000 afos, tienen una figura geométrica y que-
representa lo que pudiera ser y que actualmente conocemos cg
mo ya dijimos, una marca. Se ha comprobado que en cuevas ==
del suroeste de Europa en las pinturas que ahi existen, hay-
bisontes pintados, marcados en los muslos; ademds sobre los-
pisos de estas cuevas, se hallaron fragmentos de cuernos de-
venado con sefales similares que es lo que nosotros 1 lamamos

marcas,
Sonia Mendieta nos habla de que en Egipto se mar=--

e B et S T
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caban las herramientas y las piedras de construccién y =
ademds éstas Gltimas,.marcadas en ocre rojo, representa-
ban el nombre del esclavo o esclavos que las transporta~
ban. Y en Creta considera/:ﬁg leve tendencia a crear una
marca comercial o de fdbrica como las de hoy en dfa, Pa--
sando a los etruscos, en su alfarerfa, ademds de los diby
jos acostumbrados, llevan inscripciones en diversas for=-
mas y ya se conocian las marcas propias del alfarero, del
pintor, etc., y alin las marcas oficiales., Las &nforas para
exportar el famoso vino de Thasos 1levaban en cada asa la -
palabra "de Thasos"; lo que nosotros pudiéramos 1lamar mar-
ca de origen; también 1levaban el nombre del productor y el
nombre de un oficial, quiza’el que inspeccionaba el produc~
to. Pasando a Roma se encuentran referencias al uso de las
marcas del productor- de medicinas, perfumerfa, vinos, étc...

Aparte de la extensidn del uso de las marcas entre
los romanos, -sigue diciendo Sonia Mendieta- se desconoce ==~
si habia normas juridicas para el uso de las marcas especia-
les para reconocer y proteger el derecho sobre las marcas., -
Durante la llamada época del Obscurantismo que dura hasta --
el siglo X!, desaparecen las marcas en la alfarerfa, princi-
palmente, con excepcidn de las hojas de las espadas, Hasta-
la Edad Media vuelven a aparecer y hasta adquieren clerta --
preponderancia, pues se pueden dar tres tipos diferentes: Las
marcas de familia o de casas; las marcas privadas, adoptadas
voluntariamente; las marcas compulsivas.

Las dos primeras no necesitan explicacidn y en cudp
to a ta dGltima se puede decir que adquieren un gran auge en -

la Edad Media, pues se empezaron a usar desde los tiempos del
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Imperio Romano Bizantino, y se basaban en el principio de
proteccidn al consumidor. Un estatuto de Eduardo | de in
glaterra en 1300, reglamenta el uso obligatorio de marcas
en los objetos de plata; en 1492 por Eduardo VII1, también
para los objetos de plata y en 1739 también se expidié otro
estatuto para el uso de las marcas de joyerla.

Al lado de las marcas individuales de fdbrica, -
existfan las colectivas, que adoptaban los gremios, para -
competir entre si, siendo la primera la que cada patrono adopta
ba al entrar en la corporacién, y la segunda la de la cor-
poracién. En esta época se vislumbra la proteccién legal de
ta marca, pues quien d?sobedecfa, o usurpaba una marca, era
castigado con penas graves por la via civil y la via penal.
Basa esta aseveracién Sonia Mendieta, en los Estatutos de =
Mercaderes de la ciudad de Cremona que prohibfa expresamente,
“el uso de la marca de otro mercader,.. sin su licencia, o =
blen que se hiciera marca semejante a la de otro comerciante...
y todo mercader contraventor incurre en la pena de 25 libras
imperiales, la mitad ingresard en la mercaderfa de Cremona y
la otra mitad serd para el acusador."

Y es hasta principios del siglo XIX cuando el mun-
do comercial se transforma, pues aparece la maquina de vapor,
que permite la construccién de motores y con el ferrocarril-
se acortan grandemente las distancias, antes de todo esto los
fabricantes, Unicamente trabajaban sobre pedido, ya con les -
nuevos medios a su alcance, el fabricante, puede producir ==
en serie, ya no hay problema de transporte, ya no hay grandes
distancias insalvables, pues hay mejores vias de comunicacién,

se distribuyen mejor los productos, aparecen los intermedia-

rios que hasta se encargan del almacenaje; el mayorista, in-
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cluso se aprovecha de la situacién y empieza a exigirle mis

al fabricante, quien por no perder clientela busca una soly
cién y no tiene otra que crear una mayor demanda para su ==
producto y es asi{ como nace la marca protegiendo al produc-
tor. Con esto el consumidor exige al mayorista tal o cual=’
marca, y si éste no la tiene, acude a otro; y por lo mismo,

también el mayorista o intermediario se ve oﬁligado a pro-~-

tegerse y asl es como también adquiere su marca.

Segin nuestra autora, actualmente se contempla la
conquista de los mercados por medio de las marcas.

Ahora bien, siendo todo esto una pequefia resefa
histérica de la evolucién de las marcas durante muy dife-
rentes épocas, nos damos cuenta que la marca en su préctica
y uso se ha ido adaptando a las necesidades del comercio y
del tipo de comerciante que hace uso de las mismasy ademés
no se le ha dado la importancia que se le debia de dar, si-
no hasta lo que pudiéramos |lamar los tiempos modernos en que
se ha visto la imperiosa necesidad de tutelar el uso de la -
marca y los alcances que ésta puede tener y el sinnlimero de
beneficios que otorga, (24)

C.-ANTECEDENTIES LN MEXICQ.

Por otro lado Rangel Medina nos describe la his-
toria del! Derecho Marcario Mexicano, dividiéndolo en cinco
etapas que son:

Reglamentacién anterior a la Ley de 1889.

Legislacién especifica sobre marcas (1889-1942)

Legislacidén vigente.

Legislacién Internacional,

Los proTectos del nuevo Cédigo de Comercio.
Se refiere a la primera etapa, dividiéndola en
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tres épocas, que son: el derecho precortesiano, el derecho

colonial y el derecho del México Independiente. Los histg

riadores nos describen el grado devadelanto que las cien==

cias y las artes alcanzaron entre los mexicanos, antes de-

la conquista espafiola. La gran obra matemdtica del calen-

dario, la industria textil incrementada por el hibil manejo
de los telares; los admirables trabajos de orfebreria y en

fin, toda la serie de efectos que los antiguos mexicanos, =
vendfan en sus mercados, segin las descripciones de los =-=
"tianquiztlis" hacen, Cortés y Dfaz del Castillo, entre =--
otros.

’ Por otra parte, la organizacién politica, el de-
recho de las personas, de familia, de propiedad, la adminig
tracién de justicia, etc., son todos ellos aspectos de la -
ciencia jurfdica en la que nuestros antepasados aztecas de-
jaron notables visos de su sentido del derecho. Sin embar-
go, no parece haberse dictado ninguna disposicidn directa o
indirecta en lo que se refiere a la regulacién juridica so-
bre las marcas.

Lo que si era penado con la muerte, era la falsifica=
cién de medidas, independientemente de la destruccién de las-
mismas; la venta al mayoreo y menudeo en los mercados, en sus
estudios, no se encuentra ningin dato sobre el empleo de sig-
nos que distingan las obras industriales en el mercado. Acla
ra nuestro autor que de todas maneras no debe tomarse como =
absoluta la conclusion anterior, pues el estudio de la orfe-
brerfa y 1a cerdmica podrian conducir, mds adelante,a otros-
resultados.

En la etapa del derecho colonial nuestro autor se --

refiere al Lic. Manuel M, Ortiz de Montellano, quien dice que
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{bs romanos dejaban el comercio a sus pueblos conquistados;
en la Edad Media, el comercio fue la ocupacién principalmen
te de los judios; pero que los espaifoles en América se re--
servaron el comercio para ellos, las puertas de la Nueva ==
Espaila no eran tocadas mas que por las flotas espaﬁolas, los
productos de la tierra descubierta iban casi en su totalidad
a las arcas reales y no existia el comercio mas que en peque
fas transacciones, casi domésticas que no tenfan ni exigfan-
principios juridicos muy complicados. Con esto se concluye
que si este era el comercio exterior a que se sujetaba la =
Nueva Espaia, es facil concebir qué tipo de comercio intertor
tenfa.

Con todo esto es facil explicar la falta de mar-
cas propiamente dichas, durante la época colonial y por lo
mismo la ausencia de normas reguladoras del derecho a las-
mismas,

Mds adelante Rangel Medina se ocupa de las mar-
cas en los objetos de plata; son marcas que tienen una fup
cién mucho mds restringida que la que desempeiia nuestro sig
no marcario contempordneo, dichas marcas tenian como funcién
principal, la de servir de comprobante de que se habfa paga-
do el real derecho o que la plata habfa sido adquirida de =
los Oficios Reales, y como funcién secundaria la de distinguir
las piezas labradas por un platero de las de otro y ademds -
que ningin platero podia vender un objeto, si éste no lleva-
ba su marca.

Las ordenanzas Ulnicamente las enumeraremos, pues

casi todas se pueden resumir en lo anteriormente dicho:
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© “"Ordenanzas en lo tocante al arte de la platerfa* por el -

Marguéz
de Cadereyta el 20 de octubre de 1638,

“La Cédula Real del lo. de octubre de 1733" dié instruccig
nes especificas sobre ia platerfa.

Confirmando el tenor de las de 1638, las "Orde~
nanzas del Virrey fuen Clara,
“Las Ordenanzas de Ensayadores, formadas por el Lic. D. Joseph
Antonlo Lince Gonzélez, ensayador mayor del reyno y juez vee-=~
dor del noble arte de la platerfa, batiojas y tiradores de ==
oro y plata", dadas en México el 7 de jullio de 1783 y confir=
madas por el Virrey Matfas Galves por Real orden del! 30 de ~-
dictembre del mismo afo. De toda la relaciSn de Ordensnzxs ~-
nuestro autor concluye que las piezas de plata debfan llevar=
estas tres marcas: !a marca o remache del quinto comprobando
el impuesto; la marcs del Ensayador para indicar la ley del -
metal y por iGltimo la marca del artffice. También nos habla=
Rangel Medina de las marcas en hlerro o bronce calentado al -
rojo vivo para aplicaris a los libros, para prevenir los ro--
bos de las bibllotecas. Las usaban las corporacliones monést}
cas y las de educacién, para dar a conocer la procedenclia de -
un tibro de las antiguas bibliotecas mexicanas. A pesar de -
la Bula expedida por Plo V y Sixto V que excomulgaba a los ==
que robasan libros de las bibllotecas, los libros ain segufan
desapareciendo, y entonces fué necesario buscar un signo dis-
tintivo de cada biblioteca a que pertenecfa. Segin Rangel =--
Medina, esto pusde considerarse como un antecedente de las ==
marcas colectivas en nuestro pals.

En el derecho del! México Independiente encontramos

que 1a misma situacién sefalada durante la Colonia, en rela~-
clén a la deficiente proteccidn legislativa del derecho sobre
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las marcas, prevalecié hasta la Gltima década del Sigio XIX.
Esta situacidn segiin Rangel Medina, no era privativa de nueg
tro pais, y se refiere a diferentes cuerpos de reglas de di-
ferentes paises, sin embargo, ain cuando no existia una ley-
especial. si se nota el deseo de nuestros legisliadores, en -

diferentes ordenamientos legales, de reprimir los actos que

podian afectar el derecho sobre las marcas y es hasta 1890,
cuando entré en vigor en México, el primer cuerpo de disposi
ciones especialmente destinadas a regular el derecho sobre -
marcas en sus diferentes aspectos. ’
£l Codigo de Comercio de México de 16 de mayo de
1854, nuestro primer CSdigo Nacional de Comercio, obra de-
: Don Teodosio Lares, no trata ni siquiera en forma general de
reglamentar las marcas, aunque si implfcitamente reconoce -
su existencia y su aspecto distintivo y establece dentro de

; los requisitos para las cartas de porte, que en muchos casos

se haga mencién a las marcas de las mercancias que se trans-

portan, para distinguirlas.
E) Cédigo Civil de 1870, en su capftulo octavo, =

reglamentaba lo que hoy en dia 1lamamos Derecho de Autor-

contempldndolo en sus tres ramas: Prop. Literaria; Prop.-
Dramética)y Prop. Artistica. Y a pesar de que no existfa
una reglamentacidén de! Derecho de Marcas, en la préctica se
1levaba al cabo una verdadera proteccidn al derecho exclus]
vo sobre las marcas, cuando menos en lo que se refiere a las
figurativas, pues se liegé a proteger la Prop. Artistica de
los signos o grabados destinados a fungir como marcas, obtg
niéndose asl el derecho excluéivo de su reproduccién, Y asi
se puso de manifiesto la necesidad de la proteccidén a este

tipo de bienes, en tanto que el Estado aplicé las reglas de la
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Prop. artlstica para proteger las marcas.

E} CSdigo Penal de 1871, que aunque en principio
se reflere a las marcas empleadas para indicar e} peso o la =
medida que la autoridad usaba para identificar el pago de ===
algin impuesto, es decir, que si no se referfa a las marcas ==
de fébrica o de comercio; s| se encuentran algunos preceptos
que fijan 1a sancién para el delito de Falsiflcacién de mar-
cas Industrisles y comarciales y estuvieron vigentes hasta el
afio de 1903 a pesar de su Insuficienclia hasta que las derogé
la primera Ley de Marcas iIndustriales y de Comercio.

£} Cédigo de Comercio de IéBh. en su Libro Cuar-
to, dedicado a 1a "propledad Mercantil", instituye para los =
fabricantes y comerciantes la propiedad de sus marcas, depo--
siténdolas prevismente en la Secretaria de Fomento, y ésta la
concedfa, s} no era usads ya por otra persona; de esto resulta
la facultad discrecional de! Estado para juzgar sobre la imita
cién de las marcas, Inclusive el C4digo agrega otras reglas rg
lativas a la sancifn y al ejercicio de las acciones clvli?s y=
pensles y ilega o remitir al Cédigo Penal de 1871. MNuestro ==
autor dice que por muy @scasa que ses |3 reglamentacién en es-
te astatuto, puede considerarse como el més acabado eslabdn en
el desarrollo histérico legislativo en nuestro derecho marca=-
rio.

La Ley de 11 de diclembre de 1885, creé el Reglg
tro de Comercio que prevenfa la obligacién de que cada comer=-
clante matriculado debfa anotar en su hoja, los titulos de ---
propiedad de patentes y marcas, para poder ajercitar sus dere-
chos frente a terceros, habfa que presentar el documento expe-

dido por la Secretarfa de Fomento, para que produjera sus «fag
tos lagales, a partir de la tfacha de inscripcidn,
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Los expedientes de marcas vigentes nunca se considera-
rén conclufdos. (Art. 234),

La Secretaria publicard mensuaimente la "Gaceta de la -
Propiedad Industrial'" en la que se publicardn entre otras, las-
marcas registradas, las sentencias y resoluciones judicjales, =
las resoluciones administrativas que'declaren o nieguen la de--
claracion de nulidad de una marca: se publicard, asimismo, cual
quier otro acto que afecte 1os derechos de Propiedad Industrial.
(Arts, 236 a 239).

Se le impondrd prisién de tres dias a dos afios y mul-
ta de diez a dos mil pesos, a todo aquel que utilice como mar-=-
ca no registrada 6 como elemento de ésta, los escudos de armas=
de cualquier indole, nombres, firmas, sellos, retratos, sin au-
torizacién de los interesados: as{ como también, al que use las
palabras, figuras, signos.6 denominaciones, prohibidas expresa=-
mente por la ley.

Las mismas penas se le impondrdn al! que en sus produg
tos ponga en forma insidiosa o de manera expresa, falsas indicg
clones sobre la naturaleza, constitucién u origen de los articy
los que amparen: al que use una marca registrada, sin el consep
timiento del propietario: al que use una marca que sea imitacion
de otra legalmente registrada y que ambas se puedan confundir,
(Arts. 251 a 255),

A los impresores; litégrafos, étc., que dolosamente =
fabriquen marcas que sean falsas djmitaciones de otras legalmep
te registrada, o para que dichas marcas sean usadas ilegalmen=--

. e

te, al que dolosamente las venda, o ponga en circulaciéns se les
Impondrén penas de tres dfas de prisién a dos aflos y multa de =

diez a dos mil pesos (Art, 257),
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Aqui hallamos un antecedente de nuestro actual =

registro de marcas para el derecho al uso exclusivo de las ==
mismas.

Nuestro actual Cédigo de Comercio prosulgado en
1889, y vigente desde el lo. de enero de 1890, conserva la obil
gacidén de inscribir en el Registro de Comercio los tftulos de -
marcas de fébrica (art. 21 fracc. XIll)y su falta de Inscripcién
no podrla producir perjuicio a terceros, (Art, 26).

Hasta aqui nos damos cuenta de gque efactivamente
es muy escasa la reglamentacién de las marcas, pero si notamos
que empleza la inquietud para reglamentarlas en una forma direg
ta y especifica, pues hasta se aplican penas y sanclone§ por el
uso de marcas falsas, falta de registro, étc., aunque dentro de
las diversas leyes que acabamos de menclonar con nuestro autore
en cita, no se le daba a las marcas la Importancia que en la ==
actualidad, pues como ya dije no existfa ninguna reglamentacién
dedicada en especial pera el uso, disfrute de sus benaficios y
represidon del mal uso que de las marcas se haga,

A continuacidn David Rangel Medioa se refiere a ~
las diversas legislaciones especlficas sobre marces hasta lle-
gar hasta nuestra actual Legidaclén vigente, de la sigulente =
manera;

‘La Lay de marcas de fébrica de 28 de noviembre de
1889, que fue promulgada bajo la presidencla de Don Porfirio ==
Diaz y que fue la primera que en una forma especlfica y directs
ragula 193 derechos sobre las marcas, antrd en vigor el lo. de=-
enero de 1890.se puede tomar como punto de partida para sefialar

la diferencia que existe entre diferentes lagislaciones, en ==

cuanto a la deficiente legislacién sobre una materia que nece=
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sitaba de una reglamentacién directa y la que agrupa todas
disposiciones en un solo ordenamiento espacial independiziy
dose de la lagislaciédn mercantii y de la penal, que en una-
forma aislada trataban esta materisa y sin la debida importap
cla que les debla representar. La Ley que nos ocupa estd ~-
integrada por 19 artfculos y tratan sariamente de proteyer =
2l Interds, no sélo del productor, sino también el intarés =
general,

Por ser la primera fey especlfica sobre marcas,
Nos ocuparemds un poco mis de ella y nos referiremos a algu~
nos articulos que consideremos més importantes:

Dicha Ley establece entre otros articulos que -
no podrén considerarse como marca la forma, color, locucio~=
nes, designaciones que no constituyan por sf solas e} signo-
determinante de la especialidad del producto, rechazdndose -
también como constitutivo de marca 2} 5igno que sea contrario
a la morat {art. 30.); s8lo puede pretender adquirir ia propig
dad de una marca, el primero jue hubiere usado de ella, lagal-
mente, {art. 80.); !a adquisicién de 1a Propiedad exclusiva ==
de una marca se adquiere por la declaracién de la Secretaria =
de Fomento, respecto de que 21 !atarasado se ha raservado suu=
darachos (art. 90.); dicha declarazila se hard sin examen -~
previo y bajo la responsablilidad del solicitante y sin perjul
cio de las derechos de tercero, quien podrd presentar aposicidn
al registro dentro de los noventa dfas sigulentes a 1a publica=
cidn de la solicitud. En caso de 2posicién, el registro sélo -

se llevard a)l cabo hasta que la autoridad judicial decida en --

favor de quien est8 el mejor derecho (art. 10); las marcas, s3-
10 se transmiten con todo =1 establacimiento, para cuyos produg
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tos sirvan <z distincidn, su transmisién no tiene ninguna for=

malidad especial y se verificaré conforme a las reglas del de~
recho comin (Art. 11);

la durscidn de la propiedad de las msrcas
es indefinida; pero se entenderé abandonada por la clausura o = 2
falta de produccién por més de un afio de la fébrica o establecl |
miento que 'a haya empleado (art. 12); es motivo de nulidad de~
una marca el haberse obtenido en contravencidn de las prescripclg
nes legales; pero se requiere Instancia de parte para ser decla~
rada, precisamente por una autoridad judicial (art. l4). Todos =
estos art{culos que hemos mencionado se reflieren, indistintamen-
te al fabricante o al comerciante, Ninguns referencia se hace =

en esta ley en relacidn al Cédigo de Comercio entonces vigente =~

en relacién a la inscripcién de los TTtulos de marcas en el Re--
gistro de Comercio, y por 1o mismo continuaron vigentes.

Como comentario a esta Ley, nuestro autor, cita al Li-

e ot e

cenclado Fernando Vega, quien afirma que esta ley fue un verda

dero cnaayo sobre legislacién de marcas, impuestc por las ==
exigenclas del progreso industrial; le ley que hoy rige es defl )
ciente y, ante €1 silencio del legislador, multitud de cuestio-
nes quedan abandonadas a 'a inestabllidad de la jurisprudencia
y a merced de decisfones arbivarias, segin sea la opinién del-
Jjuez sentenclador y la escuela a que se afilie. No protege lo
bastante el derecho de propiedad pues fluctia entre dos siste- i
mas e! que da a3l registro el caracter declarativo de ellas y el
que loconsiders como atributivo, con esto contrlbuye inconscien f
temente a la usurpacién que, aln cuando no revista el carécter=

de urd infraccién penal cuando las marcas no estén registradas

dirige serios ataques a esa propiedad que no deben quedar impy
nes, (Fernando Vega, Proyecto de Ley de Marcas de Fébrica y "
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de Comercio. Publicado en "Revista de Legislacidn y Jurispru=
dencia", Méxfco, julio=diciembre 1901, pags. 59 a 95). Estoy
de acuerdo con esta critica en su totalidad, haciendo notar =
que sl bien es clierto que puede considerarse como un mero ensﬁ
yo de legislacién de marcas, debemos tomar en cuenta que es =-
la primera legislacién especifica sobre la materia y elaborada
seguramente sin experiencia en las que pudiera haber en otros-
pafses, sin estudios a fondo de las necesidades de los comer=~~
clantes, fabricantes y en general del interés del consumidor =
de los productos amparados por las marcas.

£1 Decreto de 30 de junio de 1896, sobre deplsito de -
marcas de apariencia extranjera; que adicioné y reformé el de-
12 de mayo del mismo aito, que ordenaba a los fabricantes esta-
blecidos dentro de la zona de vigilancia (Puertos fronterizos)
que dieran apariencia extranjera a sus productos, sin que el -
procedimiento fuera una falsificacién, a depositar en la Secrg
tarfa de Hacienda y en l& Aduanas de sus demarcaciones, las --
marcas de f&brica y demds distintivos de que hicieran uso en -
la expedicién de sus productos, a fin de que p;diesen ser acep
tados como nacionales. Las autoridades judiciales calificaban
s! el procedimiento del fabricante constitufa una falsificacidn
de marca.

£l Decreto de 8 de febrero de 1897, sobre marcas de =
apariencia extranjera, que sefalaba a los industriales, los -
requisitos a que deberfan sujetarse, cuando dieran apariencia
extranjera a sus manufacturas, en su articulo lo, decia que -
todos los industriales del! pafs que dieran aparlencia extran-

jera a sus productos por medlo de rétulos o etiquetas, y siem
pre que ese procedimiento no impa: ‘a1 falsificacidn, quedan ==
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‘obligados a depositar oportunamente en la Secretarfa de Haclen=

da, el nimero de ejemplares que ésta les fije, de las marcas, =
etiquetas y demds distintivos usados en los productos que elabg

ren, para que mediante ese requisito sean aceptados como nacio-

nales. Este depSsito ante la Secretarf{a de Hacienda, sélo podfa

efectuarse si la marca ya estaba registrada en la Secretarfa de
Fomento; efectuado el segundo depésito, la Secretarla de Hacien
da remitfa un ejemplar de las marcas a las Aduanas, las que ya-
no exigfan tributo de exportacién a dicha mercancfa.

£l decreto de 11 de mayo de 1897, que concede un plazo
para el nuevo depésito de marcas de apariencia extranjera, a =
que sa referfa e) anterior Decreto.

La rectificacién de 15 de junio de 1897, en la que el -
gobierno explica como dsbe entenderse la apariencia extranjera
en las marcas segin e) articulo 7o. de la Ley de 28 de noviem=~
bre de 1889 y a su vez rectifica la Interpretacidn que se pu--
blicé en un periédbo francés,

La reforma de 17 de diclembre de 1897, que prevenfa =
que cualqulier propietario de una marca de f&brica, seanaclonal
0 extranjero residente en el pals o fuera de el podrfa adqui=-
rir el derecho exclusivo de usarla en la Repiblica, siempre =
que cumpliera con todas las formalidades de la Ley. Con esto
se derogé la fraccién IV del artfculo 50, que decia que la sg
licitud de registro de marca deberfa ser acompafada del! con--
trato de comisién mercantil, a cuya virtud se hubiese establg
cido 1a agencia, en el caso de que el titular de la marca ra-
dicase fuera del pals, EV decreto de 28 de mayo de 1903, que

concede autorizacién al Ejecutivo para reformar la legisla=-
cibén vigente, entonces, sobre propiedad industrial; con apg
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yo en este decreto, el Presidente de la Repiblica expidid la
Ley de Marcas iIndustriales y de Comercio de 25 de agosto de-
1903, que define la marca como el signo o denominacidn carag
ter{stica y peculiar usada por el industrial, agricultor o -
comerciante en los arti{culos que produce o expende, con e} =
fin de singularizarlos y denotar su procedencia. Por primera
vez el registro de 1as marcas se tramité ante una Oficina creg
da expresamente para ello, ta! como hoy en la actualjdad (ar-
tfculo 30.); pudiéndolo hacer, todo mexicano o extranjero {ag
tfculo 40.); el registro se hacfa sin ningin examen de nove-
dad, bajo la responsabilidad del solicitante, y sin perjul-=
cio de tercero, limiténdose la Oficina de Patentes y Marcas=-
a practicar un mero examen administrativo de los documentos-
presentados (art, 10); prohibla el registro de signos que no
fueran distintivos, como los nombres genéricos, los contra-=
rios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohi-
bitivas, los que tienden a ridiculizar ideas, personas u ob-
Jjetos, ni se podfan registrar las armas, escudos y emblemas=
nacionales, sin el consentimiento de los mismos (art. 5); es
te registro empieza a surtir efectos a partir del dfa de su-
presentacién en la Oficina de Patentes y Marcas (Art, 7); y=-
deberd renovarse cada veinte aios (art. 6); es reconocida la
prioridad de una marca en México, pidiendo su registro dentro
de los cuatro meses de haber sido pedido en otro pals, siem=
pre que haya reciproctdad para los mexicanos (art. 80.); la-
marca puede transmitirse y enajenarse pero es obligatorio ==
registrar dicha operacién en la Oficina de Patentes y Marcas,

para que produzca efectos frente a terceros (art. 12); quien
se crea perjudicado por un registro, la accidn para pedir =~
1a nulidad también corresponde al Ministerio Pdblico en los-
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casos de interés general (art. 16); no siendo competente la
Oficina de Marcas para aeclararla, sino los tribunales de -
la Federacién (Arts. 17 y 35),

La base de 1a actual reglamentacién penal del -
derecho marcario también se debe a esta ley, de acuerdo con-.

las reglas que contiens sobre la penalidad por uso ilegal o=

falsificacién de marcas; digna de menclonarse es la revoca==
clén de las resoluciones administrativas de la O0ficina de P2
tentes y Marcas, por los jueces de distrito de la Ciudad de-

: 5 México, en los casos en que los interesados no estuvieran ==

' conformes; este procedimiento, subsistié en la ley de 192t,-

y se suprimié en nuestra ley vigente que determina que sea =
; el julicio de amparo el medio para impugnar las resoluciones-
de ta Secretaria de industria y Comsrcio, en cuestiones mar=-
carlas. Desaparecié 1a obligacidn de inscribir en el regis~
tro de comsrcio las marcas, como lo habla dispuesto el Cédi-
go de Comerclo, y desde entonces, se hace en la Oficina de -
Marcas, La Ley de 1903, fue la primera que reglamentd el ==
nombre comercial y el aviso comercial, a los que se les llegé
a3 splicar miltiples preceptos relativos a las marcas, @ peasar
de que tenfan dentro de la misma ley sus preceptos espscla=--

tes. Dicha ley contaba con su Reglamento de 27 artfculos =-

y es de la misma feche.

El decreto de 11 de diciembre de 1903 promulgé
1a adhesién de México a la Convencién firmads en Parls para
12 proteccién de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de
1883, as! comotambién para el protocolo de clausura que for

ma parte de dichs Convencidn; también del Acta Adiclional de 14

de diclembre de 1900, que modifica la Convencidn y que fue =~
firmada en Bruselas,
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Con el Decreto de 6 de septiumbre de 1303, se
promulgé la adhesién de México al Arreglo Concerniehte-
al Reglistro Internacional de Marcas de fébrica y de Co-
mercio de |4 de abril de 1891, conclufdo en Madrid, asf
como el Protocolo de Clqusura.

El procedimiento especlfico para asegurar a --
los domiciliados en la Repiblica Mexicana, la proteccién
de sus marcas en los Estados que quedaron adheridos al -
Arreglo de Madrid, se Iindica en los trece artfculos del-
Regimento de 9 de noviembre de 1909.

ODurante 1a revoluclén inicliada en 1910 se dicté
el Decreto de 29 de agosto de 1914, por el Primer Jefe --
del Ejército Constltucionalista que declaraba nulos todos
los asuntos tramitados y resueltos desde el 19 de febrero
de 1913 por la Secretarfa de Fomento, y posteriormente --
por las |lamadas Secretarfa de Agricultura y Colonlzacién
y de Industria y Comercio, desde la creacién de estas; =
ésta nulidad abarca los reglistros de marcas. Una prudente
reflexién determind que la Oficina de Patentes y Marcas =~
previniera que las marcas concedidas entre el 19 de febre=
ro de 1913 y e) 21 de agosto de 1914, para que las perso==
nas no quedaran perjudicadas en culnto a sus derechos ===
inherentes @ sus Certificados pidieran a dicha Oficlna se~
tuvieran en cuenta sus solicitudes primitivas y seguir el-
procedimiento de ley, acompafando a su promocién los Cert}
ficados declarados nulos; el Acverdo es de 12 de septiembre
de 1914, Ahora bién, a) resolver una consulta de 3 de ===
noviembre de 191k, fué aclarado el acuerdo, por el Oficial

Mayor, de la siguiente manera: '"No tiene aplicacién el De-
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creto de 29 de agosto pasado, & la propiedad industrial,
que s6lo se regiré por las leyss vigentes de 25 de agos~=
to de 1903, por sus reglamentos y por Tratados de la ===
Unién internacionatl pars la Prop!edad Industrial y sigus
sefialando uns serle de requisitos de forma (Acuerdo del=-
Secretario de Fomento, de 5 de noviembre de 1914). _

Cuando On. Venustiano Carranza, establecié su-
gobierno en Veracruz volv!é 8 declarar nulos los tftulos
de marcas, segin Acuerdo de) 24 de septiembre de 1915, y
que fueron expedidos fuera de la Cludad de Veracruz, des-
de ¢l 30 de noviembre de 1914 al 25 de agosto de 1915, y
sefialaba una serie de requisitos para reconocer los derg
chos de propleded adquiridos.

Muchas marcas eran solicitadas a nombre de so-
cliedades que no existfan y por eso la Direccién de Pateg
tes y Marcas dispuso en acuerdo de 25 de noviembre de -=
1915, que las personas flsicas que gestionaran el regis-
tro de marcas, debfen comprobar la existencia legal de -
las personas morales, asf como la personalidad de dichos
representantes. Este acuerdo durd hasta el 19 de septieg
bre de 1917, en que fué simplificado, de modo qus los --
testigos de las cartas poder atestiguaran la existencls-
de 1a socledad y la personalidad de! representante.

Dursnte ls primera guerra mundial, muchos ne=
clonales y extranjeros no pudieron pedir oportunamente-
la revallidacién de los reglstros de marcas sollcltados-
y obtenidos durante los gobliernos de Huerta y la Con-=

vencién, y por esto la Secretarfa de Fomento, Colonizp
clén e Industris, por madio de los acuerdos de 27 de=-
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enero y de 25 de mayo, ambos de 1916, amplidé hasta el 30
de septiembred ese mismo afo, el plazo para efectuar la
revalidacién de los registros de marcas en relacién con~
los Acuerdos & que nos referimos en el pirrafo anterior.

Los Tratados de Amistad, Comercio y Navegacién,
se vieron afectados por la primera guerra mundial, pues-=
México se obligaba con diferentes naciones a dar a los -~
ciudadanos de cada una de ellas, el tratamiento de la na-
cién més favorecida. EI articulo IV del Acta Adiclonal =
de 1h de diciembre de 1900, que modifica la Convencién ig
ternacional para la Proteccién de la Propiedad tndustrial
de 20 de marzo de 1833, se refiere al plazo de prioridad
de & meses para las marcas de fébrica y de comercio, que
se concedla a una persona domiciliada en un Estado con==
tratante para presentar su solicitud en los otros Esta-=
dos; dicho plazo fué ampliado a 6 meses, por Decreto de-
2 de mayo de 1916, después de terminads la guerra, y para
los palses belligerantes. Por acuerdo de 6 de septiembre-
de 1919 se hizo extensivo el acuerdo anterior, para los ~
pafses nsutrales, siempre que se haya concedido el mismo~
plazo en favor de los registros hechos en México, para ==
1a prioridad,

E! acuerdo de 6 de septiembre de 1919, que re-
cordaba que el emblema de la Cruz Roja, sobre fondo blan~
co y las palabras cruz roja o cruz de ginebra, no pudrén-
ser empleadas como marcas, sino sélamente para proteger=~-
o dar a conocer las instituciones o establecimientos sanj

tarios, el personal y material protegido por la Conven==-
clién de Ginebra de 22 de agosto de 186k,

Por el Decreto de 17 de marzo de 1920, se estg
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blecié un impuesto especial de patentes de invencién y de
marcas, y se pagarian $20.00 de derechos por el reglistro-
de una marca y $10.00 por la prérroga; Este Decreto refopr
mS la fraccién Wi, inciso £ de) articulo lo. de la Ley de~
Ingresos. Posteriormente, en 7 de septiembre de 1921, el-
Prasidente Alvaro Obregén suprimié el mencionado impuesto,
para que més tarde por un nuevo Decreto de 2 de enero de-
1922 volvid a establecer el mismo impuesto.

El! Secretario de industria, Comercio y Trabajo,
por aviso de 26 de junio de 1920, recordS al piblico las-
penas en que Incurren todos aquellos que hagan uso de ==~
marcas a que no tienen derecho.

En 26 de junio de 1928 se expidié la Ley de -~-
Marcas y de Avisos y Nowbres Comerclales, de la que sélo-
se mencionarén las més Importantes innovaciones con res=-
pecto & 1a de 25 de agosto de 1903, ya derogada, y que =~
son las sigulentes: Ademés de reconocer el derecho excly
sivo de 1a marca a la persona que la registra se reconoce
el uso de la misma, como fuente de derechos sobre ella, =~
lo que se 1lama sistema atributivo-declarativo., {Arts. lo.
ho, 50. 60. y 39, fraccionas i1 y t1i),

E1 Estado adquiere la facultad pars declarar el
uso obligatorio de las marcas, cuando lo estime necesar-=
rio, en los artfculos que puedan afectar de alguna forma=
Ia economla del pafs {(art. 30.)

Se establecid el examen de novedad como requisito
previo para el registro de una marca; también se establecid
el procedimiento de oposicién de algin tercero que pudiera

sentirse afectado (arts. 14, 17, 18 y 23). Los interesa--
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dos, podian de comin acuerdo, someterse a la resolucién de
una junta arbitral, cuyas resoluciones serfan inapelables-

y servirian de base a la Oficina de la Propiedad Industrial,
para admitir o rechazar la solicitud de registro de una mar=
ca (Art. 21).

Tambi€n se introdujo la préctica de exdmenes extra
ordinarios de novedad de las marcas, a sollicitud de persona
interesada o por orden de autoridad judicial (artfculos 36,
37 y 38). Se especificé en forma limitativa las causas de-
nulidad del registro de una marca (Art. 39). Se otorgé fa
cultad al Depto. de 1a Prop. Industrial para conocer acerca
de la nulidad del registro marcario, para decidir adminis=-
trativamente, de oficio & a peticién de parte y sin la in-=
tervencién de los Tribunales Judiciales (Art., 42). Sin em-
bargo estas determinaciones no tenfan caracter definitivo,~
pues la ley concedia a los inconformes el derecho de deman-
dar judicialmente su revocacién ante los jueces de Distrito
(Art. 65). EI plazo del efecto de registro de una marca se
fijé en veinte afos, debiéndose renovar cada diez afos y la
falta de dicha renovacién se sancioné con la caducidad del-
registro (Art. 24). La falta de explotacién de una marca por
un lapso de cinco afios consecutivos trafa como consecuencia
su extincidn (Art. 40), a menos que el titular probara la -
Imposibilidad de efectuar dicha explotacién (Art. 60 del Rg
glamento). E1 Reglamento a la Ley que estamos comentando
es de fecha 11 de diciembre de 1928 que tiene en sus dispos}

ciones, algunas que por su razén de ser, su medida y justifl
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cacién -Segin nuestro autor= deberflan pertenscer a la

misma Ley y no a su Reglamento; los autores de nuestra
ley, en vigor sctuaimente, tuvieron el aclerto de in=-
cluir en su texto cas! todos los mandamientos de dicho
Reglamento, que lnexplicablemente contenfa,

El 6 de julio de 193] se establecid un proce
dimiento, mediante ¢! cual podrfan dictarse las resoly
clones de nulidad del registro de marcas, observando=-
jas sigulentes précticas: 1a comprobacién por parte -
del solicitante de la snulacién, los fundamentos de su
solicitud; el traslado de la soliclitud a8} propletario~
del registro relativo, para que presente sus objecio--
nes; una vez satisfechos los requisitos, el Departamep
to de Propledad Industriasl, formularfa un dictamen de-
resolucién , mismo que deberfa ser notificada a todos~
los Interesados, hacléndoles notar su carécter transi-
torlo, mientras 1a autoridad judicial no la confirmase
a través del recurso de revocacién correspondlente. ES
tas.roglas son esencialmente el régimen procesal del =
procedimliento administrativo en la Ley de la Propiedad
industrial vigente no sélo en caso de las nulldades -~
de registro de marcas, sino también para todss las de-
més declaraciones administrativas.

E1 decreto de 2 8e enero de 1935 que reformd
en materia pensl la Ley de Marcas de 1928, redujo las
penas de prisién y pecuniarias para los delitos dc imp

tacion de marcas; e! uso de marcas que inducen al pi-=
blico a error, respecto a la procedencia de las mismas;
Indiceciones falsas sobre 1a constitucién y naturaleza
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cacién =Segin nuestro autor=~ deberlan pertenscer a la
misma Ley vy no a su Reglamento; los autores de nuestra
ley, on vigor actusimente, tuvieron el aclerto de in=--
cluir en su texto casl todos los mandamientos de dicho
Reglamento, que Inexplicablemente contenfa.

E} 6 de jullo de 1931 se establecid un procg
dimiento, mediante el cual podrfan dictarse las resoly
clones de nulidad del registro de marcas, observando-=
las sigulentes précticas; la comprobacién por parte ~
del soiicitante de Ia snulacién, los fundamentos de su
solicitud; el trasiado de ia solicitud al propletario~
del registro relativo, para que presente sus objecio=-~
nes; una vez satisfechos los requisitos, el Departameg
to de Propliedad industrisl, formularfs un dictamen de-
resolucién , mismo que deberfa ser notificada a todos~
los Interesados, haciéndoles notar su cardcter transi-
torio, mientras la autoridad judicial no 1a confirmase
a través del recurso de revocacién correspondiente. Eg
tls.rcglas son esencialmente &} régimen procesal del -
procedimiento administrativo en la Ley de la Propiedad
industrial vigente no sélo en caso de las nulldades ~-
de registro de marcas, sino también para todas las de-
més declaraciones administrativas,

£1 decreto de 2 8e enero de 1935 que reformd
en materia penal la Ley de Marcas de 1928, redujo las
penas de prisién y pecdniaroas para los delitos dc imj

tacion de marcas; e) uso de marcas que Inducen al pi--

biico & error, respecto a la procedencia de las mismas;
indicaciones falsas sobre la constitucién y naturaieza
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de los productos. En cambio para los comerciantes que do=
losamente vendian, o ponfan en circulacién articulos marca
dos en la forma penada por la ley, las penas fueron aumen-
tadas,

E1 Departamento del Distrito Federal, expidié ===
una circular de fecha 12 de marzo de 1942, a todos los ==
comerciantes e industriales que exploten marcas; en rela-
cién a la aplicacién de la Ley de Hacienda del Distrito =
Federal, para que en los primeros 15 dias de cada afo, --
presenten una declaracién con el nombre del propietario -
de la marca; copia del contrato para la explotacién; y ==
cada dos meses una relacién completa de las cantidades cy
biertas a los propietarios de las marcas.

El Decreto de 8 de septiembre de 1942, estable-
cié que los fabricantes que usaran marcas no registradas
legalmente, deberfian, ademds de las marcas, emplear la =
leyenda "Hecho en México", junto a la marca. Con esto -
se pretendié evitar la tendencia de hacer creer al consy
midor que dicho producto era importado, aunque muchas vg
ces, al consumidor no le importaba la procedencia del prg
ducto, sino que lo que realmente interesa es la calidad-
y la satisfaccidén de las necesidades sin Importar la prg
cedencia o el fabricante del producto., Ahora bién, mu--
chas veces el consumidor ésté convencido de la superior=-
calidad de un producto extranjero sobre el producto na==
cional y con el simple hecho de.encontrar la leyenda =---
"Hecho en México', prefiere adquirir el producto extran=
jero, sin siquiera probar si el nacional puede }legar a-

satisfacer sus necesidades; otras veces sucede que una -

marca nacional adquiere mucho renombre por la alta cali-
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dad de productos que ampara y con el tiempo, ya que tiene
cierto prestigio, el fabricante, 6 bien, aumenta los pre-
clos, 6 blen baja 1a calidad de) producto, adquiriendo la
materis prima de bajo costo que generalmente es la de me-
nor calidad, § blien, hace disminulr el costo de mano de -
obra y con esto, 16gicamente, el producto tiende N perder
sus caracterfsticas y cualidades, pues el producto ha si-
do manufacturado sin la debida atencién y dedicacién que--
merece. Con todo esto, como ya dlje, un producto puede -
disminuir su callidad y con esto la marca de fébrica se va
desacredi tando.

Los propésitos que se tuvieron para prowger el
producto nacional, aplicando sanciones, por la falta de-
uso de la leyenda "Hecho en México'', quedaron desvirtua<
dos pues no se ha encontrado ninglin antecedente de la --
splicacién de tales disposiciones, nos dice Rangel Medl-
na. (25). '

LEGISLACION NACIONAL VIGENIE

Actuaimente nos rige, en materia de Propiedad
Industrial la Ley de la Propiedad Industrial de 3} de -
diclembre de 1942, que entré en vigor el lo. de enero =
de 1943, Esta ley a diferencia de todas las anteriores
a que nos hemos referido, codifica todas las disposicig
nes relativas a patentes de invencién, 8 marcas, a avi-
sos comerclales, nombres comerciales y a competencia -~
desleal.

Hasta aqul hemos mencionado muy superficial==

mente todo lo que se reflere a Propledad Industrial, ==
aunque con una mayor frecuencia se ha hablado de las --

marcas; de aqul en adelante nos clircunscribiremos excly
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sivamente a las marcas.

Nuestra Ley vigente conserva en gran parte, los
principios fundamentales de las leyes anteriores, preci-
sando los derechos de Propiedad Industrial, protegiendo
a sus titulares y también protege los derechos del piblj
co en general,

Toma también en cuenta los principios de Ja ==
Convencién de Paris para la proteccién de la Propiedad

fndustrial de 20 de marzo de 1883, (26).
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Aunque nuestra Ley no da una definicién concreta
de la marca, sus dos primeros artfculos de! Capftulo que -
se ocupa de ella, nos dan una clara idea y podrfamos formy
lar una definicién; a la letra dicen: "El que esté usando~
0 quiera usar una marca para distinguir los articulos que-
fabrique o produzca y denotar su procedencia, puede adqui-
rir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en =
1a Secretarfa de la Economfa Nacional (hoy de Industria y-
Comercio), satisfaciendo las formalidades y requisitos que
establecen la presente ley y su reglamento.

Igual derecho tendr&n los comerciantes con respeg
to a los artfculos que vendan y de los cuales quieran indi-
car la procedencia, usando su marca por s{ sola o agregada~
a la del industrial 6 agricultor que los produjo". (Articu~-
lo 96, Ley de 1a Propiedad industrial).

"Pueden constitufr una marca, para los efectos -
del primer pérrafo del artfculo anterior, los nombres bajo
una forma distintiva, las denominaciones y, en general, ==
cualquier medio material que sea susceptible, por sus ca==
racteres especiales, de hacer distinguir los objetos a que
se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma espe=~
cie 6 clase.

Pueden igualmente, constituir una marca, las
razones sociales de los comerciantes, cuando no sean descrip
tivos de los productos que vendan 6 de los giros que explo=
ten, y los emblemas distintivos de sus establecimientos, ==
aplicados a las mercancfas que vendan; pero si el registro

se solicita por un comerciante, que no sea el productor ==

de los artfculos, que pretenda agregar su marca a la del -
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industrial que los produjo, serd requisito indispensable, para
poderio llevar a cabo, el consentimiento de éste.'"(Art, 97).
€1 siguiente artfculo se refiere a la facultad ==
que tiene la mencionada Secretarla para declarar el uso ob)i-
gatorio de marcas, en los productos que tengan relacién estra
cha con la economla del pals y las necesidades piblicas; sefa
lando, asimismo, la forma en que se haré la declaratoria y ra
mite a) artfculo 270 de la Ley, en caso de no acatar la decly
ratoria, para la aplicacién de la sancién que sefala este dl-
timo artfculo, (Artfculo 98).

Esta disposicién ya habla sido dictada con ante--
rioridad en la Ley de 26 de junio de 1928,

E) artfculo 99 de nuestra Ley vigente, dice: “El
derecho al uso de una marca, obtenido mediante su registro,~=
no producirs efecto contra un tercero que explotaba ya dicha
marca en la Repiblica, con mds de tres afios de anterioridad
a la fecha legal de dicho registro." Esto quiere decir que
podrén explotarse dos 6 més marcas iguales, una obtenida -~
mediante su registro legal, y la otra con la dnica condicién
de que se hubjera-.explotado con tres aflos de anterioridad -

a la fecha legal de )a que sT se registréd. El artfculo no
nos habla del tipo de productos que pueden amparar éstas -
marcas, y por lo mismo, es de entenderse que ambas marcas
podrén amparar la misma clase de productos. El siguiente-
artfculo nos explica 1a manera como puede e! primer usua=--
rio de la marca no registrada, proceder a registraria y ==
nos remite a otro artfculo en relacién con ia marca prime=
ramente registrada para definir cual ha de anularse.

Las marcas se registrardn por productos, segdn
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la clase de articulos amparados, sujetdndose a la clasifica-

cidn oficial sefalada en el Reglamento y serd la Secretarfa
quien en definitiva resuelva en qué clase queda colocado el
articulo que amparard la marca y no podrd aumentarse el nﬁhg
to de articulos que ampare, aunque sean de la misma clase, =
pero s7 podrén limitarse esos articulos cuantas veces se de-
see. Cuando las marcas de una sola persona, sean idénticas

6 similares y tiendan o puedan confundirse y amparen articu~

los similares & los mismos articulos, serén declaradas liga=-

das, por la Secretarfa, sélo para el efecto de su trasmisién,

El propietario de marcas ligadas podr§ solicitar se disuelva
1a relacién, cuando considere que dichas marcas no pueden -
producir confusidn utilizando otra persona, dicha marca.
{Arts, 101, 102, 103, y 10&),

No se admitirdn a registro como marcas, entre
otros: los nombres propios de los artfculos, los de uso ~-
comiin cuando se pretenda amparar productos del mismo géne~
ro; los envases que sean del dominio piblico o que no sean
f&ciles de distinguir; los colores aisladamente; lo contra~
rio a la moral, buenas costumbres; lo que pueda ridiculari~-
Zzar a personas, ideas, u objetos que sean dignos de considg
racién; las armas, emblemas y escudos de cualquier indole;
nombres, firmas, sellos y retratos, sin la autorizacidn de
los interesados; el emblema y la denominacién de la Cruz =~
Roja; las palabras de lenguas vivas extranjeras; aplicadas
a productos hechos en México; las denominaciones geografi-
cas para indicar la procedencia del producto; los nombres-
que puedan inducir a error 6 confusidn respecto a la pro-

cedencia de! producto; y por Gltimo, no serd aceptada para
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su registro, una marca que sea igual o tan parecida a otra ya =
registrada y atendiendo a los elementos que hayan sido reserva~
dos y puedan confundirse. (Artfculo 105).

Aunque pudiera decirse que son muchas limitaciones
a3 lo que puede registrarse como marca, en la prdctica podemos
observar que hay un campo muy amplio en lo que a elementos para
ser usadas como marcas, encontramos.

La caducidad de una marca, o su extincién, no afec-
tard otra marca vigente, ain cuando estén ligadas (Art. 107).

Las marcas caducas por no haber sido renovadas o =--=
extintas por falta de explotacidn, podrén ser solicitadas de
nuevo después de dos aios de la decltaracién; la cancelada a -
peticion del propietario, y en los dos primeros casos, una vez
que hayan transcurrido dos afos a partir de la declaracién ad~
ministrativa (Art, 108). -

Cualquiera puede usar su nombre propio como marca,
siempre y cuando lo use como estd acostumbrado y que tenga un
cardcter distintivo. (Art. 112).

Cualquier persona fisica 6 moral, nacional 6 ex--
tranjera puede solicitar y obtener el registro de una marca,
cumpliendo con los requisitos que la Ley sefala, (Art, 113),
Puede solicitarse la marca a través de un apoderado, quien de-
berd acreditarse como tal, con una simple carta poder, firmada
ante dos testigos; el cardcter de gerente 6 representante debg
ré acreditarse conforme a la legislacidn civil.{Art, 11b y N15),

La solicitud de registro de marca deberd ser por -=--
duplicado, con nombre y domicilio del sollicitante, lugar del
establecimiento y deberd acompafiarse de la descripcién de la

marca, debidamente detallada, por triplicado, ésta descripcién
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terminard con una parte que se denomina "Capitulo de Reservas"

o simplemente "Reservas' que bien puede ser la parte mis impor

tante de la descripcién, pues como su nombre lo indica, es lo-

que el solicitante desea reservarse para su uso exclusivo; tap

bién deberd acompafar un clisé y doce impresiones del mismo, =

de la marca respectiva y hacer la declaracién desde cuando se~

estd ‘usando dicha marca; es necesario detallar los articulos -
que deba amparar la marca, pero se podrd solicitar para amparar
todos los artfculos de una clase, es decir, un registro no po-
dré amparar artfculos de diferentes clases de las sedaladas en
el reglamento. (Art. 116 a 120).

Todos estos documentos deberdn pasar un examen, =--<
para ver si cumplen con todos tos requisitos, y en caso contrg
rio se notificard al interesado para que cumpla debidamente -
dichos requisitos, pero no se permite que se hagan alteracio=
nes de ninguna especie a los ejemplares de las marcas, ni al-
“Capitulo de Reservas', que las pudieran hacer aparecer distip
tas a las presentadas inicialmente; las reposiciones de los dg
cumentos deberdn presentarse dentro del plazo sefalado en la -
notificacidn, que deberd hacerse siempre, por escrito, y en el
supuesto de no presentarse en ese plazo, la solicitud se ten=-
drd por abandonada, salvo que el interesado solicite por escri
to la ampliacién de dicho plazo y éste se conceda. {Articulos-
121 y 122),

Satisfechos todos los requisitos que la Ley sefia-
la, se procederd& a hacer el llamado "examen de novedad", para
averiguar si no se invaden derechos ya adquiridos anteriormep
te. Si se }lega a encontrar otra marca, igual o semejante y

aplicada a los mismos productos, se notificard al interesado
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para que dentro del plazo que se le sefiale manifieste si modifi-
ca su solicitud; si decide hacerlo de manera que la nueva marca
diflera totalmente de cualquier otra, se har§ el registro, exi~
giendo al interesado que reponga la documentacién; s! la modifi
cacién difiere de la marca primeramente solicitada, que pueda tg
marse como una substituta, ser§ sujetada a un nuevo examen de -
novedad.

Si el solicitante no manifiesta su conformidad en
modificar su marca, dentro del plazo sefalado, se conslideraré-
abandonada su solicitud, en caso de no querer modificar su mag
ca, el solicltante podrd alegar, por escrito lo que a su derecho
convenga; si 1a marca solicitada tiene semejanz; con alguna mar=
ca sefialada como anterioridad, se notificars al duefio de esta =
iltima, para que manifieste 1o que a su derecho convenga. (Artl
culo 123 a 128)

El derecho al uso exclusivo de una marca, se acre-
ditaré por medio del Tftulo respectivo (Art. 130).

Como podemos observar, nuestra Ley vigente, conser
va mucho de lo ya expuesto en la Ley anterior que ya comentamos,
en lo que se refiere a la solicitud de registro.

En cuénto a la duracién de los efectos del reglis~
tro, nuestra Ley vigente dice que durarén diez aflos, contados=
a partir de la fecha y horé de presentacién de la solicltud, -
este plazo ser§ renovable indefinidamente por periodos de diez
aflos: 1a fecha y hora sirven de base para determinar ia prela~
cién y se designan como "fechs legal". (Art, 132).

Para que una marca soliclitada en un pals extran=
jero, pueda reglstrarse en México con ta misma fecha, es ne-=

cesario se haga dentro de los seis meses siguientes a la fecha
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o El cambio de nombre del propietario de una marca,
deberd ser comunicado a la Secretaria. (Arts. 151 y 152),

Las marcas de uso obligatorio deberdn ir acompa=-
fladas de la expresidn de la ubicacién de la fdbrica y del
nombre del propietario donde se elabora el producto, ademés
de los datos que la Secretaria considere conveniente, segin
la naturaleza del producto, {Art. 155).

La falta de explotacién de una marca por mas de ~
cinco afos consecutivos, extinguird los efectos del registro;
y Se presume esta suspension de explotaci§n. si el estableci~-
miento ha cambiado de lugar y no se dié aviso a la Secretarfa
6 simplemente desaparecié el establecimiento. (Art, 156 y ~=
157).

Dos o m&s personas no podrdn registrar una marca, =
para usarla independientemente una de otra; esto se hard unj
camente cuando esas personas tengan relaciones de caricter =
industrial o comercial y que ninguno pueda usar la marca por
separado. (Arts. 158 y 159),

Una persona diversa del propietario de la marca, =
podrd ser inscrito en el registro como usuario de la marca,
ésta autorizacién se puede limitar a algunos productos aﬁpg
rados por la marca, o bien pueden abarcarse todos los produg-
tos; este registro se deberd solicitar por escrito, por duplj
cado acompaiando los documentos e informes necesarios, como:
nombre, domicilio y ubicacién del establecimiento; las rela-
ciones existentes entre el propietario y el usuario; los prg
ductos amparados por la marca; las limitaciones pactadas en-~
relacién a los productos, modo, lugar del empleo autorizado-

y el tiempo que ha de durar tal autorizacidén y los demds da-

tos que prevenga el reglamento.
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La Secretaria podrd de oficio 6 a peticién de par-

te cancelar este registro cuando lo crea conveniente,

El derecho adquirido por el usuario es intransmi-
sible. (Arts. 160 a 167).

La renovacién de las marcas deberd solicitarse =-
dentro del Gltimo semestre para cumplirse los diez afios.si no
se cumple con este requisito § no se enteran los derechos den-
tro del plazo que se le sefale, se concede un plazo de gracia
de dos afios incurriendo el interesado en un recargo de los dg
rechos, mientras no se presente la solicitud y no se efectle-
el pago, el interesado no tendrd accién penal contra terceros.
(Arts. 168 a 170).

. ' La soliclitud de renovacién por falta de explota-
cién de la marca por cinco afos consecutivos, deberd presentag
se antes de que transcurran esos cinco afos, contados a partir
del dfa que se suspenda la explotacién. (Artfculo 171).

Las marcas pueden transmitirse 6 enajenarse por=
los medios establecidos en la legislacién civil y deber§d ===
inscribirse, la transmisién de derechos en la Secretaria de =
Industria y Comercio, el nuevo propietario deber§ probar su =
caracter, previamente a la inscripcién de la transmisidn; no-
se registrard una sola marca ligada, sino cuando se transfie=-
ran todas las marcas ligadas a una sola persona fisica o mo-~
ral; si una marca ha sido transmitida varias veces, en cada =
una de las solicitudes posteriores se hard mencidn y comprobg
cién de todas las anteriores y ademds se causardn demchos tap
tas veces los sefalados en la tarifa, como anteriores se hubig

re llevado a cabo.

g g A i
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Las transmisiones de marcas registradas conforme
aklas leyes anteriores a la de 1928, deberdn pasar antes un
examen de novedad para saber si existe un registro anterior
vigente cuyos derechos se puedan invadir; el nuevo adquirepn
te de la marca deberd insertar en ella, cuando quiera con--
servar el nombre del antiguo propietario, la desaparicidén -
de este dltimo, como tal, si no lo hace no tendrd accién pg
nal contra terceros que la falsifiquen. (Arts, 172 a 183),

"E propietario de una marca podrd pedir un exa-
men extraordinario de novedad, a efecto de averiguar si dy
rante las leyes anteriores a la de 1928 se registrd una mag
ca que esté vigente y que se pudieran invadir sus derechos;
este examen podrd hacerse de oficio o a peticidn de un ter~
cero interesado o también por orden judicial; en caso de que
no se encuentren anterioridades, el interesado no podrd in-
tentar la accién penal; si no se encuentran anterioridades,
la marca quedard en condiciones de las registradas conforme
a la ley vigente o a la de 1928, para los casos de renova--
cién o de cesiones. {Art. 184 a 188),

Para solicitar la declaracidn administrativa de -
falsificacidén, imitacién, o uso ilegal de una marca regis==
trada, se deberd acompaflar un ejemplar de la marca que ----
se considera ilegal, y ademds se dardn los datos de la que-
se considera afectada; la declaracidn la hard la Secretarfa
de Industria y Comercio, de oficio, a peticién de parte o =
del Ministerio Pdblico, cuando tenga interés la Federacidn;
previa a la declaracién deberan cubrirse los derechos que -
estdn sedalados para el caso en la tarifa; cuando la marca-

que se considere afectada, esté registrada conforme a las -
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leyes anteriores a la de 1928, serd necesario practicar exé¥
men de novedad, al que nos acahbamos de referir en pdrrafos ;
anteriores: la declaracidn admfnistrativa a que nos estamos-
refiriendo se hard desde el punto de vista técnico, sin pre~
juzgar las acciones que en el caso puedan intentarse, se co=
municard a los interesados y a las personas que se les atri~
buyan los actos que motiven la solicitud de declarécién corres
pondiente, se publicard en la "Gaceta de la Propiedad Indus=-
trial' y también se comunicard a la Procuraduria de la Repiblj
Ca para que ejercite la accién penal.

Una marca que se emplea en la forma en que ha sido
registrada no podrd ser declarada de imitacién o uso ilegal,
en relacidn a otra marca registrada con anterioridad, en da-
do caso, deber&d promoverse la nulidad del segundo registro -
(Arts. 189 a 199).

El registro de una marca puede ser nulo en cual-
quiera de los siguientes casos: hecho en contra de la ley:
cuando l1a marca ha sido usada en México, anteriormente a la
fecha de la registrada, presentando la solicitud de registro,
el que haga valer el derecho de uso, dentro de los tres afos
de publicade el primero en la "Gaceta" y compruebe haberla -
usado antes que el registrante primitivo: el mismo caso en =
el extranjero, con registro extranjero, pero en vez de ser -
el plazo de tres afos, se reducird a seis meses y siempre -~
que haya reciprocidad con los mexicanos; cuando la marca cop
tenga cualquier tipo de indicacién falsa, tal como, proce--
dencia, propietario de la marca, efectos que ampare, fecha-
en que se empezé a usar, etc,

En el caso que por algin error o falta de apre~
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- c{acién} étc., se haga un registro que pueda invadir otra -

marca en vigor, la Secretaria, de oficio 6 a peticién, decla

rard nulo el sequndo registro siempre que se advierta el --
error dentro de los tres anos siguientes a la publicacién -
del segundo registro., (Arts. 200 y 201}.

Cuando haya peligro de anulacién de un registro
de marca, el uso de la misma, se probard ante la Secretaria
por los medios de prueba seflalados en la legislacién civil y
dentro del plazo que al efecto se sefale, y que no serd me ==
nor de treinta dfas. (Articulo 202),

Las marcas que no sean renovadas conforme a lo =
dispuestolpor la Ley vigente, caducarén plenamente (Art. 203).

Una marca que no ha sido usada, se presume que =
se empezé a usar desde la fecha legal. (Art, 205).

"Cuando 1a Secretaria tenga conocimiento de la fal
ta de explotacién de una marca, por mds de cinco afios, pu==
blicaré un aviso y lo comunicard al propietario, éste, en =
caso de oposicién deberd probar, dentro del plazo que se le
sefiale, que no serd menor de treinta dfas; si éste no se opg
ne dentro de los tres meses siguientes a la publicacién, se-
declararéd extinguida la marca. (Art. 206),

El propietario de una marca, podrd solicitar, en
cualquier tiempo, la cancelacién del registro de su mar=-=
ca, por medio de un escrito, si la Secretaria considera, =~
podré pedir la ratificacién de la firma. (Art., 207).

La declaracién de nulidad o de extincién del re~
gistro de una marca, se hard a peticidn de parte, de ofi--

clo, o si lo pide el Ministerio Piblico, cuando tenga inte
re$ la Federacidn, (Art. 208),
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Nuestra ley vigente, dedica su titulo sexto al

procedimiento para dictar las declaraciones administratjvas:

~ nos referimos exclusivamente a lo que dicho tftulo mencione

relacionado con las marcas

Las solicitudes de las declaraciones adminis--
trativas de nulidad de una marca, de falsificacién, imita-
cién 6 uso ilegal, de extincién por fFalta de uso: deberan
formularse en cada caso, en escrito por duplicado, acompa-
fando los documentos que sirvan de base a la promocién, epn
terdndose los derechos correspondientes: de no cumplirse -
con estos requisitos, se fijard un término de quince dias-
para hacerlo, de no cumplir en ese plazo, se tendrd por ~--
abandonada lta gestiodn;habiéndose cumplido los requisitos,=-
se le har& saber al propietario de la marca cuya nulidad--
se pide, y para que este se entere de los documentos en que
se pretende fundar la declaracién, se le dard un plazo, -~
dentro del cual deberd presentar por escrito sus objeciones;
en el caso de que se desconozca el domicilio del propietario
de la marca que se pretende anular, se hard la notificacidn
por medio de publicacién en la '"Gaceta", durante dos meses
consecutivos, de un extracto de la solicitud formulada en
su contra, déndole un plazo para que formule sus objeciones.
(Arts. 229 a 231),

Cuando sea la Secretarfa, de oficio, la que quie-
ra hacer una declaracién, lo comunicard al interesado, indi
céndole los motivos y fundamentos, para que éste pueda hacer
valer su oposicién y presente pruebas pertinentes, dentro -
del plazo que se le sefale, mismo que una vez transcurrido y

previo estudio de las objeciones, se dictard la resolucién=--
que seréd comunicada a los Interesados. (Arts, 232 y 233),
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Al que altere una marca registrada y la ponga en circul-
lacién con los productos que ampara, sin consentimiento del duedo,
se le castigar§ con tres dfas a un afo de prisién y multa de diez
a mil pesos (Art. 258).

Nuestra Ley sigue sefialando las penas & que se hacen -~
merecedores los que cometan los dem8s delitos que sedalan en dicha
Ley, hasta llegar al artfculo 264 que nos dice a quiénes correspon
de la accién de persegur los delitos que se mencionan en el Capftu
lo sefalando al Ministerio Piblico, sindicatos 6 asoclaciones de=
productos de comerciantes y en general a toda persona fisica 6 mg
ral que se considere perjudicada; en los casos de ralsificacién -
imi tacién o uso ilegal de upa marca y el de confusién sehalado ==
en el artfculo 263, se aclara, en el artfculo que comentamos, el =
previo requisito de la declaracién correspondiente hecha por la ==
Secretarla de Economfa {hoy de Industria y Comercio) y sefala en =
su Gltimo renglén que una vez iniciado el proceso se continuard --
de oficio de todos modos. (Art. 26h). |

En los casos de 10s delitos sehalados en los artfculos
255, 256 y 257, el duefio de la marca legalmente registrada, podré
exiglir al sutor del delito, dahos y perjuiclos. Pero para que ==
pueda pedir la adjudicacién de los productos que contengan la mar
ca ilegal, debers haber cumplido con 1o dispuesto por el artfculo
141, & sea o relativo a la leyenda "Marca Registrada", y en el -
caso del artfculo 183, la leyenda que diga de la desaparicién de-
sntiguo propietario de 1a marca; ademés se le deberdn entregar ==
todas las marcas ilegales usadas para el delito, asl como también
los ‘utensi}ios usados para el mismo fin. (Artfculo 265).

Antes o después de entablar su demanda, podré -

pedir el aseguramiento de los bienes sefalados en el articulo ==
anterior, nombrando un depositarlo, siempre que presenie su legal
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registro de marca, la declaracién del delito hecha por la Secre-
tarfa y ademds deberd otorgar una caucién suficiente a juicio del
juez. (Artfculo 266).

A las diligencias de que habla el artfculo ante~-
rior no podré concurrir el acusado y en caso de que éste sea ab~~- ‘
suelto, el peticlonario estars obligado al pago de daflos y perjul.
clos, levantindose de inmediato el aseguramiento. (Artfculo 267).

Los objetos sefialados con la marca ilegal, pasa~
rén a poder del Erario Federal, cuando el duefio de 1a marca legal
no presente querella é no se adhiera a la accién. intentada por -
el Ministerio Piblico, (Artfculo 268).

Los delitos cuya sancién no esté prevista en ==
esta Ley, se observard lo dispuesto por el Cédigo Penal para el-
Distrito y Territorios Federales y ser&n aplicables en toda la -
Repiblica. Cuando se cometa una infraccién, que no constituya un
delito, la Secretarfa aplicard una multa, de diez a diez mil pe~-=
sos, seglin la gravedad; a juicio de la Secretaria, en caso de reipg
cidencia la multa se duplicars, y en caso de contlnuar persistien~
do, se aplicard muita de diez a cien pesos, por cada dfa que per--
sista la infraccién., (Artfculo 270). ‘

La Ley dedica el Titulo Noveno para el procedi~--
miento judicial civil, remitiéndonos al Cédigo de Procedimientos~
Federal o Local, segilin sea el caso; los tribunales federales conocg
r&n de las controversias cliviles por 1a aplicacién de la Ley; pero
también podrédn conocer los tribunales del orden comin a eleccién =
del actor, siempre y cuando s6lo afecten Intereses particulares; las
sentencias civiles se comunicardn a la Secretarfa, la que ordenaréd
la publicaclén respectiva en la Gaceta. (Artfculos 271, 272 y 273).

El Capltulo 11 del Trtulo Noveno se refiere al ==
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procedimiento para los juicios del orden penal y los recursos
administrativos,

Para conocer de los delitos y faltas previstas por = '

esta ley, se seflalan los Tribunales Federales; y como supleto=-
rio de esta misma ley, se aplicard el C8digo Fenal para el Dis-
trito y Territorios Federales; este tipo de juicios promovidos
conforme a esta ley, se substanciarin de acuerdo a lo conteni-
do en el C8digo Federal de Procedimientos Penales. Las senten-
cias, los autos y resoluciones se comunicardn a la Secretarfa,
para que ordene su publicaciédn. (Artlculos 274, 275 y 276).

Las resoluciones de la Secretarfa, por medio de las~
cuales se imponga una sancién, podrdn impugnarse solicitando =
su reconslderacidn por escrito, acompafiando las pruebas perti=~
nentes, y deber§ presentarse dentro de los quince dias siguien
tes a la fecha en que se haya comunicado dicha resolucién. La
ejecucién sélo se suspenderd garantizando el importe ce ia mul
ta. (Artfculo 277).

' TRANSLTOR{0S :

Los artfculos 20., 30., Yo., 50. y 60., Transitorios,
se refleren a los requisitos necesarios para que las marcas ==
registradas durante la vigencia de las leyes de 1889, 1903 y -
1928, sigan vigentes y puedan seguir renovéndose.

| £n relaciSn a las marcas Internacionales que sean =
depositadas despufs del dfa 10 de mayo de 1934 en el registro
internacional instituldo por el Arreglo de Madrid de |4 de abril
de 1891, no serfn ya protegidas en México, pues ese dla concluyé
o! plazo de un afio a partir de la fecha de denuncia, necesario ~
para que ésta surta efectos.

En tanto que las depositadas en la Oficina Interna=--

cional de Berna, hasta esa misma fecha, continuardn siendo prg
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tegidas en México, hasta que termine su perfodo normal de vi-
gencia, que es de veinte afios contados a partir Qe la fecha =
en que se haya depositado en dicha Oficina. (Artfculo 8o.)

Antes de la expiracién del tiempo de su vigencia ==
normal, podr& solicitarse su registro en México, y asl su tity
lar podré seguir gozando de la proteccién en México (Art. IQ‘),
al presentar esta solicitud, deber& hacerse valer 1a protecgién
internacional, para tener como fecha legal, la del depdsito in-
ternacional, este primer depdsito, quedard substituido por el =
nacional posterior y todos los plazos se contardn a partir de =
la fecha de este dltimo (Art., 11®), A partir del )1 de marzo -
de 1934, todos los actos que afecten el registro de una marca -
en su pafs de origen, debers ser registrado en la Secretarfa =--
(Art. 13°), la invalidacién de la proteccién legal en México, de
una marca internacional, serd comunicada al propietario segin =
lo dispuesto en el artfculo 230 de esta Ley, 6 en su defecto, =
por medio de tres publicaciones consecutivas en la Gaceta. (Art.
15°); se concede plazu de un aflo, contado desde la fecha en que-
principie a regir esta ley, para que los que utl licen marcas en
productos de origen nacional, pongan junto a dicha marca ta le-
yenda "Hecho en México", a que se refieren los artfculos 141 y
145, (Art, 19),

Las revocaciones que se encuentran en trafite al entrar en vi-
gor esta ley, seguirdn su curso normal conforme a la ley que =
se encontraba en vigor cuando dicho juicio se inicié. (Art. 20)
Sc conceden facultades al Ejecutivo para dictar las disposicig
nes reglamentarias y la tarifa de derechos de esta ley. {art.21)
Como ya dijimos anteriormente, nuestra Ley no da una

deiinicidn de la Harca, pzro de los dos primeros artfculos que
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se ocupan de la misma, se podrfa elaborar dicha definicién y de
ella sacarfamos en conclusién lo que nuestros legisladores en=-=
tienden por marca.

Se protege la economfa del pafs, para que en caso ne=
cesario, la Secretarfa dicte el uso obligatorio de marcas en ==
los artfculos que considere estsn relacionados y puedan afectar
de algin wmodo esta economfa.

El establecimlento de una clasificacién en el reglamep
to, para los artfculos que cada marca pueda amparar, es una pro-
teccién contra la competencia desleal, pues de no existir dicha~
clasificacién, un productor o fabricante podria fé&cilimente apro-
vecharse de la fama adquirida por una marca que ampare artfculos
diferentes a los que &1 produzca 6 fabrique.valiéndose de la ca-
lidad o preferencia del piblico hacia los productos que dicha =
marca ampara, aln cuando los artfculos fueran muy diferentes, =
pues el consumidor con solo buscar la marca que le ha satisfe~-
cho, no se preocupa por el artfculo, ni por el fabricante., Nos
seflala nuestra Ley, todo lo que puede ser empleado como marca =
y también sefala lo que no seré admitido a registro como tal y
en caso de cualquier duda, serd la propia Secretarfa quien se =
encargue de admitir, desechar & solicitar cualquler aclaracién=~
en relacién a una solicitud de registro, para decidir si se ad-
mite o no,

En cudnto a la solicitud de registro, podré ser soli-
citada por cualquier persona ffsica o moral, inclusive se podr
hacer a través de un representante, siempre y cuando se cumplan
con los requisitos que la Ley sefiala y que en realidad no revig
ten gran dificultad para satlisfacer, ni los derechos sefalados a

cubrir son sumas exorbjtantes de tal manera que el registro ==




me
ééfu?iéraralralcénce de unos cuantos,

'  Se establecen dos diferentes tipos de exdmenes para cop
ceder un registro, primero el examen administrativo que consiste=
en que una vez recibida la solicitud por la Secretarfa, se proce=
de a revisar tods la documentacién presentada para saber si estdn
en regla cn cudnto a la cantidad de documentos necesarios y si =
rednen todos los requisitos establecidos por la Ley y su regla=-
mento; en caso de que los documentos no se encuentren en regla,
se le comunicar8 al interesado, para que los reponga, pero no se
le permitir8d ninguna alteracién, ni adicidn que las puedan hacer
aparecer distintas en esencia a las primeramente presentadas.Una
vez que los documentos han pasado satisfactoriamente el examen -
administrativo y si la marca que se pretende registrar, se encuep
tra dentro de los signos establecidos como posibles de registro,=
se procede al segundo examen que es el |lamado examen de novedad
y que consiste en saber si no existe alguna anterioridad, o sea-
si no existe alguna marca registrada o en trémite que sea igual
6 semejante y que ampare los mismos productos, si no se encuen==
‘tra dicha anterloridad, se procede a continuar el tré&mlte, hasta
1levar a cabo el registro; si se encuentra la anterioridad, se =
suspende el trdmite y se le comunica al interesado, por escrito,
para que modifique su solicitud,que en este caso si puede ser =
adicionada o simple y sencillamente modificada, déndole un pla-
20 determinado para que lo haga, en caso de que no lo haga, se-
considerard abandonada su solicitud y perderd su fecha legal, =
que es la que se le da a la marca para todos los efectos de prg
teccién y que es la de la fecha en que se presenté la solicitud,

Esta medida de tener por abandonada la marca cuando no se cum=

ple con el requerimiento dentro del plazo sefalado, creo que =
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tiene por objeto que las solicitudes no permanezcan tiempo indefini-
do en trémite y asf se evita la acumulacién de trabajo y de expedien
tes en trdmite atrasado, en el caso de que el interesado desee reany
dar sus trémites de registro de marca, lo que puede aprovechar de la
solicitud primitiva que fue considerada abandonada, son las impre=-
siones del clisé, el clis€ mismo y en caso de que el solicitante =--
sea representante de una persona ffsfca o moral, el documento qQue -
sirvié para acreditar su personalidad, todo 1o puede aprovechar pi-
dlendo en su nueva solicitud, se trasladen de la que fue abandonada
a la nueva, siempre y cuando la marca que se estd solicitando, sea-
exactamente lgual a la abandonada, la nueva solicitud deberd cubrir
todos y cada uno de los requisitos que sefiala la Ley, es decir, se-
reinician los trémites,

En el caso que nos referfamos anteriormente, si después =
de realizado e! examen de novedad de su solicitud se encuentra algu
na anterioridad, y al comunicérselo, el interesado no estd de acuep
do en modificar su marca, habiendo contestado dentro del plazo que=
se le sefals, se le notificard al propietario de la anterioridad, -
para que manifieste 10 que a su derecho convenga, y también se le =
daré un plazo psra que lo haga, transcurrido este plazo, la Secre-
tarfa resolver§ ain cuando lospropietarios de ias anterioridades -
no hayan contestado, si concede o no el nuevo registro. Con todo-
esto, se puede evitar el registro de dos marcas que pudieran tener
semejanza o parecido, Inclusive se puede conceder el registro de--
una marca, que ain cuando pudiera tener alguna semejanza con otra,
e! propietario de esta Gltima, por alguna razén, crea que 1a nue-
va marca no afecta sus derechos adquiridos. El plazo de duracién
de los efectos del registro de una marca es de diez afos, pudién=-

dose renovar indefinidamente cada diez afos, este plazo fue redy
cldo en relacién con el establecido en 1a Ley anterior,
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La fecha y hora de presentacién de la solicitud se de~
signa como fecha legal y a mi modo de ver es una de las partes~
mis importantes del registro de una marca, pues es la fecha que
se toma en cuenta para saber en caso de dos marcas iguales, cu#l
es 13 que tiene el derecho a subsistir, pues con comparar las =
fechas y horas de presentacién de la solicitud en la Secreta=-
rfa, se puede determinar cudl de las dos marcas es la imitada~
y cuél es la imitacidn, se toma mucho en cuenta esta fechs de~
presentacién en tal forma, que cuentan los minutos, y con eso~
es suficiente para determinar. la fecha legal,

Esta fecha legal, : : toma en cuenta para poder soli-
citar la prioridad en otro pals, siempre que se compruebe que~
dicha marca se reglistrd en México, dentro de Ioé sels meses ap
teriores a la fecha en que se solicita la prioridad, en México
se protegen las marcas que solicitan su prioridad, siempre que
se acredite que dicha marca ya ha sido registrada en el pafs -
de origen y dentro de los seis meses anteriores a la fecha en~
que se sollicita 1a prioridad en México y adem‘s que en ese pals
de origen de la marca, se dé trato reciproco a los mexicanos.~=
Para tener derecho a dicha prioridad, se debe acompafhar la com=~
probacidn de la fecha legal, 6 sea la fecha en que fue presen-
tada la marca en su pals de origen, ahora bién, una marca na~-~
cional, puede ser rechazado su registro, si se comprueba que~~
una marca extranjera, que esté protegida en Méxlico, fue presep
tada con anterioridad, en su pals de origen, a la fecha en que
se presenté a registro la solicitud de una marca nacional, por
@eso es que considero de vital importancia la fecha legal que -
es diferente a la fecha de registro, que es la fecha en que ~
ha quedado registrada la marca,

Con la fecha legal se computan todos los términos =
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para la v!genéia de la marca, pues es la que se toma en cuenta

para computar los diez afos de vigencia, también es la fecha =
que sirve para computar, como ya dijimos anteriormente, los seis
Mses que deben transcurrir para que dentro de ese término se sg
licite la prioridad en un pafs extranjdro.

Los plazos y derechos fiscales sefialados en nuestra =
ley, no son de ninguna manera cortos, es mas bien al contrarlé,
son plazos un tanto ampllos y suficientes para cumplir con los-
requisitos necesarios, para poder continuar e! trémite, en cuag
to a los derechos fiscales, no son elevados, como ya habla yo =
seflalado, para una persona de escasos recursos Yy qﬁe desee re--
glistrar una marca para proteger los articulos que €1 personalmep
te en su pequefio taller fabrica, no son exorbltantes y sf es po-
sible cubririos.

Cuando no se satisfacen los derechos seflalados en la
Ley, por cualquler trémite, tales como solicitud de registro, =
renovaclén, reposicién, étc., dentro del plazo sefialado para el
ofecto, la. solicitud correspondiente se conslderar§ abandonada,
es decir, si se estd solicitando la renovacién de una marca, y
no se cubren los derechos dentro del plazo, la solicitud de rg
novaclén se considerard abandonada. Esta disposicién de consi
derar sbandonada una solicitud por no enterar los derechos co-
rrespondientes, es una medide que a mi manera de ver, evita la
acumulacién de solicitudes pendientes, y de trabajo, pues la =
solicitud que cae dentro de ese supussto, simplemente es devuel
ta a! archivo y asl se puede continuar con las demés solicitu~=
des en trémite. En muchos de estos casos, dichos plazos no son
fatales, es decir, que la Ley concede un plazo de gracla, como

en el caso de 1a renovacidn de las marcas, que en forma normal,
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lbsfﬂeneéHOS dében cubrirse dentro de los treinta dfas siguientes
a ié'comuhicacién de la aceptacidn de la renovacién, pero de cual=-
quier manera, si dentro de ese plazo no se han cubierto los dere=-
chos, el interesado no ha perdido nada, pues si dentro de los dos
afos siguientes cubre la cantidad requerida, su marca puede reno- ‘
varse, Gnicamente deberd cubrir los recargos correspondientes.

AsT como en este caso, hay varios mas, en que existe un plazo de =
gracia si no se ha cumplido dentro del-sefialado en la comunicaci6n
correspondiente; en otros casos, dicho plazo puede solicitar el =
interesado, le sea ampliado, para poder cumplir debidamente con =
lo que se le ha requerido, y segin mi experiendia préctica perso-
nal, casi siempre se ha autorizado la ampliacién mencionada.

€1 articulo 141 de nuestra Ley, se refiere a la aplica=-
cién de la leyenda '"Marca Registrada', o su siglas, en forma ostep
sible, junto a la marca registrada: y en su (ltimo parrafo dice qe
1a omision de este requisito no afectara la validez~de la marca, -
pero si privard al propietario de las acciones civiles y penales
concedidas en la ley.

Si bien es cierto que esta medida del uso de dicha leyep
da, protege al consumidor de los productos, pues con dicha leyenda
vya no puede ser engafiado respecto a la procedencia y origen del =~
producto, no estoy de acuerdo con el dltimo padrrafo del articulo,
ya que si la omisién de la leyenda no afecta la validez de la mar-
ca, si priva al propietario de las acciones civiles y penales que
la misma ley concede, esto, seglin mi manera de ver, es una contrg
diccién, pues si una persona obtlene el registro de una wmarca, es
para protegerse contra sus competidores; como es posible que la =
misma ley no lo proteja por el simple hecho de no usar una leyen=-

da que la propia ley sefiala que no afectard la validez de la mar-

ca: dentro de la valldez de }a marca debidamente registrada, podg
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mos contar con que la ley la protege contra todo uso indebido &
sin autorizacidén del propietario, que haga un tercero, de dicha
marca; por la imitacién; por la falsificacién, étc., para esta-
proteccién el propietario, tiene el derecho de ejercitar las ag
cliones que crea convenlentes en contra del tercero que esté in-
vadiendo sus derechos; privar del ejerciclo de estas acciones,=
por la omlisién de esta leyenda, considero es una sancién exage=
rada y que ademés dicha leyenda no forma parte esencial de la =
marca, pues no se puede acreditar ni siquiera la propiedad de=
la marca con la simple leyenda mencionada; en caso necesario,
la propiedad y el registro legal de una marca, se acreditan con
el tltulo respectivo; podria darse el caso de que el propieta==
rio de una marca fuese perjudicado por un competidor, al lanzar
este Gltimo, la marca reconocida con cierta fama y sih la leyen

da, y después invadir los derechos del propietario de la marca,

asi éste no podrfa ejercitar la acclén en contra del competidor, _

pues segin la ley, no a.ecta la validez de la marca, la omisién
de la susodicha leyenda, pero si priva al propietario de las <
acciones que pudiera ejercltar en contra del que esté invadieg
do sus aerechos.

La validez de la marca, entre otros casos, esta en la
proteccién que se le debe dar a los derechos del propietario de
una marca, legalmente registrada, al poder ejercitar las accio-
nes que la misma ley da, y conforme a la cual se registré esa =
marca,

Para evitar esa contradiccidén se deberfa seRalar el -
uso de dicha leyenda, como condicién esencial para la validez =
de 1a marca; & bien, no privar al propietario, de las acciones

que 1a misma ley le da en contra de los que invadan sus dere-~
chos.
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~ Siempre que se fabrique un producto en México, ain -
cﬁahﬂb el mismo producto se elabore en el extranjero, la ubica
qiéﬁ de IS fébrica que deber& aparecer junto a 1a marca, seré-
la de México, ain cuando la fébrica no sea del propietario de-

la marca, esto me parece una buena disposlclén. pues as{ se ==

protege al consumidor, ya que no se le induce a error, respec=

to al origen o procedencia del producto. Asimismo el uso obl}

gqurlo de 1a leyenda "Hecho en Méxlico", cuya omislén ser§ ==
éiu#a de aplicaclién de sanciones penales,

No creo que sea razén suficiente para conslderar su§
pendida 1a explotacién de una marca, el cambio de ublcaclén de
la fibrica donde se producla el objeto amparado por dicha mar-
ca, y no dar aviso de dicho cambio a 1a Secretarfa, ya que la~
ubicacién o cambio de domicilio de la fébrica no afecta en lo-
absoluto la validez de la marca, cuando mucho, deberd sancio=-=
narse pecuniariamente al propletario de la marca, o de la fé--
brica, pero creo que es un tanto exagerado, considerar suspen=
dida 1a explotacién de la marca por ese simple hecho, de no =-
dar aviso de cambio de domicilio de la fébrica.

El1 término quec 1a ley da, de cinco afios, de no explg
tar una marca, para considerar extinguidos los eftectos del re=
gistro de la misma, es suriciente,

Es muy aceptable la medida de que sean registrados
como copropietarios de una marca, Unicamente las personas que

por su Interés y relaciones industriales & comerciales, no pug

dan usarla por separado, salvo que por el empieo de los mismos

procedinlentos y férmulas, y la equivalencia del producto, se=-

reglstrardn como usuarlos autorizados o ragistrados de una mag.

OF:

S¢ nota ¢}§réménte,la diferencla que hace nuestra -
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ley, pues en ei primer caso se registran como §opropletarios, y
el segundo como usuarios. En el segundo caso, el de los usua=-
rios, los productos deber$n ostentar el nombre del usuario re--
gistrado, y la ubicacién del lugar donde fue producido. EI uso
de la marca por un usuario autorizado, se asimilar& al efectua-
do por el propletario mismo, y la diferencia estd en que el usug
rfo, no es el duefo de la marca, y'ademés el propletario de la -
misma podré pedir la cancelacién del registro de la autorizacién
de uso de 1a marca cuando no se le dé un uso debido a su marca,
y lo plida por escrito a la Secretarfa que sers la que resuelva,
segin las circunstancias. €1 derecho del usu;rio registrado, es
intransmisible,

‘ Dentro de la renovacién, encontramos el primer plazo -
de gracia que nuestra Ley concede, pues si dentro de los seis mg
ses anteriores a la fecha del vencimiento del registro, que se =
cumple a los diez aflos de la fecha legal, no se presenta la soli-
citud de renovacién de la marca, se podrd presentar en los dos ==
afios sigulentes, éste es el blazo de gracia, mientras, la marca =
se considera abandonada, es decir, se priva al propietario de ta-
acclién penal para perseguir a los que falsifiquen, Imiten & usen
ilegaimente la marca; al presentarse la solicitud de renovacién-
dentro del plazo de gracla el interesado deber& cubrir recargos,
ademfs de los derechos correspondientes.

El Gnico caso de renovacién especial de marcas es el =
que se concede cuando se ha dejado de explotar una marca, y debe
solicitarse dentro de los cinco afos posteriores contados a pir-
tir de la fecha en que se dejé de explotar; para este caso no se
toma en cuenta la fecha legal,

Los derechos que concede el registro de una marca, ==
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pueden ser transmitidos, dicha transmisidén debe ser registrada
en {a Secretaria de Industria y Comercio y ha de ser solicita~
da por el nuevo propietario, que es el que adquiere los bene--
ficios que el registro trae consigo y es el que posteriormente
tendrd el derecho de perseguir a los que usen ilegalmente la -
marca, para poder ejercitar esa accidn, necésitaré forzosamen-
te comprobar su caracter de nuevo propietario de la marca.

v En el Capitulo gque nuestra Ley dedica a la falsificg
cién, imitacidn 6 uso ilegal de lasmarcas, nos damos cuenta de
que no basta que el propietario de una marca que considere inva
didos sus derechos, pruebe ante la Secretaria, dicha invasién,
ya sea por imitacidn, falsificacidn 6 el uso ilegal de su marca,
sino que es necesaria que la mencionada Secretarfa, haga una de=~
claracién administrativa de falsificacidn, imitacién, & uso ile-
gal de marca, después de haberse cerciorado de que efectivamen-
te existe base para hacer dicha declaraciéon que se expide desde
un punto de vista técnico, es declr, que la declracién se limi=
ta a decir si realmente hay la imitacidn, falsificacidn 6 uso -
ilegal de la marca cuyo propietario solicité la declaracion,~==-
sin prejuzgar sobre las acciones que dicho interesado pueda ejer
.cltar en contra del que Invada sus derechos, pero segin se des-~
prende de la wmisma ley, lo pondrd en conocimiento de la Procura=~
durfa General de la Repiblica, para que sea ésta la que proceda
en contra de quien resulte responsable.

Si como hemos visto, dicha declaracién tiene dnicamen~
te un caracter administrativo de declarar si hay o no invasién,=
no Qeo por qué en otro articulo (197) deba de poner, la Secre~-
tarfa, en conocimiento a la Procuradurfa de dicha invasién, pa-
ra que dsta ejerclte la accidn penal, ésta (ltima dependencia -

actuard de oficio, movlida por Ya comunicacién gque recibid de ==
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que hay invasién de 'los derechos de un tercero que probablemente
no tengs interés en el ejercicio de la accidn penal; con esto, =
qulere decir que la declaracién al ser comunicada a la Procurady
rfa st prejuzgs sobre la accibn penal, pues técltamente te esti-
diciendo que se cometid un delito. Con lo cual encuentro una ==
contradthlén entre los artfculos 195 y 197,

Ahora blén, la Procuradurfa al recibir 1a comunicacién,
no va a actusr de Inmediato, sino que primero estudia e} asunto,
y después, seglin su criterlo, procederd o no, si como ya dije ==
encuentra que se ests cometiendo un delito, pues Incluso el cri=~
terio de 1a Procuradurfa puede diferir del de la Secretarfa y -~
asl si no encuentra dellto que perseguir, automiticamente para =~
la Procuradurfa, la declaracién administrativa de la Secretarfa,
que segln nuestra ley es de carfcter técnlico, es decir, es una -
opinién, ya no tiene ninguna validez legal, segin mf manera de =
ver, la declafacién administrativa de imitaclén, falsificaclén 6
uso |legal de una marca, no constituye la determinacién de la co*
misién de un delito, pues su nombre lo dice, es una declaracién ~
adninistrativa, ademfs, dicha declaracién, es hecha por una auto~
ridad administrativa que emite una opinién técnica que le fue so~
ticitada por un particular Interesado en conocer dnicamente la ==
opinién de la Secretarfa y pueda estar llegando a un acuerdo con=
el supuesto Infractor, que al usar su marca, lo haga de buena fe;
sin deseo de invadir los derechos adquiridos por el solicitante =
de la declaracién,

El Artfculo 200 de la Ley nos dice cuando es nulo el =
registro de una marca, en cinco fracciones; en la V se advierte,
pues la misma Ley nos lo sefala, que por un error, inadvertencia,
4 diferenclia de apreclacién, puede haber dos marcas reglstradas,

que amparen los mismos productos y que las mismas se confundan;
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dice que si un registro no se advierte 6 reclama dentro de los
tres aflos siquientes a la fecha de publicacién en la Gaceta, =
cuando ya hay otra marca registrada, similar, el segundo regis
tro quedars firme; no dice la Ley una forma para que en lo fu=
turo no pudiera existir duplicidad de marcas, para el caso que
acabo de sefialar, creo que se deberdi de seMalar alguna forma=
de arreglo entre los dos propietarios de las marcas, para que-
alguno de ellos modificara, aunque fuera en parte, su marca; =
claro est§ que siendo ambas marcas, de cierto prestigio, diff-
cilmente accederd alguno, pues ambos ya tendrdn con su marca=-
algidn prestigio hecho, pero de cualquier manera, podrfa suceder
que uno ce los dos, viendo que las dos marcas son de fama y buen
prestigio, decidiera de alguna forma, bajar la calidad de su ==
producto, y aprovecharse de que su competidor sigue conservando
la misma calidad en sus productos, é1 obtendrfa un mayor benefl
clo, pues la baJa calidad que ya estd dando a su producto, se =
debiera a la obtencidn de materia prima de mala calidad y de bg
Jo costo. En el mismo caso se encuentran los artfculos 99 y ==
las fracciones il y IV del artfculo 201,

El artfculo 204 no es mas que una repeticién de lo ya
dicho en los artfculos 156 y 171, pues no dice absolutamente na-
da nuevo en relactidn a la extincién de los efectos del registro
por falta de explotacién de una marca, y la manera como puede =
renovarse. Considero que dicho articulo debe suprimirse, por =
lo que acabo de decir en el pdrrafo anterior,

Dentro del capltulo que nuestra Ley dedica al procedi=
miento para dictar las declaraciones administrativas, no encon==
tramos ninguna disposicién que nos diga que recurso procede cuap
do algln interesado considere que dicha declaracién le afecta en

sus derechos, no dice si dicha declaracién tiene efectos de co-
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juzgada, 6 si puede ser revocada 6 si se tiene el juicio de amparo
6 sl exfste alglin recurso. Por lo mismo expuesto, plenso que el =
menclonado Capftulo deberfa contener algunos artfculos que seflalen
la forma 6 el procedimiento a seguir en contra de la declaracién =
adninistrativa, que pueda lesionar los derechos d; algin interesa-
do & ‘de algin tercero, podrfan sefalar cuando menos, los efectos =
legales y el alcance de dicha declaracién, y asl el que se sintie~
ra afectado, ya sabrfa a que atenerse y qué accién ejercitar.

Considero que nuestra Ley vigente se adapta perfecta=--
mente a las necesidades actuales de nuestro pafls, en cufnto al =
lspcqto comercial se refiere, pues, el comerciante y el fabrican
te pueden perfectamente protegerse contra la competencia desleal,
En cufinto al aspecto jurfdico, se nota un tanto descuidada, pues=
en fodos los artfculos que se habla de la Secretarfa, se menciona
o] nowbre que ésta tenla antiguamente y no el que actualmente tig
ne (Secretarfa de Industria y Comercio). Si blen es cierto que -
es un detalle de poca lmpdrtgncla para nuestro estudio, si demueg
tra, como ya dlje antes, el abandono y falta de interés que nues-
tra Ley sufre, por parte no s8lo de los leglsladores, sino en ge=
‘neral de la doctrina; en cufnto a la jurisprudencia, ésta se re=--
flere linicamente a casos en concreto y por lo mismo puede decirse
que no se estudia en general sino que lGnicamente se trata en los~
casos en que presenta algln pfoblema espaclfico.

Tan‘lén se nota un tanto rigorista, es decir, le falta
elasticidad que es sumamente necessria, en todo tipo de leyes,=-
que permita la expresidn de criterios y crfticas que indudable--
wmente redundarfan en bencflcl§ de |a misma Ley, pues constante==

wmente se estarfa actualizando y asl se fomentarfa el comercio,

no sélo nacional, sino internacionatl,
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gin disposicidn de los Estatutos corporativos, no pudiendo
cambiarse,

Esta primera clase de marcas, era una proteccién al =~-
consumidor, segin se desprende de 1o dicho; en tanto que la
segunda clase, la podemos equiparar a la marca de fébrica.

También nos habla de que la marca puede corresponder -
a varlas personas que ejerciten en comunidad una industria,
no sélamente cuando estén unidas bajo un mismo nombre & ba-
jo una misma razén social, sino ain cuando cada uno tenga -
Su propia razdén comerclal.., ... hay disputa sobre la vali-
dez de las "marcas colectivas" adoptadas por varlos indus--
triales para designar sus propios productos y usar, en vir=~
tud de ello, varias marcas, La marca es comin para sus prg
ductos, pero cada fabricante 6 comerciante tendrd derecho ~
@ emplearls, y para instar por sf, y en defensa degus inte-
reses particulares, contra los usurpadores. Una marca de-~
positada en comin por varios fabricantes con establecimien~
tos distintos no responde a su fin, que es el de distinguir
los productos de la industria de cada uno de los depositan-
tes,

$i bien las "marcas colectivas" en su diversa gradua-
cidén estén en contraposicidn con las “individuales™...

Aquf nos seflala dos tipos diferentes de marcas, inclu~-
80 llega a decir que ambas se contraponen, y esto es con lo
que no estoy de acuerdo, pues no creo que las marcas se pug
dan contraponer unas con otras, pues esto es tanto como de~
cir que un tipo de marcas fue creado para oponerlo a otro -~

tipo o que fue creado para contrarrestar a otro diferente.
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Mésig¢nyenjentéLserfé decir que en cuanto al sujeto propie-
tario de los derechos de una marca, se pueden dividir en --

tantas,'o‘tales tipos de marcas. Mis adelante nuestro au--

tor nos da otro tipo de marcas, al decir: "aparte de las ==
marcas sindicales, de asociaciones de productores o de obre
ros, existen marcas |lamadas “regionates", para acreditar =
que las mercancias proceden de una determinada localidad --

o regién y que cada productor usa independientemente de to-

da relacidn con los demds, sin que exista entre ellos ningy
na personalidad juridica. Creo que este tipo de Marcas es-

el equivalente a lo que nosotros conocemos como "Marcas de-

Origen", pues denotan la regidén de donde proceden dichos ==
productos o mercancias. Mds adelante, nuestro autor nos mep

ciona otros dos tipos de marcas, al decir "“Frecuentemente la
marca es compleja, es decir, estd formada por la reunién de-
varios signos que pueden no tener ninguna originalidad por -
si mismos, y por el contrario, si{ tenerla en sus resultados.
Tales signos, en efecto: lo.- 0 estdn todos aisladamente to-
mados del dominio plblico, y sin embargo, todavia la marca =

podrd aparecer como nueva por la disposicidn de sus etemen--

tos, formando su conjunto un solo todo distintivo y carac--

1 e R £ i A S 8 e 11 5 R 8 e .

teristico del producto; 20.- 0 bien una parte de ellos con- £
siderada separadamerte, tiene un cardcter especial y distint]

vo, y es por tanto una verdadera marca, y entonces habrd una

o varias "“marcas sencillas", y por otra parte una "marca --

compleja" a cuya constitucidn concurren también las primeras",
Mds adelante nos menciona otros dos tipos de marcas que §

por sus caracteristicas se deben mencionar juntas, es decir, é

no como dijo anteriormente el autor en clta, se contraponen,
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Dicen asf: "La “marca verbal" se distingue de la "marca fi~-
gurada" 4 emblemdtica. En la marca verbal no hay que tener

en cuenta la forma especial de las letras sino el sonido -~

de la patabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta-
/:30 caracteres viene escrita, y en efecto, no conviene en -
la peticién del expediente de registro hacer descripcién al |
guna de la marca. Por el contrario, la marca figurada fun-
da toda su nota caracteristica en el sentido de la vista sin
que para nada concurra'en ella el del oido.

» A mi modo de ver, creo que Ramella exagera un poco al -
decir que en la marca verbal no hay que tener en cuenta la -
forma especial de las letras que forman la marca, esto es ==

un poco peligroso, pues puede existir otra marca con el mis- f

mo sonido de la palabra y ademés tener una ciertaforma en su

wanera de escribir, esto podrfa crear confusién, cuando el -
piblico consumidor dnicamente oyera hablar de ambas marcas -

sin habertas visto para poder hacer la diferencia visual, Y

as{ podrfa 1legar a suceder con las marcas figurativas, si -
no se llega a tener en cuenta para nada la concurrencia del-
sentido del ofdo, como asevera el autor comentado.

Por Gltimo nos menciona otro tipo de marcas, y que se-

gin mi opinién es 1a més comin, es decir, es el tipo de mar-

B

ca mis simple y mds usado, es la marca de fantasfa; expresa-
asl el autor: Es denominaclén de fantasia aquella que no -- %
revela la ldea de) producto a la cual esté destinada, por no

tener relacién directa con su naturaleza y cualidad, de modo que

pueda el producto ser designado y conocido bajo otro apelati-

vo. Como tal corresponde al dominio arbitrario de la fantasTa

y puede, por lo tanto, ser utilizado como marca. Pueden las -
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palabras ser originales 6 creadas por la propla fantasfa del pro-
ductor, o bien existir ya, cuando se trate de las lenguas muertas
o vivas, pero sin que tengan relacidn necesaria con la mercancla-
a que se aplican, y por ende son siempre fantisticas. (28)

Por otro lado, Georges Ripert., en su obra sélamente
nos habla de dos tipos de marcas, cuando dice:E|l comerciante pug.
de marcar los productos de fébrica o los que vende con su nombre
(marca nominal) © con letras, signos y emblemas (marca figurada).

Seglin nos podemos dar cuenta, para este autor, que
por cierto dedica muy poco espacio para tratar las marcas, sélo
existen dos tipos de marcas; uno formado por el nombre del co-
merciante y otro por letras, signos o emblemas. EIl primer ti-
po de marcas que menciona Ripert, no necesita mayor explicacién,
en tanto que el segundo, segin lo menciona el autor de marras,
puede inducir a muchas interpretaciones erréneas, pues no espe=
cifica ni qué tipo de letras, signos 6 emblemas, ni de qué for=-
ma pueden ser para constituir una marca, ni la manera de emplear
los para poder registrarlo como tal, ni siquiera dice qué requi-
sitos deben cubrir para darles la categoria de marcas. En fin,
como ya dije antes, dedica tan poco espacio para hablar de las -
marcas, que no da una idea de 1o que para él, es una marca; mis
bien parece que no quiso tocar en su obra el tema y se limita ==
dnicamente a mencionarlas, nada mds. (29)

Sepiilveda por su parte, no hace una clasificacién, ~
pero al referirse a cada una de las diversas clases de marcas, -
da una pequeda explicacidén, diciendo ...''la marca debe ser usada
por una sola persona o sociedad., Debe ser individual. No puede

amparar a la vez los productos de diversas personas, porque fra

casaria en su finalidad, que es la de determinar la procedencia
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de los articulos, sin embargo, este principio admite excepcio-
nes como el caso de las |lamadas marcas colectivas." Estos
dos tipos de marcas, ya los vimos anteriormente con Ramella:

y coinciden exactamente ambos autores.

Sigue diéiendo Seplilveda que cualquier denominacién
de cosas reales, imaginarias, mitolégicas, de astros, animales,
vegetales, étc..., estando aisladas pueden constituir, marcas-
verbales, también llamadas ''nominales o de palabra", que a ve-
ces se asocian con otros caracteres y asi surgen las marcas com
pues tas.

Se habla también de marcas sfmples y marcas compues-~
tas, las primeras estdn constituidas por un vocablo o por un -
signo o por una videta; y las segundas estdn formadas por ele-
mentos fonéticos y gr&ficos, formando un conjunto.

Estos dos lltimos grupos que nos nombra Sepilveda, -
son exactamente los mismos de que nos habla Ramella.

Dentro de las marcas nominales nos menciona César Seg
piiveda, como una variante, a las |lamadas marcas de 'fanta-
sfa", que también las |lama “arbitrarias" o '"caprichosas" y
las designa asl porque se forman caprichosamente y son las mas
apropiadas para constituir una marca y dice que ademds no des=
piertan la idea del objeto al que se aplican. Este tipo de -
marcas, como ya deje’seifialado, es el mds comin empleado y mas
apropiado para constituir una marca.

Por dltimo nos sefala dos tipos de marcas que son muy
usadas y que son muy faciles de idear, el primero lo forman las
que estdn constituidas con una parte evocatoria de la materia -
de que se compone el proaucto, adicionado con otras letras que

no tienen ninguna relacidn con el mismo producto, para mejor -
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comprensién de este tipo de marcas, nos da como ejemplos: ‘'Ce-

lofan", "Valvoline".
Y el otro Gltimo grupo, es el que el mismo autor 1la

ma "marcas miitiples"; estas marcas tienen la caracteristica -

esencial de que son varias marcas puestas para un sélo producto;

es decir, una marca cubre la etiqueta principal, otra la envoi~
tura, otra mis podria ser el estuche, y en el caso de lfquidos,
la botella misma puede ser marca su casquillo del corcho, po--
dria ser otmmds y ain mds, otro podria ser el gollete. En es-
te caso estdn algunos licores franceses,

Este dltimo tipo de marcas, es muy interesante, pues
puede ademds usarse en el mismo producto, en algunas veces, una
sola de las marcas, otras veces se podrdn usar nada mds tres, -
en fin, se puede usar de muy variadas combinaciones, el ejemplo
es éste: el fabricante de alguna bebida; para diferenciar e}
afejamiento de su producto, puede ir aumentando sus 'marcas mil-
tiples" en e} producto, seglin vaya teniendo mds afos de su pro-
ducto, fijando la proporcién a su gusto, es decir, por cada diez
afos de afiejamiento, aumentar al vino, una warca, y asl sucesiva
mente.

Es ademds muy interesante, pues siendo una sola marca
que ampara un solo producto, son a la vez varias marcas iguales
que constituyen una sola, pues su registro debe solicitarse por
separado, es decir, un registro para la botella, otra para el -
tapén, otro para el estuche, étc... y sin embargo, todos amparan
el mismo producto, y al ser registrados por separado, también =
se pueden emplear por separado. (30)

Joaquin R, Rodriguez se limita a repetir lo que dice

la Ley, y nos menciona tres de sus artfculos de donde sale lo
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que pudiéramos llamar su clasificacidn de marcas: Hablamos de

"marcas comunes" cuando nos referimos a una situacidén de tal=
naturaleza en la que dadas las relaciones de caricter comer=~
cial 6 industrial que existen entre dos 6 més personas que tig
nen Interés en una marca, es imposible utilizarla por separado

& nombre de esas personas o en un producto con el cual todas -

ellas tienen relacién, En tales casos, podrén ser registradas

las marcas como propiedad de las personas que se encuentran en
esta situacidn (articulo 158 L.P.1.)

Salvo este caso, no se admite que dos 6 més personas,
que utilticen o pretenden utilizar una misma marcs independien-
temente una de otra, sean registradas & titulo de copropieta~-
rios de esa marca, (Art. 159 L.P.1.)

“Marcas ligadas son las que reciben esa considera=--
cién por la Secretaria, por pertenecer a un mismo propietario
y amparar los mismos productos o similares.

Supuesto bien distinto el que se presenta en el de
las |lamadas "marcas colectivas", que se caracterizan por ser
propiedad de sindicatos, asoclaciones profesionales o patrona-
les, también pueden mencionarse las marcas que son empleadas -
individualmente por diversas personas, ya sean fisicas 6 mora-
les, siempre y cuando éstas usen los mismos procedimientos y -
férmulas técnicas de los productos, La marca podrd ser usada
simulténeamente por todas esas personas, a tftulo de usuarios
autorizados de la misma (Art. 160). Como ya dije, este autor
se limita a dar una clasificacién que ya existe en nuestra --
ley, sin hacer ningiin comentario propio, ni ninguna clasifica-

cién personal de lo que puedo concluir que esté de acuerdo con
esa clasificacién, (31)
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Leon Bolaffio, por su parte, al definir la marca,
automdticamente ya nos estd dando a conocer su clasificacidn,
pues dice: la marca es un signo distintivo impreso sobre la
mercancia, o bien sobre el recipiente que la contiene o sobre

la envoltura que la recubre para poder distinguir los produc-

! tos de una fdbrica (marca de fiabrica), o de un comercio {mar-

ca de circulacién o comerciales) de los productos congéneres
de otros fabricantes o de otros comerciantes.

Lta marca de circulacion tiene una menor importancia,
ya que designa simplemente el enlace provisional de una merca=-
deria producida por otro, con el comerciante que la difunde.
La marca de fébrica es, por el contrario, de un valor notable.
' Las mercader{as acreditadas y difundidas, tienen casi siempre
' una drea mas extensa que la del mercado local. La marca es el
{ sello de reconocimiento de la procedencia de la misma, y la -~
!‘ sigue en toda su circulacidn econémica hasta su consumo.

La marca puede consistir en el solo nombre (marca
nominativa) o también acompahada de un ribete o de una figura
(marca representativa). La primera pertenece sélamente a su =
titular; e} ribete o el emblema (la figura), por el contrario,
; pertenece a quien legalmente la adopta primero (después de ha-
ber cumplido lo que exige la ley para asegurarle el uso exclu~
sivo), y puede defenderse, sin limitacién de tiempo, el propio
derecho contra toda usurpacién de terceros. (32)

Coincide este autor con !a gran mayoria de tratadis=-
tas, pues como todos ellos, empieza con la clasificacién que =
pudiéramos }lamar "Clasificacidon Principal de Marcas', o sea la

de clasificarlas en dos grupos que ya conocemos: "Marcas de F3

brica" y "Marcas de Comercio", con la pequefia diferencia de que
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a este Gltimo grupo las llama "marcas de circulacién", ade-
mds de 1lamarlas como los otros autores.

Podemos ver que ademds, adentrdndose en el tema,
nos hace una diferenciaci6én sobre cuales son unas y cuales
son las otras. En esta diferenciacién, toca un punto muy -
importante, que ninguno de 10s autores que ya hemos visto,
toca, y es el de sepalar la mayor o menor importancia que -
tenga uno u otro de los dos grandes grupos en que clasifica
las marcas, dicha importancia que seflala de las marcas de -
fabrica, sobre las marcas de comercio, estd perfectamente -
basada con la explicacién que da y con la que estoy de acuer
do totalmente. '

La bondad o calidad de un producto, sélamente se
1a puede dar el fabricante del mismo, en tanto que el comer=-
ciante o intermediario sélo adquiere fama y prestigio con -
los buenos o malos productos que expenda; al consumidor lo-
que en realidad le interesa es la calidad del producto o ==
mercancfa, sin importarle, muchas veces, el precio, o el cg
merciante que los distribuya., De ahi la importancia que =
tienen las "marcas de fabrica", sobre las '"marcas de comer=-
cio",

En relacion a la otra clasificacién que nos pre-
senta este autor, la enfoca desde un punto de vfsta muy dis-
tinto, pues no se refiere a la marca en si, sino que dicha -
clasificacién la hace en razén de su propietario, a diferen—
cia de les demds autores, no dice qué tipo de nombres pueden
constituir una marca, y cudles no la pueden constituir, no =

dice tampoco qué tipo de emblemas o figuras deben 1levar las

i
{
i
1.
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marcas, para que puedan ser registradas como tal.

En el poco espacio que Bolaffio dedica, en su obra,. .
para hablar de las marcas, nos hace ver la enorme importancia
que se le debe de dar a este tema, pues en pocas palabras en-
sefa que es un Tema delque se puede hablar ampliamente,

También Karl Heinsheimer empieza clasificando las map
cas en los dos grandes grupos que ya he mencionado, y dice: Una
marca o sePal de mercancias puede ser de fabrica o simplemente=~
comercial; la primera es aquella que un productor, emplea para
sefalar las cosas por él elaboradas; las segundas, cuando un =
intermediario del comercio se sirve de algin signo para dife=-=
renciar las partidas de aquel titulo que habitualmente suminig
tra.

También nos sefala dos tipos de marcas que no son muy
conocidas al decir que la inscripcién de marcas de provisién =
que son las que el titular quiere asegurarse para una futura -
utilizacién, y las marcas de defensa, que son las que no van a ut}
lizarse sino que tienden Unicamente a proteger la principal, es,
en principio, admisible en la medida del interés digno de proteg
cién. Pero, si bien no existe una verdadera obligacién de uti-
lizar la marca, ésta pierde, sin embargo, fuerza protectora, por
falta de uso, especialmente frente a terceros de buena fe. {33).

La primera clasificacién que nos da este autor, es la
misma que, como ya dejé dicho, nos dan todos los demds autores
y que ya ha quedado suficientemente explicada, ademids de que su
comprension no requiere una gran explicacién.

En tanto que la segunda clasificacién al decir que no

son muy conocidas, quiero decir que casi ninglin autor las men-
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ciona en su respectiva clasificacidon, y mi opinién personal es
que el uso de las marcas de provisién y las marcas de defensa,
no es muy noble, puesto que.si realmente no se van a usar inme-
diatamente, (las de provisién) y las otras (las de defensa) no-
se van a usar para el fin debido, es decir no se van a usar pa-
ra amparar una mercancia que estd circulando en el mercado, se
desvirtia totalmente su funcién, y ademds, la proteccidn de --
dichas marcas ya no es la misma, pues como su nombre lo dice-

" son de defensa, y ésta defensa no se refiere precisamente con-
tra la competencia desleal de otros competidores, sino que di
cha proteccién va encaminada a otro fin diferente, no se in-
dica con dichas marcas, un origen; ni tampoco una proceden-
cia. Por todo esto, es que opino que dichas marcas desvir-
tian totalmente la funcidén para la cual fueron creadas las-
marcas.

Por su parte Jorge Barrera Graf empieza sus clasi-
ficaciones de la siguiente manera, diciendo:

Segin los elementos que se usen para la composicion
de la marca sean percibidos por e! oido, la vista, 6 estos =
dos sentidos a la vez, las marcas serdn: auditivas, visuales
o mixtas. Las primeras son las formadas con letras, palabras,
frases, nimeros, silabas; es decir, con menciones que puedan -
leerse y aprenderse literalmente, con lo cual se consigue la -
individualizacién plena del producto relativo; las marcas vi==
suales, en cambio, constan de dibujos, figuras, emblemas, enva-
ses, fotograffas y, en general, de medios que sélo pueden ser -
conocldos por la vista y que requieren una descripcién verbal,

no siempre idéntica, para la diferenciacién del objeto que las

i i a————
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lleva; por Gltimo , las marcas mixtas son las que se componen
de ambos elementos. Al respecto de esta clasificacidén, nos -
hace 1a aclaracidén de que esta distincidén de marcas es de Paul
Roubier y ademds sefala que contra las marcas usadas exclusi-
vamente con letras, estd Roubier, pero aclara que entre noso-
tros si estdn admitidas y se sefala como ejemplos: la marca -
"G.B.H.", para zapatos; "XX", para cervezas, etc...

La siguiente clasificacién que nos presenta Barrera
es la de las marcas de fantasia, que comentamos ya anterior=
mente, diciendo este autor, elementos o signos auditivos son
primeramente, Jas denominaciones de fantasfa; son las marcas
que se forman caprichosamente sin referencia a 1a composicién
del producto, su origen, nombre civil & comercial de una per-
sona, etc... son inventadas por su propietario, sin mds limi-
tacidn que el respeto de los derechos de tercero, }a prohibi=
clién de uso de nombres de uso comin, 0 menciones que vayan copn
tra la moral, las buenas costumbres, etc,.. dice este autor =
que sonvlas marcas perfectas, pues por una parte, tienen mayor
eficacia que las auditivas formadas con la descripcién del ar-
tfculo o con un nombre civil o comercial; por otra parte, per=
miten la diferenciacién del producto y evitan la confusidn en-
tre marcas diferentes de mercancfas semejantes,

La sigutente'clasificaciéngue nos da Barrefa Graf es
la de "marcas descriptivas y marcas genéricas" que consisten -
en una marca auditiva que siempre debe ir acompafiada de otra -
diferente que haga distinguir el articulo de otros que la lle~

van y que sean similares, es decir, no basta que se les adicig

ne un signo, sino que se requiere que este sea distintivo y que
puede consistir en un nombre cualquiera, ya sea el del fabri--
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‘cante; un nombre civil; o una denominacidn de fantasia, pero

siempre debe ser de tal naturaleza que evite confundir al pd-
blico respecto a su origen y ademds que distinga el progucto.

Siguiendo con su clasificacidn, nos habla Barrera de
un tipo de marca, del que no nos ha hablado ninglin autor de -~
los que hemos wmencionado, este tipo de marcas es el que lo for-
man las “marcas abreviadas' o sean las que estdn formadas con -
abreviaturas y que pueden hacer referencia a la composicidn del
producto, o bien al nombre comercial de la empresa, ya sea abrg
vidndolo o usando iniciales o siglas; las primeras son las que-
describen en una forma abreviada los componentes de la wercancia
siempre y cuando la abreviatura sea original y que no individua~
lice los componentes del producto, de tal manera que lo jdentifj
quen plenamente con él, ya que si asi fuera, se estarfa otorgan-
do exclusiva de explotacidn del producto, y no de la marca que -
lo ampara.

Por Gl1timo nos seMala la posibilidad de la existencia
de las marcas que no se usan y que son las llamadas "marcas de
proteccidn o marcas satélites" "marcas de defensa' y ‘“marcas re-
servadas”,

Las primeras se caracterizan por su semejanza con otra
marca que si se usa y que es la llamada "marca principal o marca
protegida" y se reservan para evitar que un competidor las regig
tre y use, es decir, que necesariamente deben tener tal semejan-
za, que al competidor al emplearlas pudiera crear confusidn en-~
tre el piblico, y pudiera aprovecharse de la similitud con la -
marca principal,

£1 sequndo grupo, las "marcas de defensa”, se refieren

a) producto mismo, no a la marca, a efecto de que dichas marcas,
no sean utilizadas en el futuro, por terceros, en articulos que

NN———
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fabriquen, diferentes al producto amparado, es decir, estas mar-
cas se refieren a actividades no ejecutadas y amparan mercancias
reservadas para efectos de competencia, o sea que estas marcas -
protegen articulos que no se han fabricado adn.
E} dltimo grupo que ha seflalado este autor, dentro de
esta Gltima clasificacidn, es el de las “marcas reservadas" y -
% que son las que se registran para conservar para el futuro el -
i empleo de menciones, signos denotativos o irremplazables a efeg
to de enajenarlos a precios muy elevados a los fabricantes que-
deseen designar sus productos con dichas marcas.
E1l mismo autor agrupa estos tres tipos de marcas, que

acabamos de detallar, en uno solo, al que designa como ''marcas-

? impropias", pues dice que ni son signos distintivos de mercan--
cfas, ni se manifiestan al exterior, ni van adheridas al produg
to, sino que sdélamente son simples denominaciones reservadas que
el titular de la marca principal puede utilizar en el futuro,

A esto Gltimo me atrevo a agregar que quiza’nunca se -
lleguen a usar.
Dentro del grupo de "marcas impropias", menciona nuestro autor -
a otro tipo mds de marcas, llamadas “marcas de calidad", y de eg
tas también dice que no son signos distintivos, sino menciones =
colectivas, casi siempre obligatorias que se agregan a los pro-
ductos con el fin de indicar sus cualidades tales como: conten)
do, exactitud, potencialidad, etc... de las que se puede derivar su

apreciacién y el precio a que se puedan realizar. Estas marcas -

no confieren un derecho privativo o de uso exclusivo, sino que -
por el contrario, son menciones comunes que los productores pue-

den insertar en los articulos que fabrican y van acompafiando, -

generalmente a la marca distintiva del producto. (34)
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A diferencia de la mayoria de los autores, Jorge Ba-
rrega Graf no tiene dentro de su clasificacién , las que consj
dero las principales y que ademds son las mds grandes, pues --
abarcan todas las otras clasificaciones, o sean las "marcas de
fabrica" y "marcas de comercio"; empieza sus clasificaciones -
desde el punto de vista de percepcién de las marcas, por el pi
blico, a través de sus sentidos. Ahora bien, los dos primeros
grupos (auditivos y visuales), deben de resumirse dnicamente en
el tercer grupo (mixtas), pues la prictica misma nos lo demues-
tra con la publicidad que se da a un producto cualquiera, siem-
pre se usa un dibujo, signo etc., o simplemente la marca, pero
ésta, si no va acompaiiada de un dibujo, emblema, signo, étc...
de menos, estd escrita en una determinada forma o tipo 6 cardg
ter de letras, nunca ofmos la marca, simple y 1lanamente es dg
cir, el puro sonido, sino que como ya dije, siempre hay la publj
cidad escrita, dibujada, grabada, impresa, etc... de alguna for-
ma caracteristica y distintiva, por eso es que creo que en este
caso del punto de vista para clasificar las marcas, atendiendo-
a los sentidos humanos, por los que captamos las marcas, unica-
mente debe de sefalarse un sélo grupo: "marcas mixtas'. A mayor
abundamiento, las marcas se perciben por la vista y por el oido
unicamente con lo cual se prueba que para el sentido de percep-
cién de las marcas, no es necesario, no cabe hacer clasificacidn,
pues las marcas se perciben, por el ser humano, de una sola mane-
ra, el ofdo y la vista, ya que es necesario que para conocer una-
marca, primero se oiga y después para identificarla es necesario
verla, pero siempre es necesario que concurran ambos sentidos, es

imposible conocer o entificar una marca por uno solo de los sen-
tidos; incluso para pedirla el consumidor, necesita primero ofr
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hablar de la marca y después la tiene que ver para conocerla

y posteriormente 1a pedird si 1a necesita, o gusta,/ose satis-
face con el producto que ésta ampare. En resumen, por todas es
tas consideraciones, creo que en lo que a los éentidos se refig
re, no se puede hacer una clasificacién de marcas, pues todas -
ellas, son percibidas con la concurrencia de los dos sentidos -
humanos.,

La segunda clasificacidon, 'de fantasia", es la que ya
comentamos como la mds comin y apropiada para ese fin y ademés
es la mds usada, pues cumple perfectamente su funcidn,

Nos habla Barrera Graf de otro tipo de marcas, que -
como dije al referirme a ellas, ninglin otro autor las clasifi-
ca, son. las "marcas abreviadas'", esta clasificacién, a mi modo
de ver, deberfa de estar clasificada como una derivacién de las
marcas de fantasia, pues estdn formadas caprichosamente, a gus-
to del propietario y no son descriptivas del producto, ademis -
de dichas abreviaturas, se forman muchas veces, palabras muy rg
ras que no existen en ningin lenguaje y por lo mismo son capri-
chosas e inventadas, pues el nombre del que son abrevlaturas; -
puede ser abreviado de diferentes maneras vy as{ Ilegar a formar
la "marca de fantasfa".

En lo que se refiere a la Gltima clasificacion (marcas
impropias), ya dije que no deben considerarsecomo marcas propia-
mente dicho, pues desvirtian completamente la funcién de una magr
ca, Se les llama marcas, pues son nombres, signos emblemas, ==
etc.,. que estdn registrados como tales, pero no porque cumplan
con su funcién, Por Gitimo, dejé a propbsito las clasificaciones

de David Rangel Medina, pues este autor contiene casi todas las
clasificaciones de los autores ya mencionados, y ademis, es la--

§
i
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mis extensa, pues también presenta algunas nuevas clasificacio-
nes que no se mencionaron antes.

Empieza diciendo Rangel Medina, que las marcas !)aman
la atencién del piblico de varios modos, segin sea el contenido
de sus caracteres accidentales y asf, la divide en: "nominati-=-
vas", "figurativas", "mixtas" y "plésticas”,

Las nominativas, también son conocidas como verbaless
denominativas, nominales, nominadas, fonéticas o de palabra y -
son las que estdn compuestas de una o mads palabras y pueden cop
sistir en un nombre proﬁio, geogréfico o comercial, pero siempre
expresado bajo una forma distintiva,

Dentro de esta clasFicacidén, nos menciona Range! Medi-
na, las denominaciones de fantasfa, que ya vimos al comentar =-
otros autores.

Asegura este autor que estos signos marcarios, pene-
tran répidamente entre las gentes y los aprende con facilidad.

Su caracterfstica esencial es que lo mads importante
es el sonido de la palabra y con cardcter secundario se toma -
en cuenta la forma en que estd escrita. Junto a este tipo de
marcas, nos presenta las "marcas figurativas", que consisten -
en dibujos o figuras caracteristicas, que independientemente =
del nombre, sirvan para diferenciar los productos a que se apljp
can, y también se 1laman figurativas, innominadas, sin denoming

c ién, visvales, gr&ficas o emblemdticas (ain cuando no todas son
formadas por emblemas). Estas se distinguen de las nominativas,
pues se funda eu caracterfistica principal, en el sentido de la -
vista, sin que para nada concurra en ella el ofdo.

Penetran entre el piblico, grabandose en la mente de -~
la gente por medio de la memoria visual.
No estoy totalmente de acuerdo con Rangel Medina, en cudpn

e e e s AT o AP
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fo a que dice que para las marcas nominativas no concurre para
nada la vista y para las marcas figurativas, no concurre para =
nada el oido, pues si para que el piblico las conozca es esen-
cial el oido para unes y la vista para los otras, si es necesg
rio que para que el piblico las adquiera, se necesita necesa--
riamente la concurrencia de ambos sentidos; asimismo para la -
misma publicidad de las marcas, para hacerlas conocer por el -~
piblico, es necesario no s6lo que las conozca por medio de uno
de esos sentidos dnicamente, sino que creo que el pGblico las~
identifica mejor si Ias'oye'y las ve, mds bien creo que debe=--
rfa decirse que en las dos clasificaciones, en uno concurre ==
principalmente un sentido y con cardcter secundario el otro ==
sentido, es decir, que para el duefio de la marca, le interesa-
que sea conocida principalmente ya sea por su sonido, o bien -
por su figura, pero repito, no estoy de acuerdo que se diga que
no concurre para nada uno u otro sentido, seglin sea la marca,
Continda diciendo nuestro autor, que la marca figura-
tiva es mas facil de retener en la mente que la marca nominati-=
va, incluso puede ser recordada mejor por los analfabetas o por

gentes de paises donde se hable diferente idioma, pero por otro

fado, las nominativas pueden correr de boca en boca, para desig=
nar el producto; a esto, me atrevo a responder que la marca figu=
rativa también puede correr de boca en boca, describiendo verbal-
mente la figura, y en cambio un analfabeta necesita forzosamente

haber ofdo hablar de una marca, para conocerla, pues como no sa=

be leer, no puede por la vista, identificar el producto.

Sigue diciendo: para suplir la desventaja que pudiera =

presentarse en una de las dos clases de marcas mencionadas, es ==
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frecuente que la contrasefia adoptada como marca, se forme

combinando el elemento nominativo con el elemento figurat]
vo. La combinacién de esas dos especies demarcas da tu=
gar a las “marcas mixtas", también }lamadas “marcas com-~
puestas”, Estas marcas mixtas pueden resultar de la com-
binacidén de un vocablo o locucién con una figura, también
pueden componerse combinando palabras y colores, igualmen-
te se pueden combinar nombre, figura y colores.

Nos menciona un tipo mds de marcas, las “marcas
ideativas", en las que ademds de 1a combinacidn del elemen-
to nominativo con el figurativo, surge un tercer elemento -
de sugestion, que hace recordar la marca, no tanto por =--
el sonido ni por 1a figura, sino por la idea que con ellos
se origina, y sefala como ejemplo: la figura de un perro -
frente a un aparato de sonido, y la leyenda "la voz de su-
amo”,

A ml modo de ver, este tltimo tipo de marcas, es
el miés completo, pues no sélo se puede ver y ofr, sino que
ademds, sugiere una idea distinta que hace que la marca sea
més fécil de identificar y de retener y no presenta proble-
mas ni siquiera para un analfabeta.

Otra clasificacidngue nos presenta es la de las -
"marcas defensivas" o “protectoras" y se llaman as{ porque
alrededor de la marca principal, que es la iunica utilizada
en la préctica, los signos andlogos forman una red de segy
ridad construida por las marcas satélites que tienen sélo
una misidn defensiva haciendo mds dificil laagresidn =-~=-=~

y asegurando as{ la valldez de la marca dque in-- A

AR i
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teresa al empresario, estas marcas son llevadas al regis=
tro por algunos industriales y comerciantes no con el fin
de ser usadas, sino que (nicamente con la intencién de usar
sélo una de ellas y para impedir que terceros competidores

usen o registren una marca similar que pueda causar confu-

sién con la marca en uso.
Los inconvenientes que nos seflala este autor pa-

ra este tipo de marcas; se ha dicho que en la prictica, --

estas marcas se convierten en un obstdculo, especialmente

con relacién a l1as marcas nominativas y que la multiplica=
cidn de industrias y productos y el gran uso de marcas, han
restringido muy seriamente el volumen de marcas registra~=-

bles. Ademds de originar grandes dificultades al comercio

y a la industria en la seleccién de sus marcas y otro in-
conveniente de las marcas defensivas sobrecargan initilmen=~
te el trabajo en las oficinas de marcas.

La opinién del autor es que no cree que pueda ser
perjudicial a la competencia legitima el registro de marcas

que no se intenta usar, ni que se restrinja injustamente el

campo de signos elegibles, Estima también que no carecen -
de legitimidad las marcas de defensa, porque sin ser el re-

gistro la fuente (nica y absoluta del derecho a la marca, -

la efectividad de su uso no es un requisito necesario para-
que 1a ley otorgue su proteccion,

Como ya dejé dicho, no estoy de acuerdo con las -

marcas defensivas o protectoras por las razones que ya he ex
puesto, pero ademds contra la opinién de Rangel Medina creo

que si bien es clerto que el campo de signos elegibles como

marcas no es justo que haya quien registre un signo determi-



149
nado como marca y no le dé el uso de tal pues como dije, si

se registra como marca, que se use como marca, es decir, =--
que sirva para distinguir cierta clase de productos y protg
ja a su propietario contra sus competidores, entre otras de
las funciones de una marca; no que se use para proteger o -
defender otra marca, pues de esa manera pierde su caracteris
tica de marca.

Otra clasificacién que nos da este autor es el de
las “"marcas de reserva' y que son registradas para ser usa-
das eventualmente. Dice que se trata de marcas con cualida

des que las hagan atractivas al piblico consumidor y que ==

sean sugestivas e interesantes para seflalar ciertos produc-
tos, y que los comerciantes e industriales precavidos regis-
tran, reservdndolas para su uso antes que otros se anticipen
y las adopten.

Las marcas de defensa y de reserva se asemejan -
porque no se destinan a un uso inmediato y ain cuando varién
en los fines que persiguen, se dice que también las marcas - ;
de reserva son marcas de obstruccién,

A este tipo de marcas, también aplico la misma -~
critica, pues si no han de ser usadas inmediatamente, si obg
truyen a otros probables propietarios que seguramente si le
dieran el uso debido inmediatamente.

M&s adelante nos sefala éste autor otro tipo de mar
cas, que ya mencionamos anteriormente, son las '"marcas ligadas"
Yy que reciben esa consideracién, por pertenecer a un mismo --
propietario, ser semejantes, y amparar los mismos o similares

articulos; estas marcas asi consideradas no pueden transmitiL
se, sino en conjunto, pero para todos los demds efectos,
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cada marca se considera como un registro independiente.
Nuestra legislacién vigente sefiala de una manera especifi-
ca, cudles se consideran marcas ligadas. Otra clasifica=--
cion que nos da Rangel Medina es la de "marcas colectivas"
que son el signo que se coloca sobre mercancfas para indi-
car especialmente que han sido producidas o fabricadas por
un grupo de personas, o en una localidad, regién o pafs de-
terminado.

No distingue los articulos de un productor deter=
minado de los de su competidor, pero opone la proteccién de
una asoctacién local, en su conjunto, a los productos de =--
otras regiones,

No hay que confundir las "marcas colectivas" con
la designacién del nombre del! lugar de produccién (Art. 116
L.P.t). ni cén las denominaciones geograficas o simples in-
dicaciones de procedencia de los productos (Arts, 105, Xii,
148, y 153 L.P.1), ni con las menciones sobre calidad, can-
tidad, peso, clase, lugar de fabricacién, naturaleza, origen
de los productos que se amparen con marcas (Arts, 111, 153'
y 154 L.P.1.)

La marca colectiva, registrada por un grupo de co-
merciantes o industriales, da a cada uno de ellos, separada-
" mente, actuar contra los infractores, pues un acuerdo en ese
sentido entre los componentes de la asociacién titular del -
registro, es perfectamente licito. La marca es comin para -
sus productos, pero cada fabricante, o comerciante tendrd ==
derecho a emplearla, y para instar por si, y en defensa de -
sus intereses particulares, contra los usurpadores,

Sefala nuestro autor las ventajas y desventajas -

de este tipo de marcas, y que son:
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lo.= Reducen los gastos y honorarios para el re-
gistro y proteccién de marcas individuales, pues permiten -
una grande y costosa propaganda a los pequefios productores,
que aisladamente no podrian extender su marca, mis alla de
pequefas dreas,

20.- Su utilidad se pone de manifiesto en los ca-
s0s que al piblico le interesa conocer el nombre del produg
tor particular, l1a procedencia territorial del producto y -
la garantfa de su origen, modo de produccién y calidad de la
mercancla que adquiere,

3.- Con el uso de estas marcas, la infraccién se
hace més dificil y la persecucién es mis efectiva a través
de la agrupacién, pues se reprimen mds severamente las fal-
siflcaciones cuando la marca colectiva se agrega ala indivi
dual de cada productor,

ho.- E1 comprador no puede ser engafado, pues el
origen de los artfculos se denota por la marca de la aso-
ciacién y no por un nombré geografico que puede ser usado
falsamente.

50.- Se considera justo conceder al trabajo e indug
tria organizados las mismas ventajas que para las marcas in-
dividuales.

Todas estas ventajas tienen enfrente a los peli-
gros o desventajas tales como: al usarse preferentemente
estas marcas sobre artfculos de exportacién, se convierten
en marcas internacionales que deben protegerse en otros ==
paises, pues podrfan ser usadas por los competidores extran~

jeros, de no estar registradas en el extranjero causardn mis
perjuicios que beneficios, a los usuarios.
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Siendo estas marcas un nombre geogréfico, puede
reusdrsele la proteccidn en otro pafs, por no ser distin-
tiva.

Y por Gltimo, pueden convertirse en un simbolo -
de mala calidad o en un vehfculo para 1a venta de articulos
de inferior calidad y asi perjudicar a toda la industria que
pretendia protegerse con dicha marca, o a los fabricantes,~-
individualmente, que fabriquen articulos de superior cali-
dad.

Esta Gltima desventaja estd sujeta al control de
calidad que la misma asociacidn ejerza sobre sus miembros,
para proteccidén no sélo de la asociacién, sino también de -
cada uno de sus asociados,

Otra clasificacidén que nos da, es la que se refie-
re a la naturaleza de los elementos que entran en constitu=
cion de las marcas, y se dividen en compuestas y complejas
o asociadas.

Las marcas compuestas son las constituidas de ele-
mentos que considerados aisladamente, no podrian ser apropig
das como marcas por ser del dominio piGblico, generalmente -
estdn formadas por palabras o figuras de uso comin. Su sig~
no caracteristico radica en la configuracidn que se‘le dé -
al conjunto, en la disposicidn de los elementos, en los co~
lores combinados, etc.

Cuando una marca se forma con la asociacién de di-
versas marcas del mismo titular o con la reunidén de elementos
que, considerados separadamente, por si mismos son i{déneos

para constituir marcas, entonces se dice que la marca es =

compleja o asociada,

Estas marcas complejas, que se forman con elemen=-
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tos ya reservados en otro u otros registros del mismo due~

flo, son muy eficaces medios de proteccién para quienes de~
sean mayor defensa, ademis de la exclusividad que de cada-
signo tienen en virtud de su respectivo registro., La si-
multaneidad de las marcas simples y ta compleja permitird

a su titular la persecucién de quien use cada una de di--
chas reservas como de aquellas que adopten el conjunto. De
no existir este Gltimo reservado por si mismo como tal, sg
rfa menester invocar contra los infractores tantos regis=--
tros como elementos usurpados se adviertan, ademds de com-
plicado y costoso, no siempre conduciria & una segura re~
presion, pues la disposicién y distribucién de los signos,
careciendo de una especifica reserva, no seria absoluta--
mente reclamable al competidor.

Estas marcas, no son siempre mixtas, pueden ser
sus componentes exclusivamente palabras o bien sdlamente
figuras,

Cuando estas marcas resultan de unir varios ele-
mentos susceptibles de proteccidn, pero que no estdn regig
trados, es aconsejable que se proteja cada uno de los ele-
mentos componentes por medio de un registro y as{ la marca
quedard fuertemente protegida contra el usuario de cualquig
ra de dichas caracter{sticas por si solas protegidas,

A continuacién, nuestro autor se refiere a la que
como ya he dicho anteriormente, es la clasificacion que ==
abarca todo tipo de marcas, o sea "marcas industriales o -
de fébrica" y wmarcas de comercio" dice Rangel! Medina, re-
firiéndose a otros autores: Rotondl hace esta clasificacidén
atendlendo a la funcidn de la marca. Breuer Moreno dice -

que la clasificacién obedece al destino que se dé al signo
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marcario., Da Gama Cerqueira expone esta clasificacidn,
por los fines de la marca.

Respecto a los motivos que expresan los auto-
res sefalados: David Rangel Medina, dice que son muy ~-
discutibles, pues el elemento que se toma en cuenta para
hacer esta clasificacién, es la calidad del sujeto que -
usa el signo distintivo, La diferencia especifica entre
ambos tipos de marcas, es la calidad del sujeto titular-
de la misma, o sea que una marca serd de comercio, o se-
rd marca de fébrica, segtln su titular sea productor o -~
simple vendedor.

A esta critica me adhiero totalmente, y la ha=
go mfa por las mismas razones que da Rangel Medina,

Dice, definiendo la "marca de félrica", es el sig
no distintivo usado especialmente por el industrial, por -
el productor o por su concesionario para distinguir los prg
ductos salidos de la empresa o creados por el fabricante y
para determinar el establecimiento, fébrica 6 taller que Io;
elaboré.

Afirma asimismo, que frente a la marca de fabrica
o industrial, surge la 'marca de comercio", tambien |lamada
"marca mercantil" por ser la de aquel que recibiendo de} fa-
bricante el producto elaborado, lo vende a su vez al compra-=
dor o consumidor y consiste en el simbolo, signo o contrase-
fa que emplea el comerciante, expendedor o vendedor de articy
los elaborados, sea cual fuere su productor, para Indicar no
el origen de su fabricacion, sino para sefalar a los consu-=

midores el buen crédito del establecimiento comercial que --

despacha tales mercancias.
Una vez mds nos encontramos con esta clasificacién
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a la que considero la primera, porque como ya he sefalado
muchas veces, dentro de ella se pueden incluir todas las-
demds clasificaciones.

Como hemos visto, es generalmente aceptada por
1a doctrina, la clasificacién que distingue las marcas en
industriales y comerciales. Hay autores que sehalan ade-
nls‘uno tercera categorfa, "marcas agricolas", y a ellas-
se refiere Rangel Medina, de la siguiente manera: Segdn
los autores y legislaciones que las reconocen como inte=
grantes de una tercera categoria de marcas, las "“marcas
agrfcolas” son aquellas que usa el agricultor para deno-
tar el origen de los productos de sus cultivos, como se-
millas, plantas, cereales, frutas, etc... y las critica
diciendo que si bien es cierto que atendiendo al sujeto
titular de las marcas que amparan productos de la tierra
dichas marcas aparentemente podrian justificar su desig~
nacién como un grupo de clasificacién, pero en realidad-
no existe una razén légica, ni siquiera de orden pricti-
co para pretender tan initll subdivision. Si se examinan
los productos agricolas en su estado natural, se advierte
que son siempre identificadas generalmente por su nombre-
propio. Los elementos que se empiean para distinguir los
productos agricolas de la misma especie, cultivados en dj
ferente zona, por diferentes personas, no son propiamente
marcas en la acepcién legal, sino que son modalidades, --
son variedades, o "tipos' del producto. Por otra parte,
también debe decirse que se harfa interminable y por lo -

mismo initil en cuanto a) efecto préctico, la formacién -
de tantos grupos O categorfas de marcas .,uo calidad 6 Tp
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dole de la actividad de su titular,

La dualidad "marcas industriales y marcas co-
merciales’, s6lo debe respetarse y reconocerse, en tan~
to que se producen consecuencias jurfdicas distintas sg
gin se trate de una u otra marca. Cosa que no acontece
con las marcas "agricolas",

Estoy de acuerdo con la critica que hace este
autor a la clasificacion de las "'marcas agricolas', pues
un agricultor no se puede considerar fabricante y por ~
otro lado, no puede ser comerciante tampoco, ya que am~
bas son actividades completamente diferentes. Por otra
parte, un agricultor también puede ser comerciante, y -
como tal solicitar el registro de una marca, pero como-
podemos darnos cuenta ya no es en calidad de agricultor
aunque venda sus propios articulos por é1 cultivados, ya
adquirio la calidad de comerciante.

Mos da Rangel, otra clasificacidn mis, y es la que
se refiere a la proteccién mediante el registro: las mar-
cas registradas en México, se dividen en tres clases: na-
cionales, extranjeras e internacionales,

Se consideran como "“marcas nacionales'", las re~
gistradas en México, de conformidad exclusiva cdn ia Ley~
de la Propiedad industrial y las registradas, también du~
rante la vigencia de las leyes de 1889, 1903 y 1928, En
el Capitulo 1| Transitorio de la Ley de la Propiedad in=~
dustrial, en sus artfculos del 2° al 6® se habla de todo-
lo relativo a las warcas registradas con anterioridad a la

Ley de 1942,
Las 'marcas extranjeras', son las que depos i tadas

en otro u otros pafses, se registran en México al amparo -
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de las disposiciones de la Convencién de la Unién de Pa-
ris y sus correspondientes en nuestra legislacién,

Y las "marcas internacionales" son las que en -
virtud del acuerdo de 1a Conferencia de Madrid de 14 de
abril de 1891 y por haber sido depositadas en la Oficina
internacional de Berna, quedaron registradas y protegi--
das en México y en todas las naciones adheridas a dicho-
convenio, salvo que haciendo uso de la facultad conferi-
da en el artfculo S5o0. de | convenio las administraciones
de algunos palses hubiesen denegado la proteccién.

E) Capftulo (Il del Tftulo Unico de Transi-
torios de la Ley de la Propiedad Industrial contiene las
disposiciones reglamentarias de las “marcas internacio=-
nales".

La nacionalidad de una marca se determina de -
acuerdo con la residencia del fabricante de los artfculos
de tal manera que una marca serd nacional o mexicana la -
que se usa para distinguir las mercancfas que dnicamente~
se fabrican en México, y se consideran extranjeras las -~
que se utilizan para amparar productos de elaboracién ex=-
tranjera o de elaboracién extranjera y nacional. En nada
influye la nacionalidad del titular de la marca.

Esta clasFicacién es muy importante, segin --
creo, pues nos permite conocer el alcance de la protec-
cién que tiene un registro, segin sea la marca nacional,
extranjera, o internacional, tendrd menor o mayor proteg
cién, '

La Gltima clasificacién que nos sefala Rangel=-

Medina, se refiere a 'marcas registradas" y "marcas no rg
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gistradas y dice que el hecho que determina el nacimiento
de la marca, radica siempre en la creacién que se pone de
manifiesto, bien sea por el uso concreto que hace el suje-
to para distinguir las mercancias o en virtud de la publi-
cidad, Y cosa muy diferente es la fuente del derecho a la
marca, que segin la legislacidn comparada son tres los mo-
dos de adquirir el derecho a la marca: a).- Por el uso:
b).- Por el registro: c).- por el uso y el registro combi-
nados.

Esta clasificacidn nos la presenta Rangel Medina,
siguiendo nuestra Ley, ya que ésta, adoptando el sistema =--
mixto, o sea el tercero de los mencionados, en su articula-
do, se refiere a las "marcas registradas" y por exclusién -
podemos conocer las "marcas no registradas". Sin embargo,
nuestra Ley contiene préceptos que se refieren Gnicamente
a las "marcas no registradas" {articulos 99, 109, 170, 173,
259 y 260) y algunos otros, hablan de las "marcas registra-
das" y de las "no registradas" (arts, 145, th6, 147, 148, 149,
1580, 153 fraccidén 11, 155, 198, 200 fraccidén i1, 201 frac-
cién IV, 202, 251, 252, 253, etc...) (35)

Efectivamente, como dice Rangel Medina, nuestra
Ley nos habla de marcas no registradas, y tdcitamente ad-
mite, no sélo su existencia, sino que hasta las regula, -
indicando que su principal inconveniente, es que dichas -
marcas no producen efectos contra terceros, es decir que
su propietario no/?;egicién de persecucidn en contra del-
que haga mal uso o ilegal de una ‘'marca no registrada", -

se puede decir que esta clase de marcas tienen existencla

legal relativa, ya que si nuestra Ley les reconoce exis--
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tencia, en cambio no les reconoce a sus titulares el dere-
cho a la accidn de persecucién contra la competencia des-

leal de terceros.
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E).- LA CONTENCION EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Sin una proteccidn adjetiva, los llamados derechos de Pro-
piedad Industrial no tendrfan razén de existir, 6 por lo me-
nos, pertenecerian al campo de la teoffa. Estos derechos se
actualizan, se objetivizan, por decirlo asi, sélo a través -
del ejercicio de las acciones de Propiedad Industrial. Son
ellas la auténtica prueba y la medida de tales derechos; son
la sancion natural de ellos. Las controversias en esta ma-=
teria tieﬁe precisamente por contenido el ejercicio de las -
acciones,

Pero no es problema fiacil la determinacién y ia resolu=
¢ién de los problemas que se relacionan con las contiendas =~
de Propiedad Industrial. Por el contrario, el asunto estd -
rodeado de cue~tiones de mucha magnitud, que se rozan constap
temente con los grandes principios fundamentales de la organi
zacién del Estado, de los derechos de los particulares frente
al poder Piblico y de los métodos bajo los cuales debe impar-
tirse la justicia.

La primera de las cuestiones previas que tienen que inveg
tigarse, es de naturaleza muy general pero ofrece concrecién -
en la materia de que se trata aqui y es la relativa a preci-
sar a qué autoridad debiera corresponder la resolucidén de --
las contiendas administrativas, esto es, si tales asuntos de

ben ser de la competencia de 1o judicial o bién, si por el ~
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contrario deben caer dentro del campo de lo que se |lama conten=

cioso-administrativo. Porque todavia hasta la fecha y no obstap
te la }iteratura, existe doctrinariamente incertidumbre en cudn-
to a que si legalmente procederia someter la decisién de esos ==
conflictos a los 6érganos judiciales en lugar de a la Administra=~
cién, y hay en la teorfa dudas también en el sentido de que si =
acaso no resultarfa mds prdctico y mds adecuado, en los casos =--
en que se les hayan adscrito, que 1os érganos administrativos ==
continuardn en estas funciones como hasta ahora, modificando cop,
venientemente las normas aplicables.

Como primera objecién para que en lo administrativo conozcan
de estas controvérsias. se aduce que con ello se les confiereﬁ -
funciones materialmente judiciales, quebrantdndose con ello el =
principio de la separacién de poderes, principio que es conside~
rado como una garantfa para los individuos en el Estado moderno.
También se dice que si la administracién conoce de las controver
sias que origina su propia resolucién, se crearfa una situacién-
injusta, un perjuicio del pérticular interesado, pues el funcio-
nario administrativo tratard siempre de imponer sus convicciones,
que ya manifesté en el acto que dio origen a la contencién., ==
En tanto que si es un juez, quien conoce de dicha contencién, =~
estd menos interesado en el asunto y razonard juridicamente ===
y con imparcialidad. Quedando, el particular mis seguro de --
que la resolucién de la controversia serd apegada a derecho
y sin parcialidad, pues serd un d6rgano independiente y desinte~
resado.

Se sostiene ademds que si el funcionario administrativo -
se convierte en juez de las controversias también administra-
tivas, sus actos estdn imbuidos de politica, y de no tomar --

en cuenta esta circunstancia arriesgan su cargo y ain mds, ==

i
i
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su carrera dentro de la Administracién, en caso de resolver ==
contrariamente a ella, y por lo mismo no puede haber imparcia-

lidad.

 Por lo que se refiere a la cuestién de la separacién de Pa.
deres, es una reminiscencia -dicen~- de las luchas 1iberales-- ' ?
contra el despotismo y se incrusté en la teoria polftica y ==

constitucional como un sistema saludable que para los particy

lares constituye una garantia frente a la tiranfa,

Pero la historia de esta institucidn demuestra que el prin-
cipio no tiene la rigidez que el jurista mexicano ha querido -
atribuirle. En consecuencia —insisten~ no existe ahora obje=-
cién para que en ciertas materias se deje de observar esa férrea
divisién de facultades y si existe interés en que haya, en bien

de la comunidad, una armoniosa concurrencia de atribuciones en

los tres poderes. Y por otra parte —se afirma— una consecuen=

cia légica de la separacion de poderes podrfa ser precisamen-=

te que lo judicial no interviniese conociendo de asuntos admi-
nistrativos, aunque éstos tengan el caracter de controversias.
Y finalmente, es bastante con que los derechos de los particu=

lares queden celosamente protegidos ante cualquier abuso del =

Poder Piblico para que pase a un segundo plano la preocupacién

de la division de poderes.

Para el argumento de que el funcionario de la Administra=-
cién carece de imparcialidad se replica que el derecho moder= i
no contempla los 1lamados tribunales de lo contencioso~adminig ;
trativo, que en todas partes se han significado por su impar-
cialidad, asi como que, por una cuestidén psicoldgica, se ob=- ;
serva que el funcionario busca justificar sus actos adminis~-

trativos a la luz de la opinién piblica imprimiendo precisa=-
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mente a sus decisiones que resuelven controversias, gran sereni-~
dad e imparcialidad, a la vez que ldgicamente la circunstancia-
de que sus actos sean revisables por €1 mismo, inconscientemen=-
te le hace que sus actuaciones todas sean cuidadosas.

También es cierto, que en la actualidad las contenciones de
Propiedad Industrial son bastante prolongadas, porque es revi-
sable ante el poder judicial federal la legalidad y ain el fon
do de la resolucién administrativa, pero es, dicen, una falla-
1imitada, causada por la natural lentitud de los érganos juris
diccionales de la Federacién, pero esa falla continuaria 16gi-
@mente alin en el caso de que los tribunales se avocaran a es--
tas controversias, y esa limitacién, ademés, quedarfa subsana-
da con una modificacion —muy necesaria., a la ley orgdnica de
los tribunales Federales para simplificar la instancia, refor
ma que no demandarfa un gran esfuerzo técnico y no se debe ol-
vidar que esa falla estd compensada con las indudables venta--
jas que proporciona el hecho de que el Srgano administrativo =
esté mejor dotado técnicamente para msolver esos problemas, --
con mayor proximidad a las cuestiones planteadas y con inmedig
tez procesal indudable, en tanto,que el juez que tiene que mang

jar numerosos ordenamientos técnicos diferentes. Y ademds, ya-

la circunstancia de que sea revisable por érganos judiciales ==

la legalidad de la resolucién administrativa es por si sola ga-

rantfa de que ésta ird apegada a derecho.

En Ya impugnacién de que se habla anteriormente, diclendo que
puede existir trasfondo polftico cuando el funcionario adminis--
trativo toma conocimiento y reuelve las contiendas administrati-

vas, se considera que los actos de los jueces tampoco escapan ==

a la polftica, en primer lugar, sobre todo en épocas recientes,
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y ademds, siempre estd subyacente la implicacién politica, algunas
veces agresivamente, cuando el juez que resuelve se enfrenta a otro
poder. Los jueces, por otra parte, también ambicionan escalar --
puestos politicos y administrativos y esta dGltima consideracién =
no es desdeiiable para atribuir, por lo menos en lo general y des-
de el punto de vista que lo contempla el bando contrario, deter--
minada suma de parcialidad.

Contra la consideracién que reside en que a los tribuhales -
federales compete la resolucién de estos negocios de Propiedad In
dustrial porque se trata de una contienda entre partes privadas,--
o sea, porque sdlo hay afectacién de intereses puramente privados
frente a frente, se arguye, por los simpatizadores de la tésis de
lo contencioso-administrativo, que en iltima instancia no existe=~
en todos esos casos, hablando con propiedad un procedimiento matg
rialmente jurisdiccional, y, ademds, los tribunales conocen mu=-
chas veces de actos meramente administrativos que no entrafian ==
contienda, como la jurisdiccidén voluntaria. La cuestién, por lo
demds, no es mas que una faceta del problema mayor de la divi--
sién de poderes. Y si se trata de atender a la letra y a la ipn
terpretacién jurlsprudencial de la fraccién | del articulo 104 -
Constitucional, habrd de concluirse forzosamente que no hay base
para asignar a los tribunales federales estas contenciones, sino
s6lo cuando sean puramente civiles, esto es, cuando no se debata
en el fondo un acto de la Administracién, Finalmente, cualquier
duda que quedara en cuanto a la adscripcidn de competencia se =
desvanece si existe un equilibrio minimo de garantfas y se pre-
serva la legalidad en las sentencias administrativas.

Las acciones de proteccién a los derechos de Propiedad Indus=-

trial son, en nuestro pafs, auténticas acciones en el pleno -

sentido de la palabra, _dice Sepldlveda_,puesto que se tradu=--
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cen, a la larga en sentencias condenatorias o absolutorias y en
declarativas. Sd6lo que tienen varias fases, que las vuelven com
plicadas y muchas veces sus resultados son extempordneos. Tie--
nen una fase que podriamos 1lamar técnico-administrativa, y de -
ella conoce la Secretaria de Industria y Comercio, y tienen, deg
pués, una fase jurisdiccional escindida en actividades ante tri-
bunales penales y en tribunales civiles. La fase técnico-admi--
nistrativa tiene, a su vez, su secuencia de revision de la lega-
Vidad ante los Tribunales federales que conocen de cuestiones =--
administrativas

Esa fase administrativa-técnica, que es la que interesa, =
viene a ser practicamente el presupuesto del ejercicio real de-
las acciones. Viene a ser el procedimiento ante la Direccién--
de la Propiedad Industrial una serie de actos preparatorios, y
guarda en cierta forma alguna semejanza con aquellos actos lque
son presupuestos bdsicos para decidir una accién declarativa -
o una condena en el dmbito judicial.

De la Ley de la Propiedad Industrial se pueden derivar las
siguientes acciones:

1.- La accidn de persecusion por invasidn de derechos de-
patente,

2.~ La accién de hacer cesar todo acto que re;trinja, en-
torpezca 6 impida el ejercicio de los derechos de la patente,

3.~ La de nulidad de Patentes,

L,~ La persecusién de falsificacién, im_jtacion o uso ==
ilegal de las marcas y de los avisos comerciales.

5.- Nulidad de los registros marcarios.

6.- Extincién de marcas por falta de uso.

7.~ Persecusidén de la usurpacién del nombre de comercio.

H
¥
i
i
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8.~ La de cesacidén de los efectos de la publicacidn del nom=

bre comercial.

9.~ Accidn contra la confusién de productos y establecimien

tos, o sea, la de proteccién contra la competencia desleal,

Estas acciones, admiten divisidén en dos clases: las que =~
corresponden a los titulares de patentes, marcas, avisos y nop
bres comerciales, y las que competen a quienes no poseen un dg
recho derivado de 1a Ley que se pretenda tutelar,

Para iniciar cualquier tramitacién destinada a obtener la
proteccién de los derechos de Propiedad Industrial; esto es, -
antes de que se pueda poner en marcha al poder piblico cuando;
se trata de ejercitar una de las acciones que ya se han mencig
nado, es menester cumplir con ciertos requerimientos comunes a
dos los casos,

Primeramente, es necesario que exista un interés jurfdico
del promovente. Aunque 1a Ley no lo determina en concreto, =~
ello se desprende de la préctica, Si se intenta perseguir a =
los infractores de una marca, por ejemplo, por persona diversa
del propietario o si se desea nulificar alguna patente, sin -~
justificar cudl es el propdsito perseguido, falta el interés -
para promover y la Administracién no tiene por qué desarroliar
su actividad en un asunto que carece de fin practico visible,=
o6 que no beneficie a nadie, es necesario recurrir a ciertos ~=
actos mediante los cuales se hace nacer dicho interés. Por ==
ejemplo, cuando alguien desea nu!fficar una marca que le impl
de registrar la suya, debe solicitar esta dltima y una vez ==
que surja la anterlioridad y se le comunique, nace su accién -
para invalidarla. Si praetende extinguir una marca que no se~

ha usado, ha de crear también la apariencia de su interés pa-

[3°]
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ra hacerlo. De otro modo, no posee interés jurfdico quien ha de-
* jado de ser tlitular por operacidn de la caducidad. De ta) manera
se puede apuntar que es requisito imprescindible que los derschos
estén vigentes,

También existen ciertos reguisitos de forma, tales como: --
la tramitacién deberd emprenderia el legftimo interesado 6 como
generalmente se hace a través de su representante legal, cubrieg
do clerta forma de la solicitud de declaracién administrativa --
con todos los datos, e Informacidn necesarios para el procedimiepn
to a seguir y cubrir los derechos que para el trdmite de cada -~
accién sefiala 1a Tarifa respectiva.

Para ejercitar la accién siguiente que se desenvuelve en =
los tribunales civiles o penales, hay que cumplimentar otros rg
quisitos previos, diferentes. Por ejemplo: cuando se solicita~
al juez condene al pago de dafios y perjuicios al infractor, o =
s¢ pide el aseguramiento de los objetos fabricados ilegalmente,

o que se castigue al culpable, se debe demostrar la propiedad -
de la patente o de la marca, mediante el titulo correspondiente,
y que los objetos lleven la indicacién de estar patentados, o,
trat8ndose de marcas, que no se hayan omitido las anotaciones
de ley.

La accién persecutoria del usurpador de una patente, sélo
puede ser ejercitada porel inventor ¢ por su legitimo causaha-
bi;nte. no puede hacerlo aquél que tenga la licencia de explo-
tacién, adn cuando sea exclusiva.

No es pecesario que se reproduzca todo el invento, basta-
que se imiten o copien los elementos esenciales o con que haya
cierta semejanza entre lo privilegiado y su indebida imitacidn,

Es necesario, siempre, para que haya infraccién, que el inven-
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to que se ha usurpado, imitado, o copiado, se efectiie contra la
voluntad del legitimo duefio, o basta con que lo ignore, es de=-
cir, con que falte la voluntad del duefio o legitimo inventor,--
se comete la infraccién.

Esto es primordial, pues si se descubre que si hay autori-
zacién expresa 6 tacita, la infraccién no se configura.

También para constituir la infraccién con la fabricacién =
o venta del articulo, deberd hacerse con dolo, pues si se hace~
de buena fe, no se incurre en responsabilidad; sin embargo el =
dolo se presume. (16).

En tanto Enrique Correa nos dice que debido a la estructy
ra procesal que existe en México, para resolver los problemas=-
que en materia de marcas surgen, hay una serie de opiniones, =~
criterios, resoluciones, étc.,, que sistemétizédos vienen dando
forma a la jurisprudencia. nacional, proviniendo de lo que él-
Jlama fuentes, y no es otra cosa que el conjunto de autorida--
des y tribunales que, 6 emitiere una simple opinién, criterio,
6 resolucién; o bien ﬁea. que dictan una sentencia:

a).- Direccién General de la Propiedad Industrial,

b).- Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, y

c).= Suprema Corte de Justicia de la Nacién.

La autoridad administrativa que tiene a su cargo en pri-
mera instancia -Sigue diciendo Enrique Correa-. la aplicacién
de la Ley de la Propiedad Industrial es la Secretarfa de In-
dustria y Comercio, a través de la Direccién General de la =
Propiedad Industrial, dividida a su vez en la Oficina de Pa-
tentes y en la Oficina de Marcas. A pesar de que las deter~
minaciones de esta autoridad no se caracterizan cliertamente—

por su uniformidad, constituyen inagotable fuente, y muy im-
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portante, de conocimiento del derecho marcario mexicano. Bien
seleccionado y ordenado el material producido en esta primera -
etapa de las contiendas que afectan el derecho sobre marcas, rg
presenta sin duda, un valioso instrumento de consulta sobre to-
do por el entrelazamiento tan estrecho que viene oper3ndose en=-
tre las opiniones de dicha autoridad administrativa con las que~
sustentan las autoridades judiciales,

En segundo término se cuenta con las opiniones de los juz-
gados de Distrito, los que desde un punto de vista constitucio-
nal tienen a su cargo, mediante el juicio de amparo, revisar si
la aplicacidén de la ley, por parte de la Direccidn de la Propig
dad Industrial es correcta o no. Adn cuando las sentencias de=-
estos tribunales no tienen siempre por si mismas un caracter dg
finitivo, ya que pueden ser impugnadas, de todas formas consti-
tuyen un autorizado y Gtil nicleo de jurisprudencia que a menu<
do es confirmada por el Tribunal Superior.

En cudnto a la Suprema Corte de Justicia, a través del re-
curso de revisién que se interpone contra las sentencias de los
Jueces de Distrito, sus ejecutorias proporcionan tanto formal--
mente como por su contenido, la mds valiosa interpretacion de ~
la ley.

Es cierto que ain en la actualidad existen todavia institu-
ciones que no han sido objeto de un andlisis interpretativo de =
los tribunales; pero puede afirmarse que gran nimero de proble--
mas que suscita la aplicacién de la ley nacional o la de los -~
tratados internacionales, ya han sido tocados en un sentido o -
en otro por la jurisprudencia. Las reglas acerca de la regis—-
trabilidad o no registrabilidad de marcas; las cuestiones que-

suscita el principio de la especialidad del signo distintivo -

a través de la clasificacién de mercancias; el trato privile--
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giado que reciben las marcas notoriamente conocidas; las reglas
a que debe someterse el juez para determinar si una marca es -=
imitacion de otra; los elementos constitutivos de las diferen=--
tes modalidades de la usurpacién de los derechos sobre marcas;

y como resultado de sus decisiones se va formando un serio cay

dal de jurisprudencia que es menester consultar cuando la ley-

es obscura o ambigua en sus preceptos o cuando de ptano es omj
sa en soluciones a casos concretos. Podria llegar a afirmarse

que la jurisprudencia mexicana en el campo de las marcas es ==

tan respetable y de produccidn tan abundante y variada, como =

algunas otras ramas del derecho.

A continuacidn mencionaremos en forma muy superficial, al-
gunas tesis de la jurisprudencia mexicana:

Las reglas sustentadas por la doctrina y los principios =
generales de derecho en materia de imitacién tienen constante-=
aplicacién en las resoluciones dictadas en diferentes casos:

Se ha considerado imitada !a marca "Benedictine'" por el -
uso de las marcas 'Benedictinos" y por Ié "Verdaderos Benedictis".

La marca “Coca-Cola' se ha considerado imitada por las si-
gulentes marcas: 'Coca-Nola", "Cocola", '"Kola Coca", "Pola-Cola",
“Soda-Cola", étc.

La marca '"Henessy" se considerd, igualmente, imitada por el
uso de las marcas "Hendessy'" y "Hendressy".

El concepto de uso de marca en un sentido amplio por medio
de su empleo oral o gréfico, aln cuando no se aplique material-
mente sobre mercancfas, ha sido aceptado, considerandose que ==
el simple anuncio de la marca '"Chanel", en escaparates; el em==
pleo de la marca "Chevrolet" como rétulo de un establecimiento

comercial; como una infraccién a los derechos de los propieta~
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rios de las marcas, por la jurisprudencia.

Se ha reconocido también por la jurisprudencia que cuando
la marca consiste en un emblema, el derecho exclusivo sobre la
misma debe comprender igualmente la denominacidn correspondfen
te a dicha marca figurativa: Se negdé el registro de la marca-
denominada "La Lira", por existir registrada una marca consis-
tente en la representacién gréfica de una lira.

Y asi como ésta, podrfiamos citar muchas mas.

Las reglas sobre condiciones esenciales de la marca para
ser protegible, se aplican en estos casos de marcas considera~
das como impropias por ser genéricas respecto de los objetos a
que se aplican, a saber:

"Hard Rubber", para peines de goma dura, "“Sarteneta", pa-
ra utensilios de cocina, étc,..

También la jurisprudencia ha establecido que la prohibi-
cién de emplear nombres geogrdficos como marcas, estd condicig
nada a la circunstancia de que esos nombres indiquen la proce-
dencia de los productos 6 que puedan originar confusién en ==
cuanto a ella, no bastando el simple cardcter geogrdfico del-
nombre para que se rechace su registro como-marca.

Y por lo mismo se autorizé la marca "Columbia" para dis-
tinguir anteojos; la marca "Tulsa" para amparar herramientas;
la marca "Panamd", para papel carbén.

Asimismo, se viene aplicando otro criterio, conforme al
cual, el conflicto de derechos entre la marca notoria y la -
que registra el usurpador, aunque ambos registros distingan-
mercancfas clasificadas en grupos distintos de la clasifica-
cién, debe resolverse en favor del titular de la marca noto-
riamente conocida; a manera de ejemplo: considerando como -~

notor iamentegonocidas en el pafs, las marcas: "Bulova", =--
"Singer", '"“Ipana", étc., (17)
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CONCLUSIONES

1.~ La Propiedad Industrial es el conjunto de
derechos que adquiere el titular creador o inventor de-
una marca, patente, nombre comercial, etc,, cuando le =
son reconocidos y protegidos por la ley, en el momento-

de su registro y frente a terceros.

2.- El reconocimiento por el Estado, de los -
derechos de Propiedad Industrial, a través de la admi--
nistracién piblica, tiene efectos declarativos, mas no-
de constituirlos, otorgando los tftulos correspondien=-=

tes y que sirven para el legal ejercicio de esos dere--
chos,

3.~ Los Derechos de Propiedad Industrial, sg
gin sus fines, se dividen en dos: Creaciones nuevas y-
Signos distintivos, Las primeras son: patentes de in-
vencién, de mejoras, modelos industriales y dibujos o=
disefos industrlalis.

Las segundas son: marcas, nombres comerciales,
avisos comerciales, indicaciones de origen, secretos de
fébrica, represién de la competencia desleal.

Las primeras dan a su titular un monopolio -
temporal de explotacidn.

Las segundas dan al fabricante y al comercian

te, proteccién ; y al consumidor, seguridad; incluso, =«
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‘estos dérechos, estrechan las relaciones entre productor
o intermediario con el consumidor.

4,- Nuestra Constitucién y las leyes y trata=
dos que de ella emanan, reconoce y protege los Derechos

de Propiedad Industrial,

5.= Los problemas de Propiedad industrial que
se presentan, deben ser resueltos conforme al desarro--
llo de cada pals y con experiencia préctica de otros ~--

paises,

6.~ La marca es un signo, contrasefa o medio
de identificacidn, que puede usar e! fabricante y el =~
comerciante, para identificar los productos que produce,
o expende, y también para diferenciarlos de otros similg
res o parecidos y as? protegerse contra la competencia -
desleal; sirve también la marca, para denotar su proce=-
dencia u origen; a su vez sirve al consumidor del produg

to, para identificar los de su preferencia.

7.~ En el transcurso de la historia encontra~-
mos claros antecedentes de lo que actualmente |1amamos=
marcas y que, poco a poco se ha ido legislando sobre =~=

ellas con mayor acierto e interés.

8.~ En México, se empezé a legislar especifi-
camente sobre marcas, hasta 1889 en el Cédigo de Comer-

cio y después apareciS 1a Ley de Marcas de Fébrica de 28

de noviembre del mismo afio.
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9.- Existen dos grandes grupos de tipos de

marcas, que pueden contener cualquier otro tipo diver

so, es decir, que cualquier otra clasificacién de mar

cas, slempre estd contenida en alguna de las dos grap
des clasificaciones que son: "marcas de fébrica" y =--

“marcas de comercio".

10.~ La separacién de poderes ha permitido =
‘que al ser revisadas las resoluciones administrativas
en las contenciones que se presentan en materia de --
Propiedad Industrial, sean mfis apegadas a derecho, ==
puesto que los funcionarios del Poder Judicial son ==
Peritos en Derecho y ademéis no representan ningin in-

terés dentro de la controversia.

1.~ Todas las resoluciones administrativas,
sentencias de los Juzgados de Distrito y de la Supre~
wma Corte de Justicia de 1a Nacién, representan fuen--
tes muy importantes y vallosas/g:;.reformas que se ng
cesitan en nuestra Ley vigente y para los estudiosos-

del Derecho de Propieded industrial,
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