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Cuando se pretende hacer un estudio, investigacidn,
o en general cualquier esfuerzo por comprender una determi-
n2da coss o situacidn, el intelecto humano se ve fuertemen-—
te influencisado y enriguecide por a2guellos hombres gue tra-
tan 21 paso del hombre, como génere en ests vida, tengz un

fin y un sertido.

Bs as{ que ante todo, egradezco 2 la Universidad 1o
oportunidad de investigar, ello ha significado en el trans-—
curso de mi etapa estudiantil, la principal motivacidén para

tratar de aprender algo nuevo cade dia.

Comparto la opinidn, de que en el mundo del Derecho,
‘existen tentas posibilidaedes como hombres, por lo que hace
nés intefesante el tratar de der uns opinidn sobre una de-
terminada inatitucién jurfdica. Esto ea lo que me hizo ino
clinar por la jéven especialidad denominada Derecho Marce-'
Tio, ya que 1a my respetable opinidn de los tratadistas,
aai.gomo la propia, serd objeto de serios y profundos and-

“"1isis.en 1o sucesivo.

Toda motivacidén tiene una causa que la produzca,
en mi caso, fue la honestidad y profundidad de los cono-—
cimientos en esta materiz, adends de su admirable senci-

1lez,del "coloso' tratadista: el doc¢tor David Rangel Kédina.

Creo al igual que 61, que el inico medio para ba-
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cer més arménica la vida entre los hombres, lo constituye
el Derecho. Es por esto, que los semtimientos personales

al mismo se ven constantemente en forma ascendente.

Por ello, quiero el hacer miblico mi compromiso pa-
re2 no cejar en la lucha por aportar elementos que nos lle-

ven a comprenderlo mejor.

Bs mi deseo agradecer a todas las personas que de
ungé manexa u otra comtribuyeron a la eleboracidn de este
treba jo de investigacidn, Su aportacidn, por modesta que
heye sido, fue imprescindible para el andlisis de lz ins-
titucidn‘ juridica de la mareca.

Bl fin de dicha investigacidn, es la de provocar
tanto al lector, como al estudioso del derecho y al estu-
dioso en general, la inquietud por tratar de comprender
la sencilla opinidn expresade & lo largo de ella: ya que
no creo en las verdades absolutas, la dnica que conozco

Yy creo como tal, es Dios.

Por lo anterior, expreso que el lector de la pre-
' sente tesis, sea benevolente con la misma, pues el dnico -
propdsito es dar una pequefia .y modesta contribucidn al

Derecho Marcario.

Cludad de ¥éxico, 1989,
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I N R O D U C C I 0 R

K. Derecho Karcario es hoy en dfa, une de las disci -
plinas mis intei‘asantes de la Ciencia Jurfdica, ya que en
_ elle convergen una sexrle de elementos y circunstancias que
von a permitir al Dereche, como dnico regulador de la condug
+a humana, desarrollar su objeto y canpo de aplicacién en
forma paralela =zl comercio, e incluso tomar le vanguardia ‘en

la evolucidn del mismo en este sentido.

BEn el primer capftulo de nuestra tesis, abordamos le
ne.tumlerza juridica del llamado Universo del Derecho Inmate-
riel, que sexrd la fuente del origan del Derechs Intelectual,
as{ como del denominado Derecho Industrial, mismo que por la
evolucidn del comercio y el cardcter cosmopolite del hombre;
tmen como consecuencia la eapecialidad de este dltimo men-
,cionado en el Dereeho Marcario,

Para ello se proporcionardn sus diverams acepciones
1lo. qua -nos 1ievaré a tener un conocimiento mAs c?rcano a lo
: p;'eclﬁo del asunto.,

Proseguimos analizendo al Uso no autorizado de la max
ca3 pero teniendo rara ello el boagquejo de 1o que sexd la
sustsancie de nuestra materia marcaria. Bz de este mo;io, que -’
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conoceremos & uno de los principales aspectos que originan o
dan vida a tel ilfeito; la competencia deslesl, as{ también
como 1a accidn represiva al respecto. En este sent'ido, habla,
remos brevemente de le descomposicién del vocadlo uso no au—
torizado de una marca, por el que se da un lenguaje vulgar y
lleno: la pirateria,

Bn nuestro segundo capitulo, eatudieremos el nacimien
to 'y evolucién por el tiempo y espacio de la marca, as{ como
la represidn jurfdiecz al uso no autorizado & ia misma desde
un punio de spreciacidn global y somero., Se elabors el orden
propuesto en dicho capftulo, porque se pudo apreciar la gran
riqueza de material, sobre todo en el aspecto internacional,
lo que nos orillaria hacer de ello, un trabajo exclusivo.y
especializado de dicho rubro,.

Bn este sentido dividimos 1la vida de México en custro
épooas: 1e de las Culturas del Valle de Anamuac, le Colonia,
la Independiente y la. Postrevolucionaria gue actualmente se
vive, es décir, -nuestra semblanze histérica finalizard con

la vigente Ley de Invencioxies ¥y Marces,

%1 tercer capftulo, #se da un breve panorama legal en
el &mbito nacional ¢ inmtermacional, o sea, sus fundamentos
principales bajo 1los cuales, ests contemplado, tanto en mesg
tro pafs o través de los ordensmientos especificos al respeg
. ‘to, como por los Convenios y Tratados Intexrmacionales sus'ér:_l._

tos por Héxico en el £mbito externo,
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Bn este mismo rubro, anslizaremos ls funcidn de la
merce, sus caracteres, los sujetos titulares de ellas, as{
como la clasificacidén de dicha institucidn legal por nuestio
Derecho Pos{tivo vigente. Bl £in de lo anterior, es compren
der los elementos sustentivos gque son violadosr por ususaryios

no autorizados,

Durante el cuarto capftulo de este estudio, tocare -
mos las ceusas, que a nmuestro juicio, son las principales
para que se presente la figura ilfcita del uso indebido. D1
chas causas las hemos dividido en tres grandes grupos; la de
carfcter psicolégico, las econémicas ¥ por #ltimo las de ca

_rédcter jurfdico. Bs importante resaltar, que las dos prime~ -
ras mencionadas ban sido analizadas en forme global y sin el
- afén‘de invadir ésferas de estudio en forma empirica e irres

ponsa.ble.

Bl sucesivo cmpitulo en el orden, es decir, el guinto,
nos ofrecerd el penorama jurid:.co de manera minuciosa en las
hipotesis legales en que se presenta la materia ohjeto de

: mestro tema de 1nvestigaoi6n, o1l uso 1ilegal o no. autorizado
de una marce de un producto o de. un servicio cieérto h'4 deter '
mimdo.

De igual forma haremos mencidn vy anﬁlis;a de 1as san

) ,ciones y penas ‘que tmpone la Ley de Invencionen y Iaroas a

'_r..'l.os infractores, as{ tam'bién como 'J.a '.anompati‘bilidad que se
v-ﬂucita en los témﬂnos ae sustancia y prodedimiento del orde‘
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namiento jurfdico en mencién con los términos constituciona=
- les, penales y de procedimiento penal.

. Por lo que consierne a nuesto sexto capitulo, le hemos
dado un enfoque ‘del Der=cho Administrativo, poxr considerar
de elementasl importancia, hacer el estudio de las institucig
nes del Bstado mexicano que protegen a las marcas, y por en-
de, los &rganos pdblicos facultados para reprimir legalmente
A los usuarios no autorizados de las multicitadas marcas,

En oste nisno carﬂ:exto, ca ofrece en Aiche rubro de
- investigacidén, el i¥nico procedimiento legal reconocido por
1la 1éy para ser tituler de une narca, &:z{ mismo como la sus-
tancia que rév:lsto este derecho otorgado por ésta y las moda
lidades para extinguir a la marca como una prerrogativa del
Derecho Industrial. Y como parte Hltima de este punto a. desg
n‘olllér, hacemos referencia y estudio a2 el Procedimiento Ad-
ministrativo pars solicitar la declaracidn del Uso Ilegel,
bla,si'como los recursos que pzjeveé la ley.en mencién. Como -as~
’ yécto pecﬁl:lar y. atractivo al tema, ofrecemos algunos datos
estadioticos en relacién a muestra institucién mercaria, vro
,porcionados por la autoridad cbmpetente‘ para conocer de ellos:

La Secretarfa de. comercio y R:mento Industri&l.

. ® séptimo capitulo de. nuestm tesis, obedece a la-
interpretaoi&n Judicial de ].as 1eyes en la ma.teria, por el

: mﬂximo tribunnl al respecto, o gen, La Buprems (.‘orte de Jus—
ticia de 1k Mci6n. Bn. el ismo ‘ae ofrece 1a mndaxentacién
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Jurf{dica pam determinar la competencia administrativa y ju-
dicial de cardcter federal. De ipual modo deremos los datos
esenciales de forma y forndo a casos resueltos por la Supre-
ma Corte, en especial, a los suscitados con la marca mundial
mente conocida "COCA-COLA" con algunas oiras marcas semejen—
tes; o parecidas, o no autorizadas que ostentaban t21 demomi
nacién. Complementendo dicho capfitulo damos a conocer les te
sis Jurisprudencisles mAs importentes que se dierén en mate—
ria del Derecho Marcario durante los afios 1986, 1987, 1988 y
los cuales', aparecen eha el Informe Anusl del Presidente de
18 Suprema Corte de Justicia de la Necién. Y, & manera de
aportacién ideolégica y prdctica, hacemos un profunde andli-—
sis & une Tesis Jurisprudencial que se produjd durante el
aflo de 1986, y que fué la marca "NERR-MIO", el objeto de la
nisma,

Y finalmente en mestro ltimo ecezpitulo, el octavo ra
T ser precisog, d4amos un bosgquejo a futuro de lo que penas—
mos serdn las marcas registradas, asf{ como el uso ilegal o

"'no sutorizado de las mismas.

Rsperamos que 1a divisién de temas y tépicos de la
' institucidén jurfdics del ilfcito marcario, hays sido compxren
4ido mejor a travds de ello. L



‘Hay hombres que luchan un ‘afa y 'son huenos,

-hay hom'bres nue luchan una semans ¥y son mejores.‘:
hay bombres que luchan’ un mes y son muy buenos;

' pero hay hombres que 1uchan tode 1a vida,

#s05 son los imprescindibles.

"(Atidnimo). -
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1) EBL URIVERSO DEL DERRECHO INMATERIAL.

Desde el primer punto & tratar sobre este trabsjo de
investigacidn, se aprecia una clara tendenciz por tocar te-—
mas y tdpicos del mundo jurfdico que han sido poco analiza-
dos por los estudiosos de la inagotable Ciencia del Derecho.

Cusndo hablamos de los "berechos del Bombre", rela-—-
ceionamos inmediatamente el precepto enterior con el mundo
de lo mtang:[ble, es decir, con tedo squello que no puede
ser percibido por algunmo de mmestros sentidos; tales como
el olfato, la vista, el tacto, el ofdo y el gusto. Pero no
podemos hacer une separacidn tan tajante entre lo tangible
¥ 1lo ‘intangible; ya que el adlo hecho de ser un smte huma-
no, nos oblige & meditar scerca de la nana convivencia en—
tre dichos entes, as{ como ‘realizax conductas que no afec—

ten a8 esa colectividad en referencia.

Bs de esta manera comc podemos. aprecliar que -la exte—
r:lor:lzacion de la conducta de todo ser humano va & producir
) alg\in o algunos efectos que serén 1nvariab19mente percibidos,
por muestros sentidos.

Se dice por los eapeoiauataa en el noreeho Conatitu—
eioml rundmlentalnente ol: querido maestro Ignacio Bu‘goa.
'.que todo ger denominado hombre, 31 tener oono excluaiva cua-
1idad 1a de 1a inteligencia g conciencia va a" "noz‘ar" su
' eonducta, de 1:51 syerte, que todo hombre tendré la protee-‘
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¢ién de sus congéneres a través de un cuerpo colegiado de
leyes, que tendrdn como finalidad el recomocimiento y la de-
fensa de esa colectividad en un contexto inquebrantable y
supremo llamado Orden Pdiblico.

B8 por ello que el Derecho tiene como fin esencial
1a proteccidn de esos derechos subjetivos publicos.

Muy acertadamente los filosSfos de la Ciencia Juridi-
ca hablan ya de “propledad"; pero no sdlo en el contexto que
comunmente blaA conocemos, 5ino gue tambidn ye hablan de la
ACTIVIDAD INTELECTUAL que lleva a cabo el hombre a través
de su pensamiento que tienenv como finalidad producir algin
bien o servicio a una determinade sociedad.

Bn este oxrden de ideas, sacamos en conclusidn una
vez asimilados los estudios del maestro Eduarde Gercia My~
nez, as{ como Bafael Preciado Herndndez, que la honroaé-ac-
tividad de crear debe ser entendida como une propiedad de
aquel hombre que concibe la idea. :

Bl concepto ha sido dado apensas hace algunos lustros,
pero en México es el querido maestro Devid Rangel led;na,
quién 1o explica mds 'clari;nehte_ diciendé que ™ Al conjunto

. d¢ los derechos rénﬁltantes'de las concepciones de la inte-
1ligencia y del tra‘ba;]dinvteleotual, confemplados' principai—
n'en:te‘ desde el aspecfo del iarovechb material que de éllbs
puadé'resultar, acostimbrase darle la denon;n&icién genérica -
de propiedad intelectual, o las denominaciones de pro.i)iekda.d‘
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inmaterial, bienea juridicos inmaterinles y derechos intelec—
tualeg" (1).

Por su parte el autor Joao de Gama Cerqueira denomi-
na a esta especizlidad del Derecho como Propiedad Inmaterial,
atendiendo fundamentalmente a "al objeto de los derechos a

que se apliea" (2).

Por su parte también el sutor Hicolz Stolfi llams =
esta institueidn jur{dieca como Bienes Juridicos Inmateriales;
debido a que "son objeto de la ley del Derecho de Autor" (3),
por que argumenta en dicha ley se contempla 8 preceptos y
rubros afines como; los dibujos y modelos de f£fbrics, las
ratentes de invencidn, as{ coms lm=s marcas de fdbrica y de

comercio.

El jurista belge Rimundo Picard denomina a esta mate-~
rla como la de los Derechos Intelectuales, como consecuencia
a que se atiende & "una puevs categoria de derechos que son
de naturaleza suil generis y tienen por objeto las concepcio-
nes del esp{ritu, en oposicidn a sus derschos reales cuyo
objeto Bon las cosas materiales™ {(4). Complementando sus i-
deas este autor seflalaz que los derechgs intelectuasles son:
4) los derechos sobre las obras literarics y art{sticas;

b) los inventos: :
Lc) los modelos y ditujos industriales;
4) las marcas de lfdbri'ca;

e) las ensefias comerciales.
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Tomando en consideracidn las anteriores definiciones
el maestro David Rengel Xedina nos ofrece la siguiente de—
finicién de Propiedad Inmaterial:

"Ia Propiedad Inmaterial comprende tanto los derechos
relativos a las produccionmes intelectuales del dominio lite-
rario, cientifico y artistico, como los que tienen por obje-
to las patentes de invencidn, las patentes de mejoras y las
~ patentes de modelos o dibtujo industriel, obraz todas perte—

necientes al campo de la industria™ (5).

Es de esta manera como podemos dejar de una nanexrs
clara y sencillza que el régimen del Derecho Marcario no re-
cae de una manera directe al marco de la Propiedad Intelec-
tual; pero si de mamera indirecta, dsbido a que su objeto
recee fundamentalmente aobre los derechos de cardcher imma—
terial.

Bn este sentido y tomando en cuenta la imprevista e
incalculebdble evolucién del comerceio, ‘tanto nacional como el
internacional, se propone poxr el autor de este trabajo de
investigacién, que la marca, sea cudl fuere su esencia, es
también una creacidén del intelecto de una persons; ya que
8l objeto prinoipal de distinguir & um bien o servicio ¥:
el de hacerlo w®nico en el universo comercial, utilizando pa-
ra ello una serie de caracteristicas tanto fisiocan como in-
telectivas que permiten esa fAcil discriminacién por el con-

sumidor o comprador comercial.
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Como podrd observerse més adeiante, la anterior pro-
posicidn tendri una serie de elementos psicoldgicon, soclo-
1dgicos, econdmicos y jurfdicos que mos llevan & contemplsr
la anterior aceveracidn.

2) CORCEPTO DS DBRRCHO INTELECTUAL.

Se debe precisar primeramente quae en el punto ante-
rior se habla de le institucién que do nacimiento a dos di-~
visiones & la misma: el derecho intelectuesl y el derecho in-
dustrial,

Definiremos & eate rubro como lo hace en forma por
demds exf{tosa el autor frances Michaelides Nouaros, esta-
bleciendo que "1m obrz intelectuel es el resultado material,
el efecto sensible en el mundo exterior del ejercicio de las
fucultades creadoras del individuo®™ (6).

Cabe seflalar que los sutores Nava Negrete y Alvarez.
Soberanis destacan igualmente a 1la originalided como elemen-
t0 sine quan non del derecho intelectual, situacién con e
que estamos totalmente de acmerdo, ya que como se asentd en
lineas anteriores es el aspecto mAs importante gue busce un
autor de una idea para llevarla al calo.

BEn 1e institucidén juri@ica 2 que nos referimos en ea-
te punto, se establece que existe 1la originalidad cuando el
autor, al combinar los elementos en el boagquejo infinito de

sus ideas, realiza una produccidn nueva.
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3) PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Una de las definiciones que se acercan més a la natu-—
releza misma de esta instituoidn es la que ofrece el multi-
eitado jurista Rangel Medina, Al respecto dice que "la pro-
piedad industrial puede ser definida como un nombre colecti-
vo que desigma al conjunto de institutos juridicos o leyes
que tienden a garantizar la suma de derschos deducidos de 1a
actividad industrial o comercial de una perysons y & asegu-
rar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial™

(7).

Aunque 1la anterior definicidén se le cuestione en al-
gunos aspectos, pensamos que por no incurrir en controver-
sias fundamentalmente jurfdicas-filosdfioas, se debe discri-
nar tal acepcidn, basados en los elementos que la constitu-
yen y que sexrdn explicados en el tercer capf{tulo de la pre-
sente inveatigacidn.

4) CONCEPTO DR DERECHO MARCARIO. )

Ia detinioléﬁ'que propone el maestro Rangel Medina
en su obra jurfdice de la marca, nos parece que abarca cas{
Ja totalidad de los elementos que constituysn a tal instito.-
oidn, ya qua‘aesde mleatro‘ punto de vista adolece da algin
cardotar esencial y de forma de 1a misma,

BEstablece que el Derscho Marcario es "cabalmente un
conjunto de noxmas an-idieé.r_u nediante las cuales el Bstado
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" regula los derechos de propiedad industrial sobre los sig-

nos distintivos de mercancfas” (8).

A la anterior aprecimcidn creemos que le hace resal-
tar los sigulentes aspectos:
a) ol slememto ds intelecto que lleva consigo todo signo dis-
tintivo;
b) las repercvuciones gue se Bﬁoitan como violacidn de esnte
Qerecho inmaterial demominado marcario.

Atendiendo & ambos aspectos se propone que la defini- .
cidn de Derecho Marcario establezca lo siguiente: »

E1l Derecho Marcario es el conjunto de normas jurf{di-
cas que regulan y protegen la actividad intelectivﬂ del su-
tor o creador de ciertos elementos distintivos de una marca

. ¥y que tienen como fin elemental crear o apoertar una serie de
Propledades para distinguir una precisa y determinnda merxr-
cancfa, 1a cufl, aportard a la ésfern comercial nacionsl o
intermacional una pooidilidad mis a un -e:?cgdo ‘comercial
plenamente normado por ol derecho, ¥y qué la wiolacidn al
miamo generard dafios y perjuicios tanto & su creador . como a
ia vie de comercializacidn y consumo de dichu mercanéfa.

5) LA AUTOROMTA DEL DEBECHO MARCARIO.

Se han dado divermos criterios pare tratar de dar una
auto;ion:[a al Derecho uaz-cazfio; ‘pero hoy en dfa sobre todo
en.su aspecto procesal no ha podide ser ésclarec;do.



—-10-

Ia autonomia de ests institucidn es clara y precisa,
auunque no bhaya bastante literatura jurfdica al respecto en
México, i podemos basarxrnos em la literatura juridice intexr—
nacional, 1la cudl nos precisa el aspecto o aspectos que nos
han llevedo a considerar a la ésfera del ¥erecho Larcario

como autondma.

Bs importaente destecar que dicha autonomfa no impli-
ca que no existan relaciones con otras remas del derecho,
" 8ino por el contrario, existen profundas interrelaciones en-
tre el Derecho Marecario y el Derecho Civi}, Derecho Mercan—
t1l, Derecho Adninistrativo. '

Ilag referidas relecliones serdn smplismente tratadas

en nuestro tercer capitulo de ruestio estudio en cuestidn.

6) DEFINICION DE MARCA DESDE EL PUNTO DE VISTA GRAMATICATL.

Bs importante en todo estudio serio tratar de preci-
sar el significado de la palabra que involucra nuestrs inves-
tigacidn; ya que nos dard una visidn mds completa al respec-
to.

Rstablece el diccionario ‘de la lengua castellans que. -
ndesde el punfo de vista del tréfico comercisl, la marca es .
toda contrasefia. representada pox 1niéialea, cifras o sefiales
especiales, que se coloca en loa envases o embaia:jeé de las
‘mercanciaa, o en éstas cuando van sin embalar, para ‘diferen~-

odar unos 'bultoa de otres y para podexr precisar loa que co—
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rresponden a cada expedieidn” (9).

7) DBFINICION DE MARCA DESDE EL PUNTO DE VISTA TEORICO.

Atenderemos a este punto sefinlando a los autores que
proponen ung definicidn sobre 12 marca, siendo éstos nacio-
neles o extranjeros.

2) Ia enciclopedia jurfidica Omeba establece que 'la marca es
una selal o distintivo que ponen los comerciantee 0 industria-
les, e igualmente los agricultores 2 sus productos pars iden~
tificar 1la procedencia de los mismos y diferenciarlos de e~
1ics". (10). '

Asimismo, 1a ubica dentro del ci{rculo del “erecho In-
ternacional Privado. Contimia explicendo que "la marca es ‘

. el simbolo que identifica a le universalidad del mercado de

calidad y circunstancias diferenciales de las distintas mer-—

cancfas que a 41 convergen en pendular movimiento de oferta

¥y de demanda,

"Su objeto .se halla constituido de bienes de carde—

. tei patrimonial, especificemente de bienes inmateriales, y
entre ollos (patenteebde invencidn, dibu}loa, nombres, ect.).
I8 WArca; sUrge’ COmo una expresidn que se natarializa on sim-

” bolos del espiritu; como tal es legislada por el Derecho In-
dustrial, que norma 1l Propiedad Industrial, praciuamente en

‘lla genaralidad de propiedad y en. la particularidad de -indus—
trial con caracteres, en este liltimo casgo, propios ¥y asancia— ‘
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les, inherentes a la singularidad de su naturaleza jurfdi-
ea" [11).

Para Yves Saint-Gal la marca forma parte de "un con-
junto de derechos de propiedad industrial, encaminadqs, por
una parte, a facilitar a un individuo, una agrupacidn o una
_colectividﬂd, el pleno ejercicio de su industria o de su co-
mercio y, por otra parte, a garantigarles contra las usurpa—

ciones y las actuaciones {licitas de terceroa™ (12).

Por éu parte Albert Chavanne y Jean-Jacgques Burst de-
finen a 1a marce como "un signo sensible puesto sobre un pro-
ducto o acompafiando 2 un producte o servicio y destinado a
distinguirlo de los productos similares de los competidores
o de los servicios prestados por otros™ (13).

El autor M.Z, Weinstein la define como "un signo utri-
lizado para distinguir un producto o un sexvicio, con la fi-
nalidad de permitir diferenciarlo de los productos o servi-
cios suministrados por los competidores® (14).

Bs muy importante destacar que estos autores de ori-
gen frances, definen a la marca a través de su funcién espe-
cial o sea 1a diferenciecién, de igual forme hacen notoria

- mencidn de los objetos sensibles. de ser distinguidos por u-

" ‘ne maree.

Rl autor italiano Ezio Caplizzenc establece que "las

marcas ne puedeb. definir como aquellas contrasefias de pro-
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ductos y mercanciss que, andlogamente & los otros signos dis-
tintivos (firma y ensefia), son llamados a desempefiar una fun-—
cidn diatintive de determinndos productos y mercancimss, so-
bre los cuales se fijan, de otros iguales o similares y por
eso confundiblea"” (15).

De la misma necionalided Renato Corrado define z la
marca como ‘"un signe identificativo del resultedo de una ac—
tividad empresarial productiva o de servicios, con el objeto
de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hallan en
el mercado" (16).

Como puede apreciarse la doctrina italiana no dista
en 1o esencisl de 1a francesa, sdlo mo concuerden en la lla-
nada funcidén distintiva,

En Espafis, donde se dice que los derechos de autor,
las invenciones, patentes y mercas, han sido ampliamente de-
sarrollades por sus juristes daremos algunas de les definicio-
nes al respecto.

Baylos Correza seilala que "1la marca s un signo des-—
tinado a individualizar los productos o los servicios de u-
na empresa determinads y hacer gue sesn raconoc_idoa en el-
mercado por el p¥blico oo;mumidbr. Ko identifica un produc-
%0 o un servicio considerado em su individualidad; simo em

cusnto ejemplares de una serie™ (17).

Para C,B. Mascarefias la marca es "un signo que ge usa
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para distinguir, en el mercado, los productos o -los servicios
de una empress de los productos o los servicios de las otras
empresas® (18).

As{ también pare el jurista Arturo Cauqui "las marcas,
la forma mAs tipica de registro de los signos distintivos,
ae aplicen a distinguir en el mexcado de los productos o ger-
vicios proporcionndos, o prestados por su titular, de los
productos o servicios de 1a misma naturaleza que se comercia-
licen a un tiempo" (19).

En latinoamérice existen también diversas aportacio-
nes 81 raspecto; tal es el caso de Colombia, quién a través
de Jesds M. Carrillo Ballesteros y Frsncisco Morales Casas
ofrecen la definicidn de marca como  "el signo que tiene por
ob.;]eto distinguir mercancf{as, para beneficio de quienes se
han servido de ellas ¥y no hap sido engaiiados en cuanto & su
eficacia o utilidad, bemeficio que +también se extiende al
comerciante que gqulere preservar o mejorar su clientela”
(20).

Ia definicidén proporcionadsa por Boris Kozolchyk y Oc-~
tavio Torrealba ambos de nacionalided costarrisence, estable-
00 que "la mares es cualquier signo que se utilice pere dis-
tiﬁguir en 6l mercado unes productos o servicios de otros™
{21).

Por su parte el guatemalieco Bduardo vdzques Mar_tinez,

precisa a la marca como "lo® aignos o medios materiales que
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airven para seffalar y distinguir de los similares los pro—

ductos fabricados o vendidos por una empresa" (22).

El autor venszolano Benito Sanzd define sencilla y
claramente 2 la marca diciendo que "es el signo distintivo

de los objetos producides o puestos en el comercio" (23).

Bn México se proponen diversas definiciones al res-
pacto; pero por su importancis emn el contenido formal y ma-
terial de las mismas transcribiremos tree de las més relevan-

tes.

Para el juriste Jaime Alvarez Soberenis quien esta-
blece que ls marca "es todo signo distintivo que se utiliza
para distinguir un producto o un servicioc de otros" (24).

En este sentido el maestro Justo Rava Negrete define
a la marca como "todo signo o medio material que permite a
cualquier persoma ffsica o jurfdica distinguir los productos
que elabora o expengde, as{ como aquellas actividades consis—
tentes en servicios de otrosm iguales o similares ocuya fina—
1ided inmediata es 1a de atraer la clientela y degpués cone
‘servarla ¥ aumentarla® (25).

Pinalmente es el admirado maestro David Rangel l(ed:f—
na quién éatableoe en su obra las caméteristicaa de las
definiciones de marca al respecto. Para ello las clasgifica
en cuatro grupos que sons ' . .

é)' J.a que sefiala a la marca un papel de signo indieador del
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Jugar de procedencia de la mercancia;
b) la que consideraz a la marca como un agente individualiza-
dor del producto mismo;
c) la que reune los rasgos distintives de las dos menciona-
das; vy,
d) la que adoptando la tesis mixta ya indicadz enfoca la e-
sencia de la marce en funcidm de la clientela.

Como hemos podido apreciar hay uns gran gama de defi-
nicicones al respecio, lo que motiva a una constante iavite-
cidn al ejercicio profesionsl de tan apasinante rama o espe-~

ecjalidad del derecho.

8) DEPINICION DE MARCA DESDE EL PUNTO DB VISTA DBL DER3CHO
FOSITIVO MEXICANO VIGENTE.

Bn México, nuestre actual Ley de Invenciones ¥ Mar-
cas que se publicd en ol Diario 0Oficial de la Pederacidém el
10 de febrero de 1976, en su T{tulo Cuarto MARCAS, Capitulo
I Definiciones y Materia de Registro, define a las marcas
de -productos y las marcas de sexrvieios. Ias primeraé se cons-
titﬁyen por los a:l.gﬁoa que distinguen a los artfenlos‘ o pro-

duotos de otros ‘de su misma especie o clase, las segundar,
por los signos que diating\xen un servicio de otros de su
misma clase o especie (artfculo 87).

" A este respecto el maestro Nava Negrete opinB que
“es ;umudable el acierto del legislgdor mexicano al definir
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a.laa marcas de productos y de servicios, ya que se conore-

46 & indicar su verdadero cardcter, esencia y funcionalidad;

asimismo el hecho de no haber incluido en ambas definiclones

el término empresa, de naturalezs eminentemente econdmica, y

que, atn cuando se ha pretendido afsnosamente por numerosos

autores, darle una significacidn jurfdica, mo existe unifor-

midad conceptual al respecto, si bien ea clerto de su exito- i
sa aceptacidn en las diversas leglslaciones, también 1o es '
que en ninguns de ellas se ha definido jurfdicamente el tér-

. mino empresa, por lo que su empleo se prestaria an diversas
interpretaciones, en un campo, como lo es el de las marcas,

de por si coxﬁplejo, que lo que busca es une mayor claridad

¥ precisidn jurfdica en la regulacidn de ess materia® (26).

Creemos que ahondar mds sobre el particular resulta-

rfa desgastante e innecesario, ya que la explicacidn dada

anteriormente es muy precisa al respecto.

9) EL USO KO AUTORYZADO DE LA MARCA.

fa‘hemos explicado y definido lo qué debemos enten-
der por marca, ahora tratarenioa dé aportar una de!iniciép
aocercea del ilegal uso a 1a ‘mism, causa principal que moti-
va el presente trabajo de investigacidn,

Ia fuente principal en todag las disciplinas del de- : .
recho viene a ser la ley. RBuste caso no es la,exce‘pcio'n, y _ia

I-ey de Invenciones y Marcaes seflala la prohibicidn de utili- !
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zar sin permiso o sutorizacidn legal ya sea parcial o total-
mente una marca, hasta en tanto no se siga el procedimiento
administrativo al respecto. Bl no seguir al pie de la letra
1a anterior acepcidn legal o utilizer con conocimiento de

causa una marca de bien o servielo ya registrada previamen—
te por la asutoridad, desatar{a como conaecuencia jurfdica la
investigacidn asi como en su ceso las sanciones correspon-

dientes al infractor.

Bs por ello que te puede definir al uso no autoriza—
do de una marca como la serie de hechos y conductas de una
persona fisica o une asociacidén de les mismas, asi también
como por una o varias persones jurfdicas, para trater de si-
mular o engaflar a un piblico comercial emn el proporcions—
miento de biemnes y/o servicios que no han seguido 1la ins-
tancia juridica o legal de registrarlo ante la autoridad

competente.

De esta modesta proposicidn de definicidn de mereca,
es de donde partiremos al estudio de dste {licito tan fre-
cuente en nuestros dias.

10) LA COMPETENCIA COMO GENERADORA PRINCIPAYL DE VLA UTITIZA~
CION INDEBIDA DE UNA MARCA.
En este sentido hemos desprendido la anterior idea
. en el pmito a tratar, de . las numerosas publicaciones en re-~

vistas especiélizadas_al respec’to. Se dice que &1 ¢omercio




es una de 1as actividades mds importantes que rodean al hom-
bré y que ha gide la actividad . que ba originmado comstante-
mente cambios en la vida social, econdmica, polftica, jurfdi-
ca, ete. Bs por ello que al representar una forma de bienes-—
tar sociceconémico se ha visto altemente nutrida en sus di-
versas formas de ejercitarlae por los individuos de ests so-

ciedad.

As{ pues al determinar al comercio como su remoto ori-
gen, debemos entender gue la ldgica consecuencia de esa acti-—
vidad trajo como resultado la competencia entre los indivi-
duos de esa colectividad hacfa el recto de dicha agrupacidén
humana,

Asimismo, lo que puede y debe parecer sano, que es el
me jorar un bien o producto para obtener la preferencia de la )
socledad en 12 que se hays inmerso el individuo productor, se
torna turbio o ilegal; debido a que el Estade como protector
de los derechos de fabricantes y consumidores establece un
éuerpo‘golqgiado de normas juridicas parz armonizar el dia-
rio convivir de esa poﬁlscién. ) :

Cuando dichas normas- jurfdicas son ‘violadas existe in-
mediatamente un romplmiento en el equilibrioc de 1la vida le-~
gal, situacidn que ‘el miamo Batado restableceré en un orden

v tiempo determinado.

Es importante hacer mencién de 1o anterior, por: que.
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ve 8 ser el objeto material de este y muchos mds trabajos de
investigacidn.

11) LA ACCION DE COMEITIRCIA DESLRAL O YLICITA.

- AL respecto el maestro David Rangel Medina hace una
my clara conceptualizzeidn de este punto diciendo que:

"A los competidores eatd permitide disputerse la clien-
tela, pero a condicidn de hacerlo con procedimientos hones-
tos. El caso del comerciante que, con maniobras turbias tra-
ta de establecer una confusidn con otra cosa comocida y esti~

. mada del piblico, para desviar la clientela; y el casoc del
industrial gue pretende denigrar los productos de su compe-
tidor, o desacreditar sus mercancias o su fabricacidn por
medib de declaraciones mendaces que dardn come resultsdo sor—
prender a la clientela de aquél” (27).

Como puede desprenderae de la anterior ideg, as{ como
confirmar las expuestas en el punto inmedieto anterior, no
se. prohibe 1a compe:tencia sana y legal, lo que se sanciona
és el engailo y el aéz-ovechar el preetigio o el bﬁen nombres-
de uma marca para arrebatarle a la olientels,

12) LA REPRESTON DEL USO NO AUTORIZADO DE UNA MARCA,

Bate punto tendrd que ser explicads més ampliumente
en capftulos pomteriores al presente, ya que tiene imnersgé

una serie de elementon gque se analizaré.xi en su debida gportu-~




21w

nidad; pero que por considerar un punto de elemental tras-
cedrncia en este capitulo, sélo haremos mencidn efimera ol
reaspecto.

Al verse alterado el orden miblico en sus normas que
regulan a las invencicones y marcas, el Bstado a través de
sus drganos de gobiernmo investigard y em su caso sancionard
al o log responsables en la ejecucidn u omisidm d= dichas
conductas ilegales.

Da esta manerer y conforme a 1la potestad que el la
‘Carta Magna le otorga al Poder Piblico, se encargard de ha.
cer valer lap senciones & los infractores que la violen.

13) BL VOCABLO PIRATERIA Y SU CONCEPTUALIZACION EN EIL DERE-
CHO POSITIVO MEXICANO VIGENWTE.

Para finalizar el presente capitulo se hara referen~
cia a un voceblo muy comunmente escuchado dfa a dfa en la
sociedad, asf{ como incluso en el medio jurfdico actual.

Esta palabra la define el diccionario de la lengus
castellana como "12 accidn o conducta seguide por un grupo
de individuocs en contra de los bienes de otro u otros en
altemar”" (28). 7

Como phede apreciarse ae identifica al uso no auto-
rizado de una marca con el delito de robo. Ban eate sentido
hay una falsa e incorreota apragiacién del vocablo, ya que
"en estricto sentido se dice qus la pirateiia es uh delito



cometido en altamar. Y por el otro lado el uso no-sutorizado
es una infraccidn o {licito cometido en.cualquier parte del

espacio terrestre, incluso ya el extraterrestre.

Es as{ que en el plano del Dereccho Positivo Hexicano
Vigente no cabe la menor posibilidad de encucdrar a cualquier

supuesto jurfdicoc a la pirateria.

Por el contrario, la ley de Invenciones y Marcas so-
lamente hable de la no autorizacidn del use de une marca,
pudiehdo ser esta de acuerdo a la clasificacidn dade por 1=

misma al respecto.
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Ia Historia del hombre y de la sociedad en la que
vive es poco menos que fundamental. EL investigarla, estu-
diarla y entenderla, significa en cualquier trabajo de este
{indole el de motivar las causas primeras, ss{ com- su evo-
lucidn en el tiempo, de las circunstancias que rodean a

cualquier ciencia o disciplina.

1a Historia es fuente esencial de todo estudio serlo
y vrofundo; ya que el séle omitirla significarias no exponer

las causas que motivan 2] hombre en su paso por esta vida.

Se he pretendido ofrecer una breve semblanza histori—‘
ca de 1la institucidn de l1a marca en el contexto nacional, no
olvidando su fuerte influencia de la ésfera internacional;
pero por su gran semejanza hemos decidido resefiar los aspec-

tos mds importentes del primero.

1) LA MARCA BN IAS CULTURAS DBEL VALLE DB ANAHUAC.

Bl aspecto principal que se desarrolla en estas cul~-
turas eas el comercio. Aparejado a éste se dan una serie de.
situaciones que lo van a ser mds prictico ¥ eficiente, en-
ire ello surge la‘marcé\.

Ios naturales del Valle de México, como lo describe
Bernal Diaz del Castillo, eran grandes artesancs y obreros,
tenfan un gran sentido de le calidad que debfia contener ca-

da producto.
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As{ también las organizeciones de comerciantes es lo
que le da al comercio una fuerza descomunal, a2 tal grado que
el dedicarse a las labores comerciales significaba el perte-

necer a unn c¢lase de ascenso.

BEn esta epoca de la historia de México, mo se tienen
datos prcesiasos sobre la existencia de la marca como una ins-
titucidn jurfdica. Al respecto el masstro Nava Negrate esta-—

blece en su obra:

"Bn los Anales de l& Historia de Héxico no se tiene
noticia alguna de la existencia de las narcas en los puedblos
del Andhuac o de alguna disposicidn que se haya dispuesto al
respecto, la misma consulta de autores que han escrito sobre
@l México Prehispdnico no permite sveriguar ei hubo marcas,
signos o medios materiales gque distinguieran las mercancias
de otras del mismi género o especie que vendian los pochte-
cas en los mercados del mismo reino. Sorprende més, por la

rigquaza de las mercaderiss de agquellas d&pocas" (1).

Ia razdn que se esgrime para no contar con marcas los
pueblos prehispdnicos es que existian en su gran meyoria

trangacciones o trueques de géneros.

"Ia no existencia de marcas en los puebles de Andhuac
encuentra explicacidn en que las transaceiones mercantiles
ne afectuaban por medio de géneros, por lo que no se especi-
- ficaba) individualizaba e indicade el origen de laa mercade-
rias para distinguirlas; por otra parte la' caremcia de nope-



a@a (en su acepcidn actual), y el empleo de ciertos articulos
como sustitutivos de aquélla, hacen pensar que no eran afecs-
tos al empleo de signos o medios materimles dimtintivos de

las mercancias entre si, del mismo geénero” (2).

Datos interegsantes al respecto, a2 pesar de no ofrecer
situaciones precisas en las mercaderias, si las &aportan emn
otros sentidos de la vida de estas culturas; tales como:

) Ias colleras para distinguir e los esclevos;

b) lo2 medios de distincidn entre las clases sociales de ‘1z
regién de la Buasteca;

c¢) los sellos o pintaderias, utilizedos para decorar pinturas

u obras de arte.

2} EPOCA COLONIAL.

a) LAS PRIMFERAS MANIFESTAGIONBS.

No cabe duda de que la conguista de las culturas pre—
hispdnicaes significd un cambio total en las estructuras de
1la vida de dichas culturas. Uno de los aspectos gque se explo-

rarén mds fue el comercio.

En un principio de esta época se prohfibioc 2 les oue-
vas colonias comerciar enire si; pero como lo apunta el mames—
tro Rangel Medina en su obra es hesta el reinade de Carlos
IYI, cuando se permite el libre comercio a itravés de su muy
célebre "Ordenanza o Pragumitica”, con la restriccidn de Ve-
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nezuela y 1z Nueva Espafia (hoy México). Pero finnlmente el
Real Decreto del 28 de febrero de 1789, otorge también 2
estas colonjas la liberiad pars poder comeclalizar entre e-
llas.

Para objeto de la presente investigacidn, debe den~
tacarse fundamentalmente el Reglamento y Aranceles pars el
Comercio Libre a Indias del 12 de octubre de 1778, y en el
cual se encuentras la primer regulecidn del uso no autoriza-
do de las marcas, A su letra dice:

"Siempre gue resultare comprobada la falsedad de las
marcas y Despachos, se castigardn a los autores y cdmplices
de eate grave delito con las pernas que van prefinides en el
eitado ertfculo dieciocho de este Reglamento"(3).

) Siguiendo este orden de ideas, apreciamos claramente

. como Espefia protegfa sus mercancims de cualguier {lcito al
respecto, y 1o que va a originsaxr una serie de consecuencias
muy importantes en el transcurso de 1z historia, y que se~

rdn andlizadas posteriozmente.

" b) YAS MARCAS TRANSPARENTES DE AGUA.

Se debe destacar que el umo del papel qué actualmen-
te conocemos se dic basta el siglo AVIIE, y par@ afrontar
lés nacesidades al réspecto se-utilizi el papel llamado de.
‘“giligrana®, '

Ia conatitucidn del papel menclonado era . la entrala-




cidn de finisimos hilos de 1latdén, cobre o metdiicos, y los

cuales, por su consistencia aparentadban ser translucidos.

Ramdn Mensn, autor espafiol seilala que "habo entre los
fabricantes la necesidad imperante de diferenciarlio, mecien-
te las mercas y contrasefias, empledndose el mismo procedi-
miento antes mencionndo, pero todo hecho en hilo de metal,
entretejido, en forma tal, que la pasta al caer en la for-—
ma, 6l molde o formeto se adherfa a las morcas, menos ain
que & hilos- verticales, y quedando con menog pasta, la figu-
ra era cesi transparente; en virtud de lo cual recibierdn
¢l nombre de mércas transparentes, marcas de asgum o de i

ligrunas el mismo papel” (4).

c) IAS MARCAS DE FUEGO IN I0S BSCLAVOS.

Es importante destacar que este tipo de mercas, nc
constituyen un antecedente de las actuales marcas; pero por

su trascendencia son mencionadzs.

- Los esclavos eran obtenidos segin Silvia Zavala poxr

dos procedimientos:

T) los odtenidos por cautiverio em l1a guerya, y;

Ii) los que tenfan esa condicidn antes de la congquiste.

12 marca impuesta tan infememente a un hombre denomi-—
nado esclavo, se aplicaba con algin herraje de fierro sobre
algune de sus extremidades, con el fin de distinguirlos de
otros hombdbres de su condicidn, as{ como pare detectar su
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condicidn socirl con respecto de los demds hombres que econ-
formaban dicha época.

Pero al igual que las argumentaciones anteriores se
dice que dicha marce de fuego "en los esclavos de los rei-
nos de las Indias, comstitufan un medio prodatorio suficien-
te de posesidn legitime de los esclavos para sus propieta—
rios™ (5).

d4) LAS MARCAS BX-LIBIRIS.

“Siendo las marcas de propiedued el medio que emplea-
rén los duefios para acreditar y constar la propiedad de sus
libros, en un principio consistierdn en estampar la firma o
pintar el propio escudo. Con el tiempo se evoluciond a cédu-—
las pare adherirlas al reverso de las etapas de los libros,
en las cuales constase el nombxe del duefio, su escudo o al-

n simbolo o un lema que lo revalasen" (6).
) q

A esa cédula o trozo de papel, en forma de etiqueta
o de membrete, recibid el nombre de EX-LIBIRIS. Bl signifi-
cado de ello ee "de los libros, libros de, de entre los 1li-
bros de, o procedente ae los libres de, este férmule que ha
sido eapleada en todos los tienpos por el mundo.i)aré 1ﬁdioar
la marca de propiedad de los libros de uns biblioteca pibli-
ca o priveda, fue introducida en la Fueva Bapafia por Buropal

(7).

De lo referido anteriormente, podemos eaclargcer que
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los Bx-libdiris y les mercas de fuego en los libros de las
antiguas bibliotecas, constitufan verdsderss marces de pro-
pledad que tenfan como funcidn,le de indicar quién era el
propietario del bien, ¥y no pretendfan diferenciar objetiva-
mente un producto, no podfan ser sndnimus y carecian de una
finalidad mercantil, por lo que no se les puede considerar

propiamente como un antecedente al Derecho de la Earoa,

Exeptuando la anterior idea, debe sefiularse a aque--
llos comerciantes que sSi ge dedicaban a la venita de libros,
y lo cual constitufa une sotividad licita. Bn este sentido,
si podemos éonsiderar a lo deserito en este pérrafo como un

antecedente de la marca.

e) LAS MARCAS EN EL GANADO.

Ios primerpos afios de la dpoca colonial, se desarrolls—
rdn en medio de una escasa y precaria agricultura; por lo
quée la actividad ganadera paso & ocupar un lugar . preponde-—

rante en la primitiva economfa virreinal.

Io anterior arxo jo como consecuencia el crear un sis-—
tema que procurara la proteccidn del ganado frente a cuml~
quipr actividnd delictuo=a,

Para hacer tal distincidn se utilizd una identifica-
cidn colectiva del gamado a través de una marca o también

de una sefial.
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Ba importante destacar algunecs puntos de vista en re—
lacién a este punto. Prancisco Perrara, citedo en la obre del
maestro Justo Nava Negrete, sefiala que las amarcas de fuego
de los ganados son marcas de propiedad, las. cuales tienen

las siguientes caracteristicas:

I) consisten en un signo adherido e impreso sobre un objeto
¥ que tiene como funcidn la de imndicer, quién es el pro-
' pietario del bien;

II) en caso de transmitir la propiedad del ganado, éste pasa-
rd a formar otra propiedad, con su consiguiente distin-

cién marcarie;

III) la de impedir cualquier posibdle confusidén entre los propie—

tario de dichos'animales.

Asimismo el gran meestro de Derecho Mercentil de la
Pacultad de Derecho, Jorge Barrera (raf, establace que "al
© @efinir 14 marca se then ex¢luir 1as marcas que log agr;l— ‘
cultores ‘ponen a st_i ’ganado, por que su regiamentacﬁn no per-
tenece al Derecho Mercantil sino-al Dereého Civil, y'por qlie‘ .
no .son signos diatintivoa de mercederiaa, ‘sino del derecho
. ae propiedad" (8). ;

Tomando en cuenta las dos ideas enteriores se deupren— :
de que existe una_dodble protecoién Juridic&, una es 1a que
eoncede las’ leg.lslaciones de los diversos paIaes que se ocu-
pan de regular el uso y- la aplicaci6n de las seflales ¥ ‘mAT-

. caa de fu.ago on los ga.nados, tal ¥y como sucede en ia Bctua—




1ided en México, & través de las legislaciones estatales, ¥
la otra es la ley especi{fica en la materia, es decir, 1la ley

de Invenciones y Marcas.

) LAS MARCAS EN LOS GREMIOS.

Cuando 1la economfa esvaficla comenzaba z adquirlir for-
ma en sus siglos AVI y XVII, se formardn los primeros talle-
res de trabajo, en donde los artesanos, en su mayoria natu-
las de la Mueva Sspafia, eran explotados por un patrém. Parz
coordinar que el trabajo fuera de buena calidad, asf{ como
el de ensefiar las técnicas adecuadas, existia la figura del
maestro. As{ es como se dan los primeros gremios, que tenia
por objeto principal el proteger los derechos de propiedad
de loa patrones, con relacidn al contenido y forme de rea-

lizar sus productos.

"Rn la organizacidn gremial, mediante 1a aplicacidn
de normas protectoras, se prohibia que los artesanos come-
tierdn fraudes, engaiiando al oliente incauto, alterando los
artfculos que vendfan, as{ por ejemplo; los pescadores que
coléreaban con aangre de cerdo las agallas de los pescados,

vendiéndolos -por huachinangos" {9).

Como podrd sacarse como una conclusidn al respecto,
los gremios tenfan 1a funcidn de profeger a ese grupo de
patronee de artesanos, o en genersl de cualquier agrupncion
de trebajadores, pars preservar su derecho. de propiedad.
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g) LAS MARCAS BN IOS OBJBTOS DE FLATA Y ORO.

Siendo la regidém latinoaméricana como uns €rea in-
mensemente rica en minerfia, y por ende la riqueza natural
mds importente era la del oro y la plata, hicierdn intere-

santes planteamientos jurfidicos al respecto.

"Sin embargo existen datos del uso de marcas y de dis—
posicinnes que atafien a las mismas; s3lo que se trata de mar-
cas con funciones mucho nda restringidas que las que desem-—
peila el signo mercario contempordneo (10},

As{ también se concluye al respecto que "las piezas de
plata debfan llevar tres marcas: la merce o remache del quin-
to comprobando el mapego de los lmpuestos, la marcs del Ensa-
yador para indicar la ley del metal, y la marca del arti{fice
junto con su nombre, para evitar fraudes, BEs curioso adver—
tir que la mayor perte de la plata labrada que se conserve
de esa época no ostenta todos los signos obligatorios de re-

|
I

ferencia, omisidn que se explica por 1la frecuencia con que
los plateros defraudaban al fisco y por que 1las marcas no
contribufan 8 la belleze de 1a pieza y muchos clientes lo o=
jetaban" (1l).

o Ras as{ que notamos que rese 2 gue lag diverses Orde-
. nanzas, Decretos y Cédulas Reales, en relacidn con la obli-
- gacidn de los artesanos y mineros de distinguir e la plate y

el oro con ume marca, también cilerto es que, debido:a lo anti-
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eptético que era llevarlo al ocabo, ademds de que se podia
evadir a la hacienda real, los mismos consumidores y com-
pradores optaban por rechazar talepg marcas emn los objetos

y mercancias que pretendfan adguirir.
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3) EPOCA INDEPENDIENTE.

Ia regulacidn juridica de las marcas, e va & acen—
tumar en una gran proporcidn, debido a2l alecance que experi-
menta el comercie. De igunl forma podrd observarde ya los di-
vergos ouerpos colegiados de leyes que van a normer la insti-
tucidn juridica de la marca.

a) LA RBGULACION DB LA MARCA POR LEYRS NBRCANTILES,

EL motive que obedece & lo anterior, es que el primer
ordenamiento de la vide independiente del pafs que regula a
la marca 1o va a ser el Cédigo de Comercio de 1884.

El jurista Nava Negrete en su obra ampliamente cita-
-da, cita a su vez el planteamiento de EBarique Orozco, ¥ el

cual por su importancia, haremos lo propio.

"Al hacerse la Independencia de México las ideas di-
rectorias y los métodos y procedimientos de Gobierno eran
substancialmente los mismos que se habisn emnpleado durante
el régimen colonisl. El monopolio, la prohibvicidn, el estan-
co que fuerdn las bases sobre que el Gobierno espafiol, sin
derse cuenta de sus. proplos intereses nl de los intereses de
sus .nacioneilea, asentd su comercio con la Colonis, continus-
rén o‘bsei‘va'nldose, no obstente que el comercio ase declarsd 1i-
bre y los puertos se abrierdn a los buques de todas las na-

- cioneé, por que ée mplanto' desde luego, el rdgimen de las
_ ‘prohibiciones, declarando vedsda. 1a importacidén de 1o que




en 1la tierrs mexicans se producie o se supuso que podria
broducirae" (12). ’

De la idea referids anteriormenie se desprende la con-
clusidn que durante algunos aflos de la vidae 3independiente de
México, se siguid tomende los preceptos legales que se uti-
lizarén durante 1la Colonia.

Ias leyes aplicadaes en materia de marcas hasta el ac—
tual CSdigo de Ceomercio de 1889 fuerdn:

I) las ordenanzas de Bilbao de 1737;
I1).1a confirmacidn 2 la misme por Fernando VII en 1814;

IIY) el Tratado de Comercio de la Curia Pilfpica, siendo legis-
lacidn y Jurisprudencia en Mdéxico hasta 1854;

v

-

el Céaigo de Comexrcio del 20 de ebril de 1884, .y;

¥) el actual Cddigo de Comercioc del ) de enerc de 1889.

b) LAS ORDENANZAS DR BILBAO.

Se les de un cardcter prominente & dichas leyes, ya
que_como lo sefinla el maesiro. Dscar vésquez del Mercado,
- fuerén fuente principal de nuestro derecho, e incluse tenian
la misma rueraé:due el actual Obdigo de Comercic. . '

: En este sentido las marcaé.eran definidas. por dichos
ordenamientos como "1los signos o meédios matériales que .se

epplesn. para indiocar la btocedéncia de la me;caﬁéia; pero
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-en la tiefra mexicana se 'produc:(a o se supuso que podria
producirse™ (12),.

De 1a idea referida anteriormente se desprende la con-
clusidn que durante algunos afios de la vide independiente de
México, se siguid tomando los precepitos legales que se uti-
lizardén durente le Colonia.

Ias ‘leyes aplicadas en materia de marcas hasta el ac-
tual Cédigo de Cnmercis de 1889 fuerdn:

I) las ordenanzas de Bilbmo de 1737;
IT) 1a confirmacidn & la misma por Fermando VII en 1814;

TIT) el Tratado de Comercio de la Curia Pilfpica, siendo laegis-
lacidn y jurisprudencia en México hesta 1854:

IV) el cddigo de Comercio del 20 de abril de 1884, y;

V) el actual CSdigo de Comercio del 1 de eneroc de 1889.

b) IAS ORDERANZAS DR BILBAO.

Se les.de un cardcter prominente & dichnes leyes, ye
-que ‘como lo.sefiala el maestro Oscar Vdsquez del Mercado,
‘fuerén tuente principal de ruestro derecho, e incluso tem.au ’
la misma fuerza que el actual cédigo de comercio.

' Ea eate sentido las _marcas  ersn definidas por. dichns

. ordenamientos como "los signos o medios materiales que se

emplean para‘:v!.ndioar 18 prpeadenc:l.a de la mercanc:(e., pero
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fundamentalmente constitufan medios eficaces que servian de
control, segurided y garantie para facilitar el comerxrcio"
(13).

¢) EL CODIGO DB COMZRCIO DE 1854.

Al igual que las Ordenenzas de Bilbao, no existen dis-
posiciones que regulen de manera especial a las marcas en el

Cddigo de Comercio de 1854.

Ios preceptos que se referimn de manera especifica a
las marcas son: los artfeulos 125, 137, 138, 189, 276, 318,
500, 525, 609 y 638.

d) LAS PBNAS APLICADAS AL USO NO AUTORIZADO DE MARCAS,

Se le denotinaba como un delito de falsificacidn de
marcas, y esiaban comtenidas en el CSédigo Pensl pars el Dis-—
.trito Pederal y Territorio de la Baja California, que =e ex—
- pidié el 7 de diciembre de 1871.

Ias disposiciones jurfidicas tenfan como objeto el de
impedir que se msara indebidagente as{ como la falsificacidn
‘de los mediosoi’iciales,‘ como erém; los’ s,e\llds, “lo,s punZOo~
:nea pers marcar 1a ley de oxo y de la plata, las marcas de
' } pésoa ¥ medidas del fiel contraste y. papel sellado, -imponidn—

dose severas penaé, tanto pecuniarias como. de prisidn.

¥a en af en el Cddigo de Comercio kdve 1903, se hace uns’
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clara alusidn a estos delitos o {licitos en sus artf{culos
700, 701, 702 y 708. '

Artfoulo 700. Se csstigard con un afio de prisidn y
milta d& 50 a 300 peses, vara el que falsifique el sello,
mareca ccntmseﬁa,' gque alguna autoridad use para identificar

cualquier objeto o para ssegurar el pago de alsin impuesto.

Artfculo 701, Se castigard con arresto mayor y multa
de gegunda clase, la falsificacidn de un sello de un perti-
cular, ¢ de un sello, marce, estampilla ¢ contraseiia de una
ossa de cowmercio o de un establecimiente privedo de banco o
de i,ndustria.

Artfculo “702. Se castigarﬁ con la cantidad de las pe~
nes por 1s wmited que sefalan los art{culos que preceden de
este capitulo, 21 gue procurdndose los verdaderos sellos,
punzones, mareas, hacen un uso. indebido en perjuicioc del. Es~
'tado, de una autoridad o-de un perticular.

Axticulo 708. Se castigard con tres meses de arz;es{o‘
al que ponga en un efecto de industria el nombre o la mzdn
comereial de un fa‘hricante diverso del que lo fabricd.

Esa misma pena, se impondrd a todo comisionista o0 ex~
pendédo!j de Zl_os'efectos Buﬂodichqa, gque o sebiendas los pon~
@8 en venta. )

los anteriores preceptos legales, nos dan una olaxa -

idea de log origenes de 1as actuales considerdciones para im- -
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poner senciones e toda persona fisica o jurfidicz gque utiliza

indebidamente una marca.

e) BL GODIGO DE COMERCIO DE 1884.

Bl Codigo de Comercio de 1884, contenia 1519 art{cu-
los, aludfe de iguel forme que el anterior CSdigo de 1854 o
les marcas, sdlo que los artfculos diferisn en cuanto a su

mimero y orden.

‘ La importencia de este Cddigo, es que ya contenia un
capftulo esencial denominado "de la propiedad mercuntil", y
en el cual se regulade por vez primera en nuestro pais de

manera especial las marecas dencmincdas de fdbriea.

"Con wisidn certera y progresista, el legislador me—
xicano considerd que las normas sobre el derecho de 1la pro-—
piedad industrisl en especial de las mercas, nombres mer—
cantiles y muestras, son de naturaleza mercantil y que su

. regulacidn correspondfs al Cédigc de Comercio™ (14).

£) LAS SANCIONES IMPUESTAS AL USO NO AUTORIZADO DEL CODIGO
DE COMERCIO DE 1884,

También nl igual que en el ordenamiento de 1903,‘ya
se hace une mencidén precisa del uso no autorizedo de las

marces, siendo dichos supuestos los siguientes:

I) cuando se use una marca enteramente igual a otra;
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II) cuando resulta una gran analogfa, por que las palabras
nés importantes de una marce se repiten en otrs, asunque

ésta amuncie un propietario diferente;

¥IT) cueando 18 nuevs marca se redacta que pusda confundirse

con otra;
IV) cuando las diferencias sean puramente gramaticales, y;

V) cuando consistiendo la marce en ditujos o pinturas, sean
éstos tan parecidos que produzcan confusida,

Bn este orden de ideas, existfen términos para recla-
mar la accidn de uso no autorizado de una marce, Se le enfo—

caba desde el punto de wvista oivil y penal.

Pare el aspecto civil el término para reclamar la ac—
cidn descrita en el pdArrafo anterior era de un afio contado
desde que se tenia conocimiento de esta accidn ilegal; ¥y
en el aspecto penal se contaba con dos meses que se conta—
ban de igual forma. ‘ ‘

g) LEY DBL 11 DE DICIEMBRE DE 1885.

Bsta ley fué de gran trascendencia para las mareas y
sobre todo pare el derecho mercantil; ya que fodo ‘comercian— :
te tenfa la ohligacidn de matricularse. Bn dicha matricuia,
el regisirador anotaba entre otros actos jur:fdicgs, los i~
tuloa de Propiedad Industrial, patentes de invencidn y maz- -

. ons de fdbrica (artfculos 2 y 3 fraccidn VII). ‘
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"Con el objeto de comprobar fehacientemente la men—
cionade imscripeidn, se puede consultar personalmente, por
1o que e refiere & le Ciudad de México, el actual Registro
pliblico de la Propiedad en su seccidn de comercio, en 1a
que todavia se conservan algunos de los libros en donde se
hicierdn las inaeripciones de los t{tulos de Propiedad In-
dustrial haste el afio de 1903" (15).

h) BE CODIZ0 DE COMERCIO D3 1890.

Rate CSdigo de Comercio no ha sido abrogedo, aunque
9i se han derogedo muchos de suas preceptos porxr distintaes le-

yes gque actualmente se encuentran én vigor.

“No obstante derogar las leyes mercantiles peexisten-
tes (art{culo 4 transitorio), este nueve CSdigo conservd la
obligacidn de inseribir en ol Registro del Comercio los ti-
tulos de marcas de fdbrica (artfculo 21 fraccidén ¥XIII}, es-~
tableciéndose asimismo como sancidn por falta del registro
que los documentos no podr{an producir perjuicio a tercero”
(16).

1) LA PRINER LEY ESPECIAL DE LA HARCA_(1889-1976).

En este nentido y stendiendo & gue 1z inatltucidn de
la marca significaba una constante "preccupscidn™ parn los
estudiosos del derecho, as{ como para los legisladores, se

obaerve la imperlosa necesided de -crear un cuerpo colegia-—
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do de normas juridicas que regulen ya de manera clra, preci-
sa y especifica la institucidn de la marca,

Bs por ello que a2 partir de shora Bnalizaremos lms

leyes en la meteria que normardn la vida de 1a marca,

J) LEY DE MARCAS DE FABRICA DE 1889.

Esta ley empezd su vigencia el 1 de enero de 1890,
le cual fué inspirada por la ley francesa de 1857 sobre las
marcas de: PAbrica y de comercio.

Ios aspectos que trata ya en si esta ley son los si-

.guientes:

I) definicidn de marca;

II) signés y medios materiales no registrables;
IXI) sujetos del derecho de la marca;

IV) procedimiento para adquirir la propiedad exclusiva de una
marca de fAbrica;

v

~

adguisicién sobre el de}recho de le maroaj

v Vi) éistéﬁa sin previo axémén con lnmamiénto a oposici\onesé ‘
VII) derecho del titular de una marca; 4
VIII) obligaciones del titular de"una marca;

'IX) duracidn del registro ’dé une mares;

X

~

publicida;d' de las uia.roaa registmdas;
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XI) nulidad de las mercas;
XI1) falsificacicdn de las marcas.

Como se aprecliard mds adelante en log subsecuentes
capitulos, eata ley va a ser la base primitiva de la actual
ley en vigor, claro esta, con las adecuaciones y téenicis—

mos de la €poca.

k) BL USQO NO AUTORIZADC DB LAS MARCAS DE FABRICA Y SUS 34N~
CIONES EN IA LEY DE 1889.

En eate sentido la ley define = las marcas de fébrica
como "cuzlquier signo determinante de la especialidad para

el comercio de un producto industrial" (17).

Ias violaciones a esia ley se contemplan en los ar~
t{culoes 16, 17 y 18.

Articulo 16.~ Hay falsificacidn de las marcas de fd-
brica:

T.- Cuando se usen marcas de fdbrica que sean una re-
produccidn exacta y completa de otra cuya propiedad
esté reservada.

I1I,~ Cuandoe 1a imitacidn mea de tal natursleza que, ;

presentaﬁdo una identidad casi absoluta en el conjun-

to, aunque no en ciertos detalles, sea susceptible
la marce de confundirse con otra legalmente depositaw

da.




Articule 17.- Serdn considermbles como culpables del

delito
en que
do una

que se

de falesificucidn, cualquierz que sea el lugar
se haye cometido, los que hubieren falsifica-
maroce o hecho uso de una falsificads, siempre

aplique a objetos de 1la misma natureleza in-

dustrial o mercantil.

Articulo 18.- Ios delitos de falsificacidn de marce
de fdbrica quedan sujetos 2 1la2s penas que seflala el

dédigo

respectivo, produciendo ademds la accidn de

dafios y perjuicios.

Atendiendo las anteriores comsideraciones de cardcter

legal, podemos desprender las siguientes conclusiones:

I) hay falaificacidn cuando un tercero utiliza indebidamen-

te uns merce idéntica, ya reservada, para proteger nbjetos

de le misma naturaleze industrial;

1X) cuando se haga uso de una marce que sea gemejanie a tal

grado que produzca una confusidn, en una marca ya registrada y

autorizada previomente:

IXIT) la producecidn de dafios y perjuicios.

1) 5!!4DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO, DE NOMBRES CO-
MERCIALES Y DB AVISOS COMBRCIALES DB 1903,

Eé fundamental destacar el papel que tuviexrdn algﬁan 

: ‘decretos ¥ leyes en relacidén a las marces en afios recientes
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a la ley en referencia. Dichos oxrdensmientos son los sigulen~
tes:

I) Decreto dcl 8 de febrero de 1897; en el cual se estable-
cepn las regles para que un industrial extranjerc o mexi-
cano se ajusten a las normas mexicenas en sus marces que

manifiestan como de zparienciz extranjera;

II) Decreto del 11 de marzo de 1897, en el cual se concede un
nuevo plazo para el nuevo dépdsito de marces que venceria

el 1 de septiembre de 1897,

"Bl sistema protecclonista dc marces de la 4poca, no
era 1la indicacidn de procedenciz: uno de los sbjetives o fun-
cidn de 1a marca, de lo contrario mo se habriam dictado las
curiosas prescripciones que so pretexto de garontizar inte—

reges fiscales, conforman este decreto' (18).

I1I1) Decreto del 17 de diciemdbre de 1897, que reforme el arti-
culo 4 de la ley del 28 de noviembre de 1889 y deroga la
fraceidn IV del articulo 5 de 1le misma ley de marces de £éd-
brica, ya se higo referencis al mismo el comentar ls ley. en
lineas anteriores.

Ahora blen la ley seilaleds en el punto que nos stafie
entro en vigor el 25 de agosto de 1903.

Define a la morca como "el Bigno o denominacidn ca-
recter{stica y peculiar ussds por el industrial, agricultor

o comerclante, en los srticulos que produce o expende, con
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82 fin de singularizerlos y denoter su procedencie™ (19).

Pueden constifuir especimlmente marca los nomdbres,
bajo una forma distinta, las denominaciones, etiquetas o
marbetes, cubiertas, envasea o recipientes, timbres, sellos,
viiietas, orillos, recamados, filigrsnas, grabados, escudos,
emblemas, relieves, cifras, divisas, etc., entendiéndose
- gque esta numeracidn es puramente enunciativa y no limitads.

Ias penas y violaciones a esta ley se contemplan en
los articules 18 al 38 de la misma.

Articulo 1B8.-3e castigard con unc u dos afios de pri-
8idn y multa de cien a dos mil pesos, o une u otra
pena 2 juicio del juez, 8l que ponga & los efectos
que Tabrique o expends, una marce ya regisirade le-
galuente, a favor de otra persona con el fin de am—
parar art{culos similares.

Se captigard con le misme pena al que ‘de igusl modo
qué_ Pbreviene el pdrrafo anterior ponga _a sus efec—
tos una marce que sea imitacidn de la 1egalmenté re—
glistrada, de tal modo que a primera viste se cofunda
conlla legal y que sdlo por medio de un examen pueda
diotinguirse une de otra.
' Teual pena se impondrd sl que ponga en pus efectos
u.m xiéroa, que aungue J.egalmeﬁte registrada; se ha-
g8 aparecer como si fuera o;:m, por cuslquier 'adi.-

_oién; substraccidn o altermcidn.
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Articulo 19.~ Se cagtigard con arrento menor y mmlta
de segunda clase, o una y otra pena a Juiclo del juez,
a1l que ain ser autor de los hechos que snimers el ar~
ticulo enterior, dolosamente vends, ponga en venta o
circulacidn efectos mercados de la misma expresa el
miamo articulo.

Articulo 20.~ Bl gque, sin cometer ninguno de los deli-
tos que se sefialan en los dos artfculos anteriores,
hiciere uso de una mares en 1a que dien sez por su
gimple aspecto o blien por las leyendas o indicacio-
nes que le acompailen, pueda inducir 2l piblico en erxor
sabre la procedencia de los efectes sn que haya f£ije~
do diche merca, incurrird en le pena de uno a dos a-
fios de prisidn ¥y multa de cien a dos mil pesos, o una
u otra & juicio del Jue=z.

Articulo 21.- 21 que dolosamente venda, ponga en ven—
ta o ciroulacidn efectos seffalndos ¢on uns marca que
tenga los vicios qué indica el artfculo anterior, se-
r4 castigado con arresto memor y mulite de segunda cla-
e, 0 una u otrxres pemﬁ a juicic del juez.

Artfculoe 22.~ Cusndo el oaso previsto en los dos srti-
oculos anteriores, la marcs ze hubiera registrado en
la Oficina de Patentes, tal circumstancia me conside-

rard somno mgravante de ocusrta clase.

Artfoulo 23.~ B1 que en sus efectos ponga o fije mar—
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cas, marbetes o etiquetas, etc., en las que se hagan
indicaciones falsas, ya sea de manera expresa o insi-
diosa, sobre la natursleza y comstitucidn de los ob-
jetos que mmparen, serd castigado con uno o dos eflos
de prisidnm y multa de segunda clase, o una u oira
pena a Jjuicio del juez; y al que com dolo, simplemen-
te vends, ponga en venta o circulacidn efectos as{
marcados, incurrird en 1a pens de arresto menor ¥y
multa de segunda clase.

Art{fculo 24.— El que, teniendo una mares legarlmente
registrade no le ponga 18 leyenda que previene la
fraccidén III del ertfculo 9, o no haga en su caso la
anotacidn a que se refiere la parte final del artfcu-
lo 14, inourrird en la penet de arresto menor y multa
de segundz clase, o una u otra a juicio del juez, y
a aquel que ponge indicaciones falsas, se le impon-
ard 1a misma pens. que sefiala el articulo 20 y se en-
contrard también en el caso previato em el articulo
22, ’

Artfculo 25.~ Al que ponga en unma merca la indicacidn
de estar registrada en le Oficinma de Patentes y Mer—
.eas8, ain que ; lo estd, 1ncurriré en 1z pema de arras—'
to menor y multa de sagunda ckaae, o una u otre a jui—
¢ioc del Juez. : ‘

Artfculo 26.- Bn capo de reinoidencia ge aplicard poi‘»
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. la primera vez una mitnd méds de las penas prescrites,
¥ por cade nuevo caso de reincidencia se ird agrevan—
do la pens con una mitad més.

Bs reincidente todo aquel qﬁe ha cometideo el maevo de-
lito de gue se le acusa, antes de que hayan transcu-
rrido cinco afios de le sentencia ejecutoriada, gue lo
haya declarsdo culpable por cuslquiersa de los delitos
de que hable esta ley, y aunque el anterior delito se
haya referido a otra marca distinta de aquella a gue
ge contraiga el nuevo delito.

Arifculo 27.~ los impresores, litdgrafos, etc., que
fabriquen marcas falsificades a las gue se les 48 un
uso indebido, y todo 2quel que las vende o pongz en
venta o circulacidn, tendrédn el cardcter de coauto-
res, cdmplices, etec., que les corresponda, segin su
respective responsabilidad oalificada de acuerdo con
los principios y preceptos establecidos por el CSdi-
go Penal del Distrito Federal.

Artfculo 28.~ Ia accidén para pérseguir cualesquiera
de loe delitos que enumeran los artfculos anteriores
cdmsponde al Ministerio Riblico y & toda' pérﬂon&
que se considere perjudicada, y una vez iniciado el
proceso se oontimuard de oficio de todos modos.

Articulo 29.- Bn el caso de los articulos 18, 19 y
27, el duefio de la marce legalmentie registrade, ten—



dré, ademds, derecho de exigir al autor del delito,
dafios y vperjuicios.

Podrd hacer gue se le ndjudiquen todos los productos
que se encuentren revestidos con la marca ilegal, ya
estén en poder de la persona que se designe como au-
tora del delito, ya en poder de cualquier otro comer-—
clante, comisionista o comsignatario; pero serd re-
quisito indispensabdle que para que pueda ejercitar
ese derecho, que el duefip de la marce no haya omiti-
do ponerxr en ella ninguna de las leyendas que exige el
art{culo S.

Bl duefio de la marca tendrxrd derecho igualmente a que
se le entreguen todes las marcas instrumentos del de—~
lito que se encuentren en poder del autor de dicho
delito o de .sus cdmplices, y en su ceso, que sae le
entreguen también los utensilios o aparatos especial-
mente dedicados a la fabricacidn de las expresadas

marcas.

Articulo 30.- Ademds de lo dicho en el articulo ente-
rior, el dueilo de 1z marca podrd pedir al juez, ya
sea antes de entablar su demanda respective, o duran-
te el juiclo, 8l aseguramlento de 1los objetos a que
se refieren el segundo y el tercer pdrxrrafo del mis—
mo artfoulo, y nombrar bajo su responssbilided un de-
positario de ellos; peio serdn requisitos indispen—
pables para llever dicho aseguramiento,
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I. Que se presente el certificado fe 1la Oflcina de
Patentes y Marcass que acredite que la marca de que
se trata ha sido debidamente registrada.

II. Ja comprobacidn por medio del t{iulo correspon-
diente debidamente registrado en la misma Oficina,
de que el autor es el actual dueflo de l2 marce.
III. LIa comprobacidn por cualquier medio legal, del
cuerpo del fiicito.

IV. Que se dé uns ceucidn auficiente a juicio del
Juez.

Articulo 31.- Ies diligencias de que hadla el artfcu-~
1o anterior se practicardn sin sudiencie de 1a parte
de contra de qu,{en se pidan y bajo la exclusiva res-
ponmabilided del que la solicita, el cual quedard o—
dligado al page de los dafios y perjuicios gque por ial
‘motivo Be ocasionen al &emandado; ¥y sea que no enta—
ble 1la eccién penal o civil correspﬁndiante dentro

de los gquince dfms siguientes a 1z fecha en que se
lleve 8 cahobel aseguremiento 6‘ porque fuere absuel-
to el demandado o se sobreses en el proceso,

Bn estos cesos, se mandard levantar inmediatamente el
aéegi;m_ientp‘a que se refiere el art{culo anterior.
Artfcule 32.- EL juez que conozoa de los delitos de
que bablan los art{iculos anteriorss, decidird también
.8obre 1la malidad, uadﬁcidad ¥y propledad de 1a marea,
cuando dstas se pongan como defensa.en contra de la
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accidn penal correspondiente, y la sentencia respec-
tive se hard saber & 1a Oficina de Harcas,

Articulo 33.- En el ceso de lz comisidn de cuales-
quiera de.los delitos de los que hablan los erticu-
~ los anteriores, en los que no formule 1le querella
respectiva el duefio de la marca legalmente registra-—
da que resulte indebidamente usada o falsificada, el
auwtor del o los delitos, perderd & favor del Brario
Pederal o el del Bstedo que corresponda, los objetos
que hubieren sido sefialsdos con le merca defectuoss
o ileganl, y se destruirdn én su caso las marcss y.u—
tencilios a que se reriere el pdrrafo final del ar-
tfculo 23.

Artfculo 34.- Cuando se cometa un delito o uns falia,
de que no se hable en esta ley, y cuya pens esté se~
fialadae en el (ddigo Penal del Distriic Pederal, es{
como en todo 1lo relativo é las reglas generales sSo-

‘ bre delitos y faltas, grados del delito intencionmal,
acumulscidn, aplicacidn de penas, responpabilidad
criminal 'y civil, siempre que en la préaente ley no
haya dlgin precepto especial sobre tales asuntes,
deberdn obaervarse las reglas del expresado Cddigo Pe~
nal, cuyos preceptos se declaran obligatorios en toda
la Republice, tratdndose de marcas, en todo lo que

no esté modificado por la presente ley.



~5G9-~

Art{culo 35.- Son competentes los Tribunmles de 1la Pe-
deracidn para conocer de las controversias que se sus-
citen con motivo de la presente loy, on los siguilentes
casos:

I. Cuendo se trate de la wvalidez o nulidad del regis-
tro de una marca o se sostengza que la Oficina de Pa—
tentes y Marcas no tuvo facultedes para registrarla

o que 1la registrd sin los requisitos legales;

IY. Cuando se anuncien como registradas marcas que no
lo estén;

ITI. Bn cualquiera otro caso en que la Federacida
fuere parte o se afecten los intereses federales; y
IV. Cuando se trate de actos de la Oficina de Paten-
tes y Marcas que no se comprenden en la fraccidn I de
este articulo,

Bn los casos de que hablan las fracciones I, II, y
1V, serdn compeitentes los Jueces de Distrito de 1la
Ciudad de México.

Ba los casos de que habla 1la fraccidn III, serdn com-
petentes los Jueces de Distrito a cuya Jurisdiccidn
corresponda el domicilio del demandado si se trata

de accidn civil, o el lugar en que se cometid el de~
lito si se trata de accidn penal,

Articulo 36.~ En 1lms controversias penales y civiles
que se susciten con motivo de la aplicacidn de esta

Ley, pero en quse s6lo se afecten intereses de parti-
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culares, serdn jueces competentes para conocer de e-—
llas y decidirlas, los jueces del orden comin que co-

rrespondan segin 1a ley.

Articulo 37.- lo dispuesto en los articulos anterio—
res no impide el cumplimiento del artfculo 32 de es~
ta ley en loc casous de gue aquel nrece~teo sea apli-

cable.

Artfculo 38.~ Toda sentencia civil o penal que de
cualquiers manera se relacione con las marcas de que
se ocupa esta ley, serd comunicada & la 0ficina de
Patentes y Mareas, y esta Oficine, cuando de algin
modo dichz sentencia modifique los derechos relati-
vos & una marca, 1l hard publicar en l1la Caceta Ofi-
cial y anotard el registro de 1a marca de cuyos dere-
chos se trate.

Esto no obstante, se podrd mandar publicar cualquiera
oira sentencia relativa a las marcas; bien sea cuap~
do lo pida algunc de los interesados en ella, o bien
cuando a 1la misma Oficina le pareciere la sentencia
de suriciente interés para ser publicada.

Hay que destacar de manera muy especial, que los an-
teriores ordenamientos, son en s{ los fundamentos bajo los
cuales se reglamenta actualmente el wao no autorizado de las

marcas.,
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4) BPOCA POST-RBVOLUCICRARIA.

Bn esta etapa de la vida de Héxico es cuando se dan
los cambios mds radiceles en el aspecto juridico y politi-
co principalmente. Con lss frecuenies luches por el poder
se hicieron una serie de reglamentaciones a todas las ins-
tituciones legales; pero debido a su descontinuidad y con—
fusidn que presentan, creemos epto no hacer mencidn de ellas,
basta entrade de consolidscidn del actual régimen politico

de nuestro pais.

a) LEY DE MARCAS Y DR AVISOS Y NOMBRES COMERCIALRBS DB 1928.

Bste ley fué publicaede en el Diario Oficial de la Fe-
deracidn el 27 de julio del mismo afio.

"Es evidente que, esta legislacidn sobre propiedad
industrial supers enomemexite a la legislecidn antexior,
pues se hace acopio'de las experiencias que en esta materia
se plasmardn en las legislaciones marcarias de los diversos
pafses, en el abundante y valioso material doctrinario ‘y_ en
la misma prdectica de nuestra legislacién anterior, tante ad-
ministrativa como judicial; finalemente, en 1la orientacidén
béne_rica de les revisiones del Convenio de Faris, verifioca-
~das en Washington el 2 de junio de 1911 ¥ en la Haya el § :
de diciembre de 1925, siendo México signatario de ambas revi--
slones™ (20), ' .
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Ios aspectos que resaltaremos & continuacidn serd el

de 12 definicidn que da la ley a la marca, y posteriormen-

te analizaremos y plasmaremos los preceptos que aluden a

la falsifiecacidn, imitacidn o uso ilegal de las marcas, asi

tembién las sanciones juridicas impuestes a dichos infrac-

tores.,

ley en

Ia marce va a ser definida por el erticulo 2 de esta

mencidn.

Artfculo 2.- Fueden constituir une marce, para 1los e
fectod de la fraccién primera del articulo anterior,
los nombres bzjo una forme distintiva, las denomina-
ciones, y, en general, cutlquier medio material que
sea susceptible, por sus caracteres especiales, de
hacer distinguir a los objetos a cue sé trate de a-—
plicarse, de los de su misme especie o clasge,

Pueden igualmente, constituir une merca las rezones
soclales de los comercimles y las leyendas, muestras
o ensefias de sus egsteblecimientos, aplicadas a las
mercancias que venden; pero si el registro se solici-
ta por un comerciante que no sea el productor del
erticulo, agregando su marca a la del industrial que
produjo tales articulos, serd requisito indispemssble
para poder llev_arlo a cabo, el consentimiento de &s-
.te.

Ahora transcribiremos los articulos que hacen
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referencis al uso no autorizado de las marcas, as{ como las

sancliones impuestas a las mismas,

Artfeulo 59.-~ Ia declaracidn de falsificacidn, imite—
cidén o uso ilegal de upa marca, nombre o avisos comer-
ciales, se bard administrativamente por el Departamen-
to de la Propiedad Industrial, de oficio o a peticidn
de parte; pero la persona 8 quien dicha declaracidén
verjudique tendrd exvpedito su derecho pera demander
judicielmente su revocacién de acuerdo con el proce-
dimiento seflalado en el capitulo VIII de este ley.

Articulo 60.- Si la declaracidn administrativa queda-
réd firme por que tramscurriera el plazo de quince dias
sin que se pidiers judicialmente su revocacidn, el De-
partamento de la Propiedad Indusirial 1a hard del co-
nocimiento de la Proouraduria Genmeral de .14 Rep¥bli-
ca, pars que se ejercite 18 accidn pensal correspon-
diente en contra de las persohas que resultaren res-
ponsables, de acuerdo con las penas y proce@imieﬁtoe
establecidos por los capitulos IX y XI de eats ley,

Si la resolucidn administrative fuese ‘rgcgrzjida,vy'

la auntoridad judicial 1a-c6nfimaae, 'ést_a,. de bfiéiro',‘
hard 1a consignéeidn al Ministerio Riblico paré. los
mismos ‘efectos’ seflaledos en eli pidrrafo anterior.

Artfonlo 61.- BL juez que conociere de l= demanda de’

revocacidn decretard, a peticidn de 1s parte'infezfe-
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sade, le suspensidn de la explotecidn de la marce,
avisos o nombres comerciales falsificados, imitzdos
o usados f{legslimente, perc siempre y cuando que la
parte interessda que promueve, dé fianza & satisfac—
cién del juez pare garantizar los dafios y perjuicios,
en el caso de que fuese revacad: la declaracidén ad— .
ministrativa.

En los casos en que 18 Tesolucidn administrative -
biese quedado firme, y una vez que el Ministerio Pd-
blico consigne el case al juez competente, dste, de
oficio manderd suspender la explotecidn, sin necesi-
ded de requisito elguno.

Artfculo 62.—~ Ia parte a quien se atribuys 1in falsi-
ficacidén, imitacidn o uso ilegal, y aquella ea cuyo
perjuicio se lleve a cabo, tendré expeditas sus ac-—
ciones civiles y de dafios y perjuicios para ejexrci-
terles, en sus respectivos casos, de acuerdo con el

procedimiento sefaledo en e} cavitulo X de esta ley.

Artfeulo 63.- Cusndo 1a declaracidn administrative
quede firme por no heberse pedido su revocacidn ju-
dicielmente, al darse a conocer .al Ministerio Ribli-
eo pars los efectos sefialedos en el art{culo 60, el
Departamento de 1a Propiedad Industriel la hard pu—
blicar en la Gaceta de la Propiedad Industrisl.

Si se siguid el procedimiento de revocacidn 1a pu-

[
!
§
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blicacidn de la decleracién en la Gaceta Oficlal, se
hard hmsta que la resolucidn judicial quede firme.

Articulo 64.- Bn cuanto a 1la suspensic;n de la explo-—
taéién de una marca, avisos o nombres comercinlean fa-
silficados, imitados o usados ilegalmente, se hard
del conocimiento del jiblico mediante 1z publice—
cidn de los autos judicieles respectivos en el Bole-
tin Judicial y en 1la Gaceta de la Propiedad Indus-—
trial.

Pare este Wltimo efecto, el jJuez que dicte el auto re-
lativo, lo comunicard por oficio al Departamento de
1la Propledad Industrial.

Por lo que se refiere al capftulo de las penas, son

los articulos del 73 al 90 donde se contemplan a las mismas,

Artfcule T3.— Se castigard con uno a dos afios de pri-
sidn y multa de 100 a 2000 pesos, o una2 u otra pena,
a juiclo del juez al que ponga a los efectos que fa-
brique o expenda una marca ya registrada legalmente,
confoime a esta ley, en favor de otxra persona, con
el fin de amparar artf{culos similares. C
Se castigard con 1a misma pena al que de igmal modo
(iue previene el pérrafo snterior, ponge 8 sBus efec-
tos una parca que see imitacidn de la legalmente re~
gistrada, de tal modo, que consideradas ambas en con-—

junto o- atendiendo. = los elementos que de &sta d1ti-
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ma hayan sido reservedos, puedan confundirse una con
otra,

Igual pena se impondrd al que ponga & sus efectos upa
marca que, aunque haya sidi reglistrada de acusrdo con
leyes anteriores a la presente, resulte una falsifica-
cidn o imitacidén de otra registruda con anterioridaad,
8in perjuicio de lo dispuesto en el inciso II del ar-
tfculo 39.

Artfoulo T4.- Se czatigard con arresto menor y multa
de -segunda clase, o una u-otra a juicio del juez, al
que sin ser autor de los hechos que enumers el arti-
culo anterior, dolosemente venda, pongsa en venta o
circulacidn efectos marcados de la menera que expre-—
sa - el mismo articulo,

Bn todos los casos a que se refiere este articulo,
el dolo se presume, excepto cuando la marca falsi-
ficadore hubiere zide registreda de acuerdo ton le-
yes anteriores a la presente, 8 menos que adn en este
caso los datos de 1a marca sean falsos.

Articulo 75.~ El gue sin cometer ninguno de los deli-
tos sefialadoe en los dos artficules anteriores, hicie.
re uso de unA marca registrade o no en la que bien .
sea‘por s simple Aspécto o por las leyendas o indi-
caciones qﬁe le ‘acompafien, pueda induc‘ir al piblico

_énr error sobre la procedencie de los efectos en.que
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haya sido fijada dicha marca, incurrird en la pena de
Gno o de dos afios de prisidn y multa de 100 a 2000 pe-
s0s o0 una u otra, & juicio del juez.

Se considerard como agrevante de tercera clase el he-

cho de que se agregue un nombre comerciaml ficticio.

Articulo 76.— Bl que dolosamente venda, ponga én ven-
ta o clrculacidn efeetos sefialados con une marca que
tenga los viciocs que indica el articulo anterior, se-
rd ocastigado con arresto menor y multa de segunda cla-
se, o una u otra pena, a juicio del juez.

En los casos previstos por este artfculo y el anterior,
se presumird el dolo cuando se trata de marcas nacio-
niales que coniengan leyendas en idiomas extranjeros,

o de productos hechos en México =l amparo de marcas
extranjeras, gino se Indica en unas y otros, de una
mapera ogtensiblemente clara, la procedencia nacional

de los artfculos.

) Articulo 77w Bn 108 casos & que se refiere los artf—

. cuios an,efloree, se ﬁresumiré que no hubo d_olo,‘cuaﬁ-
do el acusado hubiese pedido el exb_mén extraordinario
--de novedad de la marea que usa, antes de que se presah—
“te-la querslla en su contra. k

Articulo 78.— Se castigard con arreato menor y multa
de segunda clese, o uns u otra pena, & juicio del jues, "
al que con falsas pretemiones en 8l ejercicio del cb-y: '
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mercio tienda & desacreditar los productos de un com-
petidor; o que por cualquier medio trate de producir
confusidn de sus productos con los de éste dltimo.

Art{culo 79.- Bl que en sus ofectos ponge o fije mar-
cas, marbetes, o etiquetas, etc., en las que hagan in-
. dtcaciones falsas, ya sea de una maners sxpresa o in-
sidiosa, sobre la naturaleza y comstitucidn de los ob-
jetos que smparen, serd castigado con uno o dos aZos
de prisidn y multz de segunda clase, o una u otre.ve-
na, a8 juicio del juez; y el que con dole, simplemente,
yonga en venta o cirqulacién. efectos asf marcados,
incurrird en 1la pena de arresto menor y multa de se—
gunda clase, .

Articulo 8§0.- Bl que pongae en une marca la indicacidn
de estar registreda en el Depsttamento de la Propiedad
" Industrial sin que 1o esté, incurrird en 1a pena de
arresto mepor y multa de segunda clase, o una u otrm,
a fulodo del juez. '

A#{cn‘].o 81,- En ceso de reincidencia se aplicard por
la primere vez uns mited més de las penas preﬂcritﬂs,
¥y pgr enda nmuevo oaso de reincidencin se ird agravan—
do ia pena con uma mited més, '

Bs reincidente todo aquél que ha ’cometido el nuevo deo- ‘
lito de que se le acuse, antes de que hayan transcu—

rrido ‘cinco afios de 1a senténcin ejecutorieda :que lo
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héya deoclarado culpable por ocualquiern de loa delitos
que habla ssta ley, ¥y sunque la anterior delito se ha-
ya referido’ a otra marce distintse de aquells a que se
contraiga el nuevo delito.

Artfculo 82.~ Ios impresores, litdgrafos, etc., que
fabriquen marcas gque resulten falsificacidn o imita—
cidn de elguna leghlmente registrada, o param hacer
usadas f{legalmente, y tocdo aquel que las. venda, pon-
g8 en vents o ¢irculacidn, tendrdm el cardcter de co-
autorss o admplices, etc., que les corresponda segin
su respectica responsabilidad calificedn de acuerdo
con los principios y preceptos establecidos por el
Cédige Penal del Distrito Pederal.

Articulo 83.~ Ia accidn para perseguir cualquiern de
los delitos que enumerar los articulos anteriores co-
rresponde al Ministerioc Fidblico, a los sindicstos o
asoci&eiones de productores o comerclantes cuys exis—
teneis eaté autorizeds por Ia Ley y, en general, a
toda parsona f{sice o morel gue ‘serconsidere per'ju-'
dieadn}: pero en los casos de falsificacidn, imita—
cién o uso 11&3&1 de une mares serd mqnisito previo
‘para ‘su ejercicio, la declaracidn reletiva hecha por
. el Departamento de la Propiedad Industnal, en los

. teminas del capitulo VII.

Voa. vez iniciado el proceso, se continuard de oricio,
de todos modos.



"Artfculo 84.- BEn el caso de los artfculos 73, 74y
82, el duefio de la marca legalmente registrada tendrd
ademfs, derecho.de exigir al autor del delito, dafios
y perjuicilos.,
Podrd también hacer que se le adjudiquen todos los
productos que se encuentrep revestidos con 'la marca
ilegal, ya estén en poder de la persona que se desig-
na gsomo autora del delito, y& en poder. de cualquier
otro comercilante, comisioniste o consignatario; pero
serd requisito indispensable para gque se pueda ejer-
cer ese derecho que el duefio de la marca no hzya omiti-
do ninguna de las anotaciones que exige el érticulo 28
de esta ley, como adligatorias,
Bl duefio de la marca tendrd derecho igualmente & que
ge le entreguen todas las marcas, instrumentes del de-
lito, que se encuentren en roder del autor de dicho ﬁe-
lito o de =2us cémplices y, en su caso, a que aze¢ le en—
treguen también los utensilios o aparatos especialmen—
:te destinndos a2 1la fabricacidn de las expresadas mar—

cas.

Artfculo 85.- Ademfs de lo dicho en el art{iculo ante-
rior,.el duefio de la marea podré‘pedir al juez, ya sea
‘antes de entablar sﬁ demahda respestiva, o durante el
Vjuiéioi'el aseguramiento de los ocdbjetos a . que se réfiea
: rgn:el segundé y‘terég: pérrafos del mismo articulo, y
nombrar, bajo su responsabilidad, un depositario de e

,
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llos; pero serdn requisitos indispensables pare lle—
var a efecto dicho aseguramiento:

I. Que se presente el certificado del Departamenio de
la Propiedad Industrial, que gcredite que la marcz de
que se trata ha sidi debidamente registrada. '
II. Ia comprobacidn, por medio del t{tulo correspon—
diente, debidamente registrado en la misma Oficina de
que el actor es dueilo actual de la marca;

IIT. Ie existencia de la declaracidn de falsificacidn,
imitaeidn o uso ilegal hecha por el Depsriamento de le
Propiedad Industrial, ﬁe acuerdo con el capitulo VIX;
IV. Is comprobacidn por cualquier medio legal del cuer—
po del delito;

V. Que se dé una ceucidn suficiente, a juicio del Juez.

Articulo 86.- Las diligencias de que habla el artfcu-
lo anterior ase prncticafén gin audiencie de 1la parte

contra quien se pidan y bajo la exclusiva responsabi-
-1idad del que la solicita, el cual quedard vobligado al
pago de los daflos y.perjuicioa que por tal motivo se

- .ocasionen al demandado'; ya see por que fuere absuelto
el demandndo o se sobresea en el proceso. En estos ca-
ELE] ‘se mandard levantar inmediatsmente el a‘segﬁramien—

to a que se refiere el artioulo anterior.

Art{culo 87._ Bn el caso de 1la comisién de cuslesquie-
..ra de los delitoa de que hablan los articulos anterio- -

res, en los que no formule la querella respectiva el
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duefio de la ‘m'a.rca legalmente registrada, que resulte
indebidemente usada, imitada o falsificadz, o gue no
se adhiera a 1a acceidn intentada por el Ministerio Pu—
blico, el autor del o de los delitos perderid en favor
del Brario Pederzl los objetos que Iubieren sido se—
fialados con ls marca defectuosa o ilegsl, y se des-—

" $xuf{ran, en su caso, las marcas o utensilios a que se
refiere el pArrafo final del articulo 84.

Articulo 88.~ Cuzndo se comete un delito o uma falta
de que no se hable en esta Iey, ¥y cuye pena esté se-
flalada en el CAdigo Penal del Distrito Federal, asi
como en todo lo reletivo a las reglas generales so-
bre delitos y faltas, grados del delito intencional,
acumilacidn, aplicacidn de venns, responsabilidad ori-
minal y civil, siempre que en la presente ley no ha-
¥a algun precepto especial sobre tales asuntos, debe—
rén observarse las reglas del expresado Cddigo Pensl,
cuyos preceptos se declaran obligatorios en toda la
Repiblica, traténdose de marcas, en todo 1o que no
esté modificasdo por la presente ley.

Articulo 83.~ Son compstentes los Tribunales.de la
Pederacidén parn conocer de los delitos y f&ltaurpre—
vistos y castigesdos por esta ley y su supletorio el>
C5digo Pennl del Distrito Pedexal y Territorios.

Articulo 90.- Toda sentencia civil o penal que de
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cualquier manera se relacione con lus marcas de que
se ocupa esta ley, .seré. comun.{cada al pPepartamento de
la Propledad Industrial, asi como tod;) auto o resolu-
cidn que recaiga con motivo de las diligencias a que
88 refieren los artfculos 61, 84, 85 y 86. Dicho De-
partamento  ordenard la publicacidén respectiva en la
Gaceta, ¥y las anotaciones que correspondan en 1los ex—

pedientsa,

Ahors -bien, de conformidad con lo dispuesto ea la Iey
de Marcas y de Avisos y de Nombres Comerciales del 26 de ju-—
nio de 1928, se exige como requisito previo al ejerciéio de
las ncciones o delitos de falsificacidn, imitacidn o uso ile-
gal de una marca uns declaracidn administrativae emitide por-
el Daparta.mento de la Propiedad Industrial conforme a loé ar-’
tfculos 59 y 83 de dicho ordenamiento. :

Como en la ley anterior de 25 de agosto de 1903, las
diversas dEte;_'uiinaciones administrat;lvameqte emitidas por
el Departamento de la 'Prnpiedad Industrial dd oficio o a pe-
tiéién de parte no tenfan cardcter definitivo, pues la ley
concede a los inconformes 1 derébha de demandar judicial-
mente sy revooncidn. Rezén por la cuel el Eépftulo vn'; se-
deefiné a reglhméntar el proqedimiento para ‘abtener Liichas}
' vevacaciones mute loa ‘Jueces deé Bistrito de la Ciudad de Né-
xico 'a'i'empz_‘e ¥ cuando mea dentro de los quince afan de re-
cibida la resolucidn a.d;iniat'rativa cofreapoxidiente, tal y
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como claramente lo dispone su artfculo 65, De este modo, la
reaoluciénro resoluciones del Departamento de la Propiedad
Industrial, entre otras, de imitacidn, falsificacidn y uso
ilegal, sdlo quedarf{an firmes cuando no hubieran sido recu-
rridas dentro del plazo, o bien, por sentencia definitiva,
que en dltima instancia verdria a pronunciar 1ls Suprema Cor-
te de la Racidn en el ampare promovido en contra de la sen—
tencia del Tribunal de b’ircuito, que en apelacidn conocia

de l1a dictada por el Juez de.Bistrito.

b) LEY DE DA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1942.

Antes de entrar en lo qué es en si 1a materia del pre-
sente punto, daremos algunas disposiciones aisladas que se
. dierdn entre el ordenamiento juridici de las marcas de 1928,
¥ la ley seflalada en el punto "b" de esta etapa post-revo-—
1ufionaria.
‘ Ios ordenamientos seflalados son:

1) Decreto -que- estadblece, la tarifa parc el cobro de dere—

chos por expedicidén de patentes de Invencidn, registro

de marcas y avisis comerciales y demfs conceptos reletivos;
II) ; nééedimiento Reglaﬁantario‘del 6 de ju»l{iob >d_e 1931, par;a

ml;lf;car los registros de marcas; '
II) Cédigo Pemal de 4 de octubre de 1929 para el Distrito ¥y

Territorios Pederales; : ‘
tv)",necreto del 2.de enero de’ 1935, que reforma y adiciona en
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materia penal a la ley de 1928;

V) Circular de 12 de marzo de 1942, a los industriales y co-
merciantes que exploten marcas;

VI) Decreto de 8 de septiembre de 1942, acerca de marcas no
registables;

VII) Decreto de 31 de diciembre de 1942, que establece' la ta-
rife de derechos relativos a la Propiedad Industrial;

Para la Iey do Propiedad Industrial de 1942 la marca
puede estar constituida por "los nombres bajo una forma distin-
ta, las denominaciones y, en general, cualquier medio mate-
rial que sea susceptible, por sus caracteres especianles, de
hecer distinguir los objetos a que se aplique o trate de apli-

carse de los de su misma especie o cla=se.

Zn este sentido los artfculos contenidos en los mime-
ros deJ. 189 al 199, nos dan los conceptos del uso no autoriza-

do de las marcas.

Art{oulo 189.- Ia declaracién de falsificacién, imita-
cidn o uso ilegal de uma marca registrada‘, se hard ad-
ministrativemente por la Secretarfia de la. Eoonomia Na-
biona],, de oficio, & peticidn de parte, o'del ﬁiniste-.
rio RAfblice cuando tenga algun interds 1a Federec;_hSn.

Artfculo 190.- Cuando se molicite una declaxacidén ad-
tministmﬁva sobre falsificacidn, imitacidn o uso ile-
&al de una marca registrada, deberd acompafiarse un e— "
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jemplar de la marca que se considere una imitacidn,
falsificacidn, o que constituya uso ilegal, indicdn~
dose, ademds, los datos que identifiquen la maerca imi-—
tada, falsificecidn, o regpecto de la cual ge hace el
uso ilegal.

Artfculo 191.- Ser£ requisito previo para obtener la
declarsacidn administrativa a que se refieren los arti-
culos anteriores, el pago de los derechos gue por el
estudio y examen de la solicitud relativa, establez-
ca la tarifa,

Articulo 192.- En caso de que la marce que se consi-
dere imitada, falsificada o respecto de la cual, ge

hace uso ilegal, haya sido registrada conforme a las
leyes anteriores a la de 13928, serd neceserio prscti-
car previamente el examen de novedad previsto por el

art{culo 184 de¢ esta ley.

Artfeculo 193.- Si resultare, en el caso de que habla
el articulo gque antecede, que le marca examinade no
tiene novedad por existir otro registro anterior que
era prevalecer, no procederd & hecer la declaracion
de imitacidn, falsificacidn o uso ilegal, en cuanto
a ls marca examinada, pero si deberd hacerse respecto

a la marca primersmente registrada y vigente.

Artfoulo 194.- Si fuere necesario practicar el exa-

men de novedad 2 que se refiere el artfculo 192, por-
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que no se hubiese efectuado con anterioridad, el pro-
movente deberd pedir el examen de novedad, previa o
simultdneamente con le solicitud de declaracidn admi-

nistrativa.

Art{eulo 195.~ Ia declaracidn administrative de fal-
sificacidn, imitacidn o uso ilegal de una marca re-
glstreda, se hard desde un punto de vista técnico y
no prejuzgard de las ecciones civiles o penales gue

en el caso puedan sjercitarse.

Articulo 196.~ Ias resoluciones administrativas dioc-
tadas en materia de imitecidn, falsifieacidn o uso i-
legal de marcms, se comunicerdn a los interesados,
as{ como a las personas & quienes se atribuyan los
actos que motivare la solicitud de declarsecidn co—

rresvondiente.

Artfeulo 197.-~ Ia declaracidn administrativa se publi- - ,
card en la "Gaceta de la Propiedad Industriel" y se |
pondrd en conocimiento de la Procursdurie General d'e ;
l1s Repiblica para que ejercite la accidn pemal corres—
pondiente en contra de las personas que resﬁltaren res—

ponsables.
Artfculo 198.-. Cuendo se trxete de una marce qﬁe se em-
plee en 1z forma en que haya side registrada, no podrén

solicitarse respecto de ella declaraciones de imita
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cidn o uso ilegal, con yelacidn a otra marca regis—
trada con anterioridud. ™ estos casos deberd promo-
verse la nulidad del segundo registro, en los térmi-
nos y dentro del plazo de tres afios gue conceden los

articulos 200 y 201 de este ordenamiento.

Artficulo 199.-~ Io dispuesto en el articulo anterior

no tiene aplicacidn cuando se trute de marcas registra-
das esin examen de novedad, ¥y sin perjuicio de tercero,
durente la vigencia de las léyes de 1889 y 1903, que

no hayen gido objeto de examen de novederd con resul-

tado favorable.

Por 1o que respecta & las sanciones aplicades al uso
no autorizado de las marcas, dicha ley en sus articulas 251

al 268 dan dichs normativided al respecto.

Articulo 251.- Se impodrd prisidn de tres dfas & 2os
afios y multa de 100 a 2000 pesos, o una sola de ectas
penas 8 juicio del Juez, al que utilice, sin autoriza-.
cidn de los poderes competentes, ya soa como marca no
registrada, o ya como elementos de €sta, los escudos V
de armas de los diversos Estados de la Pederacidn,
Ciudades nacionales o extranjeras, o las banderas y
otros emblemms de Estado de 1o diversés paises ex~
tranjeros & que se refiere la fraceidn VIII, del or-
tfoulo 105 de esta ley, o su imitacidn o los sellos

o troqueles oflciales de control y de garanfia adop-
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tados por ellos.

Articulo 252.~ Se impondrd prisidén de tres dfas a dos
afios y multa de 10 2 2000 pesos, o una sole de dstas
penas a juicio del Juez, al que utilice, sin consen-
timiento de los interesados, ya sea como marca no re-
gistrada, o ya como elemento de ésta, los nombres,
firmas, sellos y retratos a que se refiere la prohi-
bicidn contenide en 1a fraccidm IX del articulo 105

de este ordenamiente.

Articulo 253.- Se impondré prisidn de tres dias a
dos efios y multe de 10 a 2000 pesos, o una sola de es-
tas penas 2 juicio del Juez, al que utilice, ya sea
como merce no registrzda, o ya como elemento de dste
las palabras, figuras, denominnciones, signos, escu-—
dos o emblemas, cuyoe registro comc marce prohiben las
fraceciones VI, Vil, y X del articulo 105 de esta ley.

Artfculo 254.-~ Al que fije o utilice en sus productos:
marcag, marbetes, etiquetas u otros medios semejantes,
en los que se¢ hagan indiceciones falsas, de una ma-
nera expresa o insidioss, sobre la naturaleza, cons-
titucidn u orfgen de los articulos que mmparen, se. le
impondrd prisidn de tres dfas & dos sfios y mults de 10
a 2000 peses, o una sols de estas penams, a juicio del
Juez, y al que dolosamente venda, porngn en venta o cir-

‘‘culacidn efectos as{ marcmdos, se le impondrd la mited

ESTA T mp wwesr
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de las penas anteriormente seflaladas.

Articulo 255.- Al que sin el consentimliento del duéﬁo
de una merca registrada legalmente, la emplee para am-
paraer articulos similares, se le impondrd prisidn de
tres dias a dos affos y multsa de 10 a 2000 pesos; o
ups sola de estas penas & julicio del Juez.

Se impodrdp las mismas penas al que de igual modo que
previene el pdrrefo anterior ponga & sus efectos una
marea que sea imitacidn de la legalmente registrada,
de tal modo que consideradas ambas en conjunto, o
atendiendp 8 los elementos que de esta dltima hayan
side reservados, puedan confundirse unas con'otra.
Tguales penas ge 1mpondrén a; qﬁe ponga & sus efectos
una marea que aunque haya sido registrada de acuexrdo
con las leyes de 1889 o de 1903, resulte una falsifi-
cacidn o imitacidn de otre registrade con anteriori-
dad, sin perjuicio de lo dispuesto en los artfcules
200 y 201 de esta ley.

“Art{culo 256.- Se impondrd prisidn de tres dfas a'un
afio y malta de 10 a 1000 pesos, o une sola de estas
penas, a juicio del Juez, al que sin ser autor de los

X hechos ‘emimerados en el artfculo anterior dolosamente

vende, pongs epyventa o eirculacién efqétos marcados

de la ménefa‘que expressa el mismo értféﬁlo,
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Articulo 257.-~ A los impresores, litdgrafos, etc., gque
dolosamente fabriquen marcas que resulten falsificacidn
orimitacién de slguna legalmente registrada, o para ser
usadas ilegalmente, y al que dolosamente las venda,
ponga en vente o en circulacidn se le impondrd pri-
s#idn de tres dfas a dos afios y multa de 10 a 2000 pesos,

o una sola de estas penas, & juicio del Juez.

Art{culo 258.- Se impondrd prisidn de tres dfas a un
afio y multa de 10 a 1000 pesos, o una sola de estas pe-—
nes & juicio del Juez, 81 que sin consentimiento del
duefio de una marca registrada legalmente, venda, ponga
en vente o en circulacidn los productos que distinga
ese marca, despudés de haber slterado, substitufdo o su-
primide paicial o totalmente la marca registrada colo-
cada en los articulos amparados por la misma.

Iguales penas e impondrén al que fijo 1a marca ori-
ginal a los productos después de alterar éntos de una
manere cualquiera, Bste caso y aquellos & que 86 refie—
re el pdrrafo enterior se equiparardn a la falsifica--
cidn. ’

Artfoulo 259.~ Al que 8in cometer alguno de los deli-
tos sefialados en los art{oulos anteriores hiciere uso
de una marca registrada o no, que ya smea por su simple
uspet‘:lto o por las leyendas o indicaciones que. 18 acons

- pafiem, pueds inducir al piblico en error sobre la pro-
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cedencie de los efectos en que haya sido fijada di-
che marea, se le sancionard con prisidn de tres dias
a dos afios y multa de 10 8 2000 pesos o con una sola
de estas .penas a juicic del Juez.

Articulo 260.- Al que dolosamente venda, ponga en ven-
ta.0 circulacidn efectos sefialedos con una marca que
tenga los vicios qué indica el articulo anterior se
le impondrd Ia mitad de 1las penas establecidas en di-
cho articulo.

Bn los cesos previstos por este articulo y el ante—
rior se presumird el dolo cuando se trate de marcas
nacionales que contengan leyendas en idioma extranje-
ro, o de productos hechos en Méxice 21 amraro de mar-
cas extranjeras, sino se indice en unas y ctras de
una mepera ostensible ¥y clara, la procedencia nacio-
nal de los avt{culos.

Artfculo 26i.- Se impondrd prisidén de tres dimas a un
mes 'y multa de 10 a 500 pésos o una sola de estas pe-
nas, & juicio del Juez, al que onmita insertar en los

: productos nacionsles amparados por marces, registre-
das o no, alguna de las leyendas obligatorias estable—
cidas por el artfculo 145 de esta ley. .

Artfculo 262.- Se impondrd prisidn de tres dfes & un
afio y multa de 10 & 1000 pesos, o una sola de estes

penas, a juileio del Juez, al que use una marca con
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la indicacidn de hallarse registrada sin estarlo real-
mente. Iguales penas se impondrdn al gue hage spare-
cer gque una marce registrada ampare determinados pro-~
ductos cuando no esté registrada para éstos, o al que
adicione la marca registrada con elementos no reser-
vado, con la tendencisa ostensidle y manifiesta de ha~

cerlos aparecer como registrados,

Artioulo 263.~ Se impondrd prisidn de tres dfas a un
afio y multa de 10 A 1000 pesos, o una sola de estes
penas, a julcioc del.Juez, al que con falsas pretensio-
nes én el ejercicio del comercio tienda & desacrediter
los productos de un competidor; O que poxr cualquisr
medio tz-éte de producir confusidén con el eastadleci-

miento, los productos o los servicios de un competidor.

Art{culo 264.~ Ia accidn vara perseguir cua.lguiera de
los delitos que comprende este capf{tuls corresponde
al Ministerio Piblico, & los sindicmtos o &sociscio-
nes de productos de comercisntes cuysa existencia eate
autorigade por la. ley, y ¢on genexral, & toda persona
k f;fé‘ice. o moral que se considers perjudicadz; psro en
los casos de falsificacidn, imitacidn o uso ilegnl de
uns marca, y en el de la confusidh B que se rotiezje: ;
o1 artfoule 263, serd requisito previe paxs su ejox-
‘oicio, 1a declazacién relativa hecha por 1a Secreta-—
xj:(a de’ la Boonomia Nacional en los téminoa‘d;l cap{



tulo VIYII del tftule tercero de este ley.
Una vez iniciado el proceso se continuard de oficio

de todos modos.

Articulo 265.— En el caso de los articulos 255, 256 y
257, el dueflo de la marca legalmente registrade tendrd
ademés, el derecho de exigir al autor del delito da-
fios y perjuicios.

También podrd hacer que se adjudiquen todos los pro-
ductos que se encuentren revestidos con la marca ile,
gal, y que estén en poder de la persona que se designa
como autora del delito, o en poder de cuslguier otfo
comerciante, comisionista o consignatario; pero serd
requisito indispensadle para que se pueda ejercer e-— ‘
se derecho, que el duefio de-la marca no haya omitido
algunas de lzs anotaclones que sefialan como obliga-
torias los artfculos 141 y 183 de esta ley.

Bl duefic de la marca tendrd derecho, igualmente, a que
se le entreguen todas las marcas, instrumentos del de-
1ito, que se encuentren en poder del autor de 'dicho
delito o de sus cdémplices, y, en su ceso, a que se le
entreguen también los utensilios o sparatos especial-
mente a la fabricacidn de las referidas marcas,

Articulo 266.- Ademds de lo sxpresado en el artfculo
anterior, el duefio de. la marca podrd pedir al Juez,
ye sen antes de entablar su demands respectiva, o du—
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rante el juicio, el aseguramiento de los objetos a
que se refiers el segundo y tercer pérrafo del mismo
art{culo, y nombrar, bajo su responsabilidad un depo-
sitario de elilos ;‘ pero serdn requisitos indispensa-
bles para llevar a sfecto dicho aseguramiento:

T. Que se presente el certificado de la Secretaris
de la Bconomfa Nacional que acredite que la marca de
que se trata ha aido debidamente registradaj

II. Ia comprobacidn, por medio del titulo correspon-
diente debidemente registiedo, de gque el actor es due-
fio actual de le marea;

ITI. I existencia de la declaracién de falsifica-
cidn, imitecidn o uso ilegel hecha por le Secretaria
de 1la Bconomia Necional, de acuerdo con el capitulo
VIII del tftulo tercero de esta ley. Bste requisi;to
serd también indispensable en los casos del ertfculo
anterior; '

IV..Que se dé una caucidn suficiente a juicio del

Juez,

Art{culo 267.- Ias diligencias de que hsbla el artf-
culo anterior se practicarédn éin audiencia‘de la 'pﬂl;ﬁ-
te. contrs quien se pida y bajo la eiolusiva Te8poN3A—
bilidad del que. la solicita, el cual quedard obiigado
al-pago de los daflos y perjuicios que por tal motivo

se ocagionen al demandedo; ya sea por que fuere sbsu—



elto o se sobreses’ en el proceso. Bn e3tou efsos =e
mendard leventar inmediatamnente el aseguramiento :

que se refiere el articulo anterior,

articulo 268.- Fn el ceso de 1a comisidn de cualiuie~
xra de los delitos de que hablan los axtfculos ante—
riores en loas qﬁe no formule la querellz respectiva
el duefto de la marce legslmente registrada, gue re-
sulte iﬁdebidamente ugada, imitzde o falsificada, o
que no se adhiera a lz accidn intenteds por el Xinis-
terio Pdhlico, el autor del o de los delitos perderd
en fevor del Erario Pederal los objetos que bhubieren
aido sefialades con la marca defectuosz o ilegal, ¥
ze destruiran, en su caso lgs marcas o utensilios o

que se refiere el pdrrafo final del artfculo 265.

12 YTey de la Proviedad Industrial de 1942, desde el
p&nto de vigta formgl se caracteriza en gue codifica todeos
las.dispOSiciones relativas a patentes de invencidn, mer-
cag, avisos comereciales, nombres comerciales y competencis
‘desleal. Circunscribirémos el,estpdio exclusivamente 8 las
marcas que son las que nos interesdn en ests resefia de la
legislecién mexicann, ’ '

e ley, dicen sus autores conserva en generzl los sis-
temasa y-principiqs:fundamentﬁlea de las leyes anteriores, &
eﬁ 1a misma se preéisan Yy definen los derschos zeiativog a
la propiedad industrial pare proteger los infereses de los
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titulares de dstos y los del pdblico. También tomd en cuen—
t& los principios de la Convencidn de Paris parz le Protec—
cidn de le Propiednd Induetrisl del 20 de marzo de 1883,
reviseda en Bruseles, Washington y la Hoya. (la revisidn
de Jondres no obstante hsber ocurrido el 2 de junio de 1934
fué promulgada por México hzsta el 6 de julio de 1955). ‘

Asimismo, se suprimié el procedimientc para obtener
las revocesciones de las resolvciones administrativas, que
le ley de 1928 establecia en el sentido de gque los intere-
gsados inconformes con dichas determinaciones administrativas
podr{an gcurrir ante los Jueces de Distrite de la Ciudad de
Mexico en un juicio especisl de opomicidn o Tederal revoch-
toris. Consecunentemente, al no consignar la nueva ley medio
alpuno de impugnacidn de sus resoluciones, dictadas éstas,
la revisidn de su legalided quedd en manos de 1os mismos
Jueces de Distrito, pero a través del juicio de amparo. Adn
cucndo en la Exposicidn de Hotivos se ‘explica gue el proce-
dimiento relativo a juicio especial de revocacidn se suprir
me,, a fin de logrer gque se resuelvan en forme mds expedits
las contoversias entre los particulares y la Administraeidn,
la verdad es que el juicio de gdrantiams, que sustituyd al
federal de yevoczcidn en nads a mecelerado la decisidn firme
de tales contiendos, Quizas pudiera decirse que los particu-
lares ban atusado del Amparo; més por otra parte, debs Tew-
conocerse gque no siempre carecen de arbitrariedad las re-
soluciones administrativas que en marces se promuncian.
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c) LA LEY DEB INVBNCIONRES Y MARCAS DB 1376.

. Como hemos hecho nuestro orden de ideas, €s muy con—
veniente resaltar las disposiciones legzles que se presenta-—
rén en esta materia, en el lapso comprendido entre 1942 y
. el aflo de 1976.

Para hacer el referido punto tomaremos 1a exposicidn
fiel de la obrs del admirado maestro David Rangel Medina en
su Tratado de Derecho Mercerio.

1) Acuerdo de 9 de febrsro de 1344;
IX) Acuerdo de 2 de agosto de 1944;
III) Acuerdo de 13 de septiembre de 1944;
IV) Decreto de 10 de mayo de 1949;
V) Decreto de 22 de septiembre de 1952

VI)-Deoreto de 10 de octubre de 1952;

VII) Decreto de 31 de diciembre de 1953;
VIIX) Decreto de 8 de junio de 1955

IX) Acuerdo de 29 ﬁe junio. de 1961;

" X) Acuerdo de 4 de emero de 1965;
'XI) Aeger§o de 137de‘enero de 1971; ¥,
XIT) Acwerdo de 15 ae agosto de 1973,

. Bs nof como llegamos a 1a actual ley on visqr;'iai
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cuel, como trataremos amplismente en los subsecuentes capi-
tulos, ya hace una muy clara diastincidén de 1la materia juri-

dica de las marcas.

Se va a enumerar las c¢lases de marcas registradles,
la obligntoriedad del mismo, la penalizacidn del usec no au-
torizado de las marcas, las sanciones impuestas & los in-
fractores; asi tamblén como el procedimiento administrati-
vo-judicial a2l respecto.

X2 ILey de Invenciones y Marcas fue publicada en el
Diario Oficial de la PFederacidn el 10 de febrero de 1976;
por lo tanto es una léy de cardcter PEDERAT.

Por ahora nos hemos limitede a hacer mera mencidn de

- dicha ley, ya que el contenido de la misma lo analizeremos
posteriormente comoc le habimmos expresado en 1inens‘ prece—

dentes.

~d4) DISPOSICIONES -LBGALES DADAS B’N MATERIA DE INVBNOION% Y.
MARCAS DR 1976 A LA FECHA.
. Las dispoaiciones legales dadas en este sentido son
las siguientes: '
TI) Decreto de 2 de febrero de’ 1978, por el que se 6torga é.m--
pliseddn, por un ado mds del plazo de dos, & que se refie—

re el ertfeculo 12 transitorio de dicha 1ey,

II) Decreto publicado en el Diario Oficial de 1a Federacidn . ;
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1v)

)
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el 29 de diciembre de 1978, en el cuzal se le concede a 1a
Seeretar{a de Patrimonio y FPomento Industriel, la. facul-
tad de conce&er ampliaciones apuzles en lo general o por
sectores, al término de un aflo;

Acuerdo de 29 de diciembre de 19813‘; el cudl por la refor-
mas & la Ley de la Administracidn Puiblica Pedernl, se con-
cede la ampliacidn del plazo sefialado en los puntos ante-
riores, siendo 1& que regules la materin de marcas la Se-
cretaria de Comercio y Fomento Inductirialj

Decreto de 16 de enero de 1987; en el cual se hacen re~
formas 8 la ley de 1976, mismas gque estan en vigor actual-
mente, y;

Decreto de 30 de agosto de 1988, en el cusl se dan los
mievos formatos por la Secretaria de Comercio y Fomento

Industrial para registrer una mercsa.

De easta forma es como hemos apreciado el devenir his-

torico de las marcas en México, y como habremos apreciado

es una institucidn muy joven del Derecho Positivo Mexicano

Vigente, misma que serd ampliamente iratada por los actua-—

les y futuros estudiosos del derecho.

"Ian transicidn de la marca reglamentaria tf{pica de la

Edad Nedia a la moderna marca registrada 1llevd varios siglos

¥ fue resultado de innensas transformaciones en el funcio-

nemiento del sistema econdmico’ nacional e internacional”

(22).
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La MARCA COMO ELEMENTO

SUSTANTIVO BN RBL ORDEN
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b. Ambito 1egislativo ixﬁ;qfnaﬁibnai.\ ’,-
' ."2)(B‘miei_‘6n de 1 Vm’xrca‘. '
. .'a._ mm;‘ién de origen.

b. : n;ndidn de garantia.




3)

- a)
5)

Puncidn electiva de clientela,

Puncidn de proteccidn.

Puncidn econdmica o publicitardia,

Puncién distintiva.

Caracteres de la Marca.

a,.

Y.

£.

Beguisitos de la Marca,
aspecto diotintivo de las Marcas,
especialided de las Marcas.,

novedad de la Marca.

§ F OB B

licitud‘ de la Marca,

I1a ireracidad. de 1a Marea.

Sujetos que pueden ser titulares de una maz;ca.

Clasificacidén de la Marca por el Sistema Jurfidico Mexi-
cano. ) :




1) LA PROTSECCION DE LA MARCA,

Ia institucidn juridica de la marca, ha sido como lo
apreciamos en el capitulo segundo de este tz‘abajo de investi-
gacidn, sujeta a una serie de modificaciones motivades prin—
cipalmente por el desarrollo del comercio internacional, as{

como - por @l comercio necionel.

Bs por ello fundamentel referirmos de una manera bre—
ve a dichos ordemamientos jurfdicos. Bl primeroc de ellos as
la ey de Invenciones y Marcas del 10 de febrerp de 1976, y
el segunde de los referidos es el Convenic de Paris pare 1la
Proteccidn de la Propiedad Industrial del 20 de mai;zo de
1883,

e. AMBIT(Q LEGISLATIVO NACIORAL,

Is ley 8 que nos hemos reterido en li{neas anterjiores,
ha side ceda vez nds especifica, ya que como recordaremos
brevemente las anteriores legislaciones abarcaban mds rubros,
como el de 1la fransferencia de la Tecnologia.

BEs pues la Ley. de Invenciones y Marcas de 1976, 1a
que va & regular & 18 ipstitucién jurfdica de las marcas en
uéxico. Bs importante destacar que esta ley, es de cardcter
federal. ’ ‘

Por shora nos limitamos sdlo & hscérme_ra mencidn de
-ella, debido & que en los capitulos subsscuentes la tratare-
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mos mds ampliamente.

b. AMBITO LEGISLATIVO INTERNACIONAL,

. México forma al igual que todos los pafses del mundo,
una comznidad internmacional; por lo gue atendiendo & ello,
a tenido que.normar todo tipo de releciones juridicas, no
escapandc las comerciales, y, por ende 1las del Derecho de
las Mercas.

De esta maners se celebrd en Par{s en 1883 un Conve—
nio para morwativizar las relaciomes de las marces en todo

el muando.

Ahora transcribiremos los articulos més importantes
que se refieren a las marces, los cuales, observaremos méds
adelante son los que mercan la peuta en muestra actual le-
gislaecién todavia.

ia fundementacidn de lo anterior 12 contempla la
Gonst;tuéién General de la Repdblica en su artfculo 133:

wartfculo 133.— BEsta Constitucidnm, las Lejes del Con-
greso. de 1la Unidn‘ que emanen de ella y todos los
tratados que estén de mouerdo con ia ﬁisﬁm, cele—‘
brados y que se celebren por el Preeidenfe,de ia
Bepdiblion, con aprobacién del Senado, serdn 1a iﬁy
Supreme de tode la Unidén. Ios .macas‘ de cada Bpta—
ao. se arreglardn a dicha Constitucidn, leyes y
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tratados, & pesar de las disposiclones en contirerio
que pueda haber en lsg Constituciones o leyes de los

Bstados" (1).

Por lo que respecta al Convenio de Paris, las artfcu-

los que se refisren a marcas son los siguientes:

Artfoulo 1 (Constitucidn de la Unidn; dmbito de la
Propledad Industrial).
1) Ios paisns a los cumleg se aplica el presente Con-
venio se comstituyen en Unidn para la proteccién de
12 propiedad industrial.
2) Ia proteccidn de la propiedad industrial tieme porx
objeto las patentes de invencidn, los modelos de uti-~
lidad, los dibujos o modelos industriales, las marces
de fdbrica o de comexrcio, las marcas de servicio, el
nombre comercisl, las indicaciones de procedencia o
devominaciones de origen, ssf como la represidn de la
pompetencia degsleal.
3) Ia propiedad industrial se entiende en su acepciép
‘més amplia y me aplica norsélo a 18 industria y a1
comercio propiamente dichos, sino tanhién el dominio
de las -industrias agr{colaa ¥ extractivas ¥y a todos
© 7 lo8 productos fabricados o naturalep, pqr ejenplo:
:fiﬁas, grénoa,'hojaa de tabaéo, fruion. hninﬂlea, al-
neralas, sguas ninorales, cerveza, florea, harinas.
) Butre 1as patentaa de {nvencién se. 1n01uyen las dl— }‘
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versas especies de patentes industrimles admitidss
por las legislaciones de los pa{sés de la Unidn, ta-
les como patentes de importnoidén, patentes de perfec-
cionamiento, patentes y certificados de adnisidn, etc.

Artfculo 2 (Trato naecional a los nacionales de loa
pafses de 1la Unidn).

1) I0s nacionales de cada uno de los pafses de 1la U-
nién gozardn en todos los demds paises de la Unidn,
en 1o gue se refiers a la préteccidn de le vpropiedad
industrial, de las ventajas gue laé leyes respectivas
concedan-actualmente o en el futuro a sus nacionsles,
todo ello. sin perjuiclo de los derechos Vesvpooialmente
previstos poi' el presente Convenio. En comsecuencisa,
aquéllos tendrdn la misma proteccidn que éstos y el
mismo -Tecurso legal contra cuaslquiexr ataqgue a sus de-
rechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y
- formalidades :meueatas a ios nacionales.

2) Ello no obstante, ninguna condic16n de domicilio

o de estableciniento en el‘pairs donde 1a proteccion
se reclame, podrd ser exigida a los hacioné.les de los
pafses de la hién para gorar de alguno de los dore-
‘chos de pmpiedad. industrial, =

3) Qu.edan expresanente reservadaa las dinponicionen ' 
de la legislacion de cada; uno de Yos paiaes de la U=
nidn relativas al procedimiento Judioial b adminis- )
tmtivo. .y als oompatancia as{ como & 1a elocnion
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de domiecilio o & 1a constitucidn de un mandatario,
que sean exigidas por las leyes de propiedad indus-
trial.

Articulo 4 (A.a.I. Patentes, lfodelos de Utllidad,
Dibujos y Modelos Industriales, Marcas, Certifica-
dos de Inventor, Derecho de Prioridad, G. de Paien-
tes: Divisidn de la Solicitud).
A=1) ‘uilen hubiere depositado regularmente uns s0li-
citud de ratente de invencifn, de modelo de utiligad,
de dibujo o modelo industrial, de marca de fdbrica o
de comercio, en alguns de los vafses de la Unidn o
s causa~habiente gogard, para efectuar el depdsito
en los otros pafses de un derecho de prioridad, du-
rante los plazos fijados mds adelante en el presente.
2) Se reconoce que da origen 2l derechs de priorided
‘todo depésito que tenga valor de depdsito nacional
regﬁlar, en virtud de la legislacidn nacional de ca-
da pafs de la Unidn o de tratados bilaterales o multi-
laterazles concluidos entre pafses de 1la Unidn.
3) Por depdsito nacionel regular se entiende todo de-
- pdaito gque seaz suficiente para detexminar la fecha en
‘127 cuml la solicitud fué depositada en el pais de que'
se trates, cualquiera qus ges. la suerte posterior de
esta solicitu&.
B) En consecﬁencia, el depésito efectuado postexrior-

mente en Aalgunc de los deﬁﬁa pafses de 18 Unidn, ap— °
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tes de lg expiracidn de estos plazos, no podrd ser
invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en
varticular, por otiro depdsito, por la publicacidn de
la invencidn o su explotacidn, por la puesta e la
venta de ejemplares del dibuje o del modelo o por sl
empleo de 12 marce, y estos hechos no podrdn dar lu-
gar a ningin derecho de terceros ni 2 ninguna pose-
sidn personal. los derechos adquiridos por terceros
antes del dfa de la primere solicitud que sirve de
base al derecho de prioridad gquedan reservados a lo
que disponga ia legislacidn interior de cada pafs

de la Unidn.

C-1) los plazos de prioridad arriba mencionados serdn
de doce meses para las patentes de invencidn y los
modelos de utilidad y de seis mesez para logs dibujos

o modelos indusiriales y para las marcas de fdbrica

o de comercio. ’

II) Bstos plazos comienzan & correr & partir de la fe-
cha de depdsito de 1la primera solicitud; el dia del
depésito no esté comprendido en el plazo, ‘

3) 51 el dltimo dfa del plazo es un dia legelmente fe-
fiado o un dfa en el que 1a oficina no,se abia yara
recibir el depdsito de .las solicitudes en el pais en
donde la proteccidén se reclama el plazoc serd prorro-—
gado hasta el primer dfa laborable que siga.

4) Deberd ser comsidersda como primexa solicitud, ou- -
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ya fecha de deodsito serd el punto de pertida del pla-
zo de priorided, una solicitud posterior que itenga el
mismo objeto gque una primera solicitud anterior en el
sentido del pdrrafo 2) arriba mencionado depositada en
el mismo pafs de la Unidn, con la condicidn de gue es-
ta solicitud anterior, en la fechz del depdsito de 1la
solicitud posterior haya aido retirada, abandonzda o
rehusada, sin haber estado sometida & inspeccién pu-—
blica y sin dejar derechos subsiastentes, y que toda—
via no haya servido de base para le reinvindicacién
del derecho de prioridad. Ia solicitud anterior no
podrd nunca mda servir de base para la reivindica-
cidén del derecho de prioridad.

D-1) Quien desee prevalerce de le prioridad de un de~
pésito anterior estard obligado & indicar en une de—
claracidn la fecha y el pafis de eate devndsito. Cada
pafs determinerd el plazo médximo en que deberd ser
efectuada esta declaracidn.

2) Bstas indiceciones serdn mencionedas en las publi-
caciones que procedan de la Administracidn competente,
en particular enlas patentes y sus descripciones.

3) ‘tos pafses de la Unidn podrdn exigir de quien haga
una declaracidn de prioridad la presentacidn de una
copia de la solicitud (descripeidn, dibujos, etc.),

depositada anteriormente. ¥Ia copia certificada a su

conformidad por. la Administracidn que hubilera reci-
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bido di;ha solicitud, quedard disvensada de tode le—
galizacidn y en todo caso podrd sexr depositeda, exen—
ta de gastos en cualquier momento dentro del plazo de
tres meses contados a vartir de la fecha del ‘depdsito
de 1z solicitud posterior. Se podxrd exigir que vaye
acompafiads de un certificado de lm fechn del depdai-
to expedido por diche Administracidn de una traduce
cidn.

4) No se podrdn exigir otras formalidades pasrz 1a de-
claracidn de priorided en el momento del depdaito de
la solicitud. Ceda pafs de 1la Unidn determinard las
consecuencias de 1la omisidn de las formalidedes pre-
vistas por el presente artfculo, sin que estas conse-
cuencias puedan exceder de la pérdide del derecho de
vrioridad.

5) Posteriormente, podrdn ser exigidos otros justifi-
cativos.

fuien pe prevaliere de 12 prioridad de un depdsito an-
terior esterd obligedo & indicar el mimero de &ste dew
pdsito; esta indicacidn serxd publicada en 1as condi-
ciones previstas en el pdrrafo 2) mrriba indicado.
_B—l) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido
dépositado en un pais en virtud de un derecho de prio-
ridad basedos sobre el depdsito de un modelo de uti-
1i.dad, el plazo de prioridad serd el fijado pera los

. dibujos o modelos industriales. ’
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2) Ademds, esta permitido depositar en un pais un mo-
delo de utilidad en virtud de un derecho de priori-
dad basado sobre el depdsito de una solicitud de pn~
tente y vicebersa.

F) Fingdn pads de 1a Unidn podrd rehusar una priori-—
dad o una solicitud de patente por el motive de que
el depositante reivindica prioridades miltiples, ain
cuando eztas procedan de paises diferentes, o por el
notive de que uns solicitud que reivindigue no esta-
bzn comprendides en la solicitud o solicitudes cuye
prioridad es reivindicade, con lc condicidn, en los
dos ecmsos, de que hays unidad de invencidn, segdn

la ley del pais.

Ba lo que se refiere a los elementos no comprendidos
en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es rei-
vipdicada, el éépésito'de la solicitud posterior ds
origen & un derecho de prioridad en las condicionses
normales.

6-1) Si el examen revela que una solicitud de paten—
te es compleja, el solicitante podrd dividir la soli-
citud es cierto ndmero de solicitudes divisionamles,
congervando como feche de ceda une , la fechs de laz
solicitud inicial, y 3i & ellc hubdbiere lugar, el de-
neficio del derecho de prioridad.

2) Tembién podrd el solicitante, por su propia ini-

eigtive, dividir la solicitud de patente comservando,
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como feche de cada solicitud divisiomal, la fecha de
la solicitud iricial y, si a ello hubiere luger, el
beneficic del derecho de prioridad. Cade pafs de la
Unidn tendrd 2a facultad de determinar laz condicio-
nes en las cunles esta divisidén serd autorizada.

H) Ie vprioridad no podrd ser rehusada por el motivo
de que ciertos elementos de la invencidén para los
que se reivindica. la prioridad no figuren entre las
reivindicaciones formuladas en la solicitud presen—
tada en el pais de origen, siempre que el conjunto
de los documentos de la solicitud revele de manerz
precisa la existenciua de los citados elementos.

I-1) Ias solicitudes de certificados de inventor de—
positadas en un pafs en el que los solicitantes ten-
gan derecho a soliecitar, a su eleccién, una patente
o un certificado de inventor, derdn origen al dere~
cho de prioridad instituido por el presente articulo
en las mismas condiciones y con los mismos efectos
que las solicitudes de las de patentes de invencidn.
2) En un pais en donde loa depositantes tengan dere-
cho a solicitar, a su eleccidn, una patente o un cer-
tificado de inventor, el que solicite un certificado
de inventor gozard, conforme a las disposiciones’ del
presente art{cule aplicables a las solicitudes de pa-
tentes del derecho de prioridad basados sobre el de—

pSsito de unme solicitud de patente de invencidn, de
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modelo de utilidad o de certificado de inventor.

Articulo 5 C-1) Si en un pais fuese obligatorio la
utilizacidn de 1la marce registrade, el registro mo
podrd ser anuledo sino despu€s de un plazo eguita-
tivo y 8i el interesado no justifica las causas de
su inaccidn.

2) Bl empleo de una marca de fdbrice o de comercio
por el propietario, bajo una forma que difiera por
elementos cue no slteren el cerdcter distintivo de
la merce en la forma en que &ésta ha sido registrada
en uno de los pafses de la Tnién, no ocesionzrd la
invalidacidn del registro, ni disminuird de menera
alguna la proteccidn concedida z 1l merca.

3) Bl emplev simulténeo de la misme merca sobre pro-
dquetos fdenticos o similares, por estedblecimientos
industriales o comerciales considerados como copro-
pietarios de la rarca, segin les dispesiciones de
la ley nacional del pafs donde la proteccidn se re-
clama no’ impedird el registro, ni disminuird de ma-
nera alguna la proteccion concedida a dicha marce
en eualquier‘pa{s de la l'nio'n, en tante, que diche
emprleo no tenga por efecto inducir al pﬁblicu‘a =3
TTor y que no sea contrario a2l interés midlico. j
D) Ningin signo o mencidn de patente, de modelo de
utlidad, de registro de la marca de fdbrice o de co-
mercié o de depdsito del dibujo o ‘modelo industrial




«107-

se exigird sobre el producto para el recomocimiento

delrderecho.

Artfeulo € (Marcas: condiciones de registro, indepen—
dencia de 1la proteccidn de 12 misma marca en diferen-
tes pafses).

1) Ias condiciones de depésito y de registro de las
marces de fédbrica o de comereio serdn determinades en
cada pafs de la Unidn por su legisiaciédn nacional,

2) Sin embargo, une marca depcsitada por un nacional
de un pafs de la Unidn en cualquier pafs de la Unidm
no podfé ser rehusada o invaiidada poxr el motivo de
que no haya sido depositada, reglstrada o renovada
en el pafs de origen.

3) Una marce, regularmante registrada en un pals de
la Unidn, serd considerada como independiente de las
marcas registradas en loa demfs pafses de la Unidn,
comprendiéndose en ellos el pafs de origen, B

Articulo 6 bis (Marces: marcas notoriamente conoci-
das) )

Tos pafses de 1a Unidn se comprometen, bien de oficio
si la legislacidn del pefs lo. permite, bien & ins--
tancia del interesado a rehusar o. inv&lidar elrregis-
tro y a prohibir el uso do upa narca de tdbrioa o de
conercio que constituya le reproducc16n, imitacidn o
traduccion, susceptiblee de orear eonfuaién, de una’
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marca que ls autoridad competente del pafs del regis-
tro o del uso, estimare ser alli{ notoriemente cono-
cida como siendo y2 una marca de una PEersong que pue-
de beneficiarse del presente Convenio y utilizada pa-
ra productos idénticos o similares, Ocurrird lo mis-
mo cuando 12 parte esencinl de la marca constituye

la reproduccidn de tal marca notoriamente conocida o
uns imitacidn susceptible de crear confusidn con éa-
ta.

2) Deberdf concederse un plazo minimo de cinco affos a
partir de 1la fecha de registro pa2re reclamer la anu-
lacién de dicha marca. Los pafses de la Unidn tienen
la feculted de preveer un plazo en el cuasl deberd sex
reclamada la prohibicidn de uso de 1las marces.

3) No se fijard plazo para reclamar la anulacidn o la
prohibicidn de uso de las marces registradas o utili-

zadas de mala fe,

A:ticulo 6 ter (Marcas: prohibiciones en cuanto a los
emblemas de Bstado, signos oficiales de control y em—
blemas de organizaciones intergubernmementales).

1) a) Ios paises de la Unidn acuerdan rehlusar o amu-~
lar el registro y prohibir con medides apropiadas, la
utilizacidn, sin permiso de las autoridades c_:ompeten—
tes, bien sea como marcas de f&brice o de comexcio,
bien come elementos de las referidas marces, los es—

cudos de¢ armas, banderas y otros emblemas de Rstado
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de loa paises de la Unién, signos y punzones oficla-
les de control y de garantia adoptados por elles, asi
como tode imitecidn desde el punto de vista herdldieco.
b) Ias disposiciones gue figuran en la letra a) que
antecede se aplican igualmente a los escudos de armes,
banderas y otros emblemes, 5iglas o denominfciones
de las organizaciones internacionales, interguberna-—
mentales de 1las cuales uno o varios pafses de la U-
nidén sean miembros, con excepcidn de los escudos de
armas, banderas y oitros emblemas, sigles o denomina-
ciones que hayen s3ldo objeto de acuerdos internacilo-
nales en vigor destinados a asegurar su proteccidn.
¢) Ningdn pafa de la Unidn podrd ser obligedo o apli-
cer las disposiciones que figuran en 12 letra b) que
antecede en perjuicio de los titulares de derechos ad-
‘quiridos de buena fe antes de la entrada en viéor, en
ese pafs del presente Convenio. Ios pafses de la U=
nién no estdd obligados = aplicar dichas disposicic-
nes cuando 1a utilizacién o registro considerado en
1z letra a) que antecede no sea de natiuraleza tal que
‘haga sugerir, en el espiriiu del piblico el vincule
\e'n.tre 1é‘organizao:i.6n de que sé trate ¥ . los escudos
de amas, banderas, em‘blemaa, siglaa o denoninacio—

" mes, 0 'si asta utilizacién o registro no 93 verosimil— )

Ymente ‘ae naturaleza tal que haga inducir & error al
p\i‘blico so'bre ‘1a existencia de un vinculo entre quien
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lo utiliza y la organizacidn.

2) Ia prohibicidn de los signos y punzones oficiales
de control y garantia se aplicard solomente en los cio-
503 en que las marcas que los contengan estén desti-
nadas a ser utilizadas sobre mercancfas del mismo gé-
nero o de un género similar.

3) a) Para 1a aplicacidn de estasd disposiciones, los
paises de la Unién acuerdan comunicarse reciprocamen-
te, por medimcidn de la Oficina Internacional, la 1lis-
ta de los emblemas de Bstado; signos y punzones ofi-
ciales de control y garantfa que desean o desearsn
colocar, de manera absoluta, o dentro de ciexrtos 1i-
mites, bajo la proteccidn del presente ar‘biculo, as{
como todas las modificacliones ulteriores introduci-
das en eata lista. Cada pafs de la Unidn podrd & dis—
posiciones del publico en tiempo hdbil, las listas
notificadas.

Sin embargo, esta notificacidn no es obligatoria en
lo que se refiere & las bandexrass de los Estados.,

b) Ias diéposiciones que figuren en la letra b) del

“pédrrafo 1) del presente articulo no son aplicables

-sino a2 los escudos de amés, banderas u otros emble-

nas, ‘siglas o denomineciones de las organizaciones
internacionales, intergubemi_nenta.les que éstas 'hayan
comunicado a los paises de la Unién por medio de la
0ficina Internacional.
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4) Todo pafs de la Unién podxd, en un plazo de doce
meses & partir de la recepcidn ﬁe le notificacidn,
transmitir por medio de la Oficina Intermacional, al
pais o & la organizzcicn internacional intergubernsn-
mental interesada, sus objeciones eventuales.

5) Para lss banderas de Estado, 12s medidas previstas
en el pdrrafo 1) arriba mencionado se aplicardn sole~
mente 2 las marcas registradss despuds del 6 de no-— '
viembre de 1925,

5) rara los emblemas de Rstado que no sean banderas,
pvart los signos y punzones oficiales de los pafses de
la Unién y paxa los escudos de armas, banderas y o-
tros emblemas, siglas o denomineciones de las orgi-
nizaciones internaciounerles intergubernamentales, es-
tas diéposiciones s8lo sexdn aplicadbles & las marces
- registradas deswén de los Aoo mesen siguientes 2 leo
recepcién de la notificacidn prevista en el pdrrafo
3) arriba mencionado, '

7) En el camo de mela fe, los pafses tendrdn la facul-
tad. de nacer anuler inclusc las marcas registradds an-—
tes del 6 de noviembre de 1925 gue conteng-an emblemaa
de Bstado, signos Y yunzones.
R 8) Ios naoionales de cade -pais que estuviesen autori_

zados para usar 1oa emblemas de ‘Bstado. signos y punzo—

nes de fu pais, podran utilizarlos aunque exista seme—
jenza con los de o_tro pa:(s.
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9) Ios paises de la Unién se comprometen a prohibir
8l uso no sutorizado en sl comercio, de los escudos

de armas de Bstado de los otros paises de 1la Unidn,
cuando éste uso sea de naturalezu tzl que induzca &
errox sobre el origen de loa productoa.

10) Ias disposiciones que preceden no son dbice.para
el ejercicio, por los paises de la facultad de rehusar
o de invalidar en conformidad el pdrrafo 3) de la asec-
cidn b) del articuleo 6 quingquies, las marcas que con—
tengan sin eutorizacidn, eacudos de armas, banderas

¥ otros emblemas de Estado, o signos y punzones ofi-
ciales adoptados por un pais de la Unidn, asi como

los signos distintivos de las organizaciones inter—
nacionales intergubernamentales mencioncdes en el pd-
rrafo 1) arribe menciohado.

Artfculo 6 quater (Marcos: transferencia de¢ la marca),
1) Cuando, conforme & la legislacidén de un pafis de la
Unidn la cesidn de una maree no gez vdlida sine cuan-
do haya tenldo lugar al mismo tiemps que la transfe-
rencia de la empresa o 4sl negocio al cual la mares
pertenace serd suficiente vara que esa validez sea

- admitida, que la parte de la empresa o del negocio si-
tuada en ests pais sea tramsmitida 21 cesionaric con
®)l derecho exclusive de fabricar o de vender s8lli los
productos que llevan la marea cedida.

2) Bstm disposicidén uo impone a los pafses de 1a U-
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nidén la obligacidn de considerar como vilide la trans-
ferencia de toda marca cuyo uso por el cesionario fue-
re de hecho, de naturaleza tal que indujerd al mivli-
co & error, en particuler en lo gue se refiere a la
procedencia, la naturaleza o les ¢ualidades sustan—
ciales de los productos a loc que se aplica la marca.

Articulo 6 quinquies {(Marces: protececidn de les mar-
ces registradas en un pafs de 1la Unidn en los demds
pafses de la Unidn cldusula “tal cual ea"),

A-1) Toda marca de fébrica o de comercio regularmente
registrada en el pefs de origen ser{ admitida parm su
depdaito y protegide tel cual es en los demds paises
de 1la Unidn, salvo las condiciones indicadas en el

" presente artfculo. Estos pafses podrdmn antes de proce-
der al registro definitivo, exigir la presentacién ae
un certificado de registro en el pafs de origen, expe-
dido por lm autoridad competente, No se exigird lega-
lizacién zlguna para este certificado.

2} Serf considerado como pais de origen el pais de 1la
Unidén donde el depositante tenga un establecimiento
industrial o comercial efectivo y serio, y, sino tu —
viese un establecimiente de ese tipo en la Unidn, el
pafs de 1a Unién donde tenga su domicilie, y, Bino tu-~
‘viese domicilio -en 1a ﬁnidn, el pafa de su nacionnli=-
ded, en el caso de que sea pacionsl de un pafs de la -
tnidn. )
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B) Ias marcas de fdbrica o de comercio reguladas por
el presente artf{culo no podrédn ser rehusadas para. su
registro ni invalidadas mds que en los casos siguien-—
tes:

l. Cuando sean capzces de afectar a derechos adguiri-
dos por tercero en el pafs donde la proteccién se re-
clame,

2., Cuando estén desprovistas de todo cardcter distinti
vo o formadas exclusivamente por sigmos o indicacicnes
que puedan servir, en el comercio para designar la es-
pecie, la czlidad, la c¢antidad, el destino, el valor,
el lugar de origen de los productos o la época de pro=-
duceidén, o que hayan llegado & ser ususles en el len—
guaje corriente o en las costumbres leales y constan-
tes del comercio del pais donde 1lr proteccidn se re -
clama,

3. Cnando sean contrarias a 1a moral o al orden pibli-
co ¥y, en particular, cuando sean cepaces de engafiar al
pﬁblico. Se entiende que una marce no podrd ser consi-
deradas contraria &l orden pdblico por el scle hecho &e
que no est& conforme con cualguier disposicién de la
legislacidén sobre mercas, salvo en el caso de que estsa
disposicidn misme se refiera al orden miblico. Bn todo
caso queda reservada la aplicacidn al art{culo 10 bis.
C-1) Para apreciar si la marca es susceptible de pro~
teccién se. deberd tener en cuenta todas las circunstsp
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cias de hecho, principalmente la duracién del uso de
la mercsa.

2) No podrén ser rehusadas en los demds paises de la
Unidn las marcas de Pdbrice o de comercio por el solo
motivo de que difieran de las marcas protegidas en el
pafs de origen sdlo por elementos que no alteren el
cardcter distintivo y no afecten a la identidad de las
marcas, en la forma en que las mismes han sido regis-—
tradas en el citado pais de origen.

D) .Nadie podrd beneficiarae de las digvosiciones del
presente arsfculo si la marca para la que se reivindi-
ca le proteccién no ha sido registrada en el p&fs’ de
origen.

E) Sin embargo, en ningin caso, la renovacidén del re—
gistro de unz marca en el pafs de origen implicard la
obligacidn de renobar el registro en los otros paises
de la Unidn donde la marca hubiere sido registrada.

?) Los de‘pésit_:os de marcas efeotuados en el plazo del
artfculo 4 adquirirdn el beneficio de vrioridad, inclu
50 cuando el registro en el pafs de origen no se efec—
tife sino destuds del término de dicho plazo.

Artfculo 6 sexies ( Marcas: marcas de servicig)

Tos pafses de la Unidn se comprometen a proteger les
marcas de servicio. No estén obligados a prefrer 6l ro-~

glstro de estas marcas,
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Artfoulo 6 septies ( Marcas: registros efectuados por
el agente o el representante del titular sin su auto-
rizacidn.)

1) Si el agente o el representante del que es tituler
una marca en uno de los paises de la Uniédn solicita,
sin autorizacién de este titular el registro de esta
marca & su propio nombre, en uno o varles de estos pa._i_
sés, el titular tendrd el derecho de oponerse al regis
tro solicitado o de reclamar la anulacién o, =i la ley
del pais lo permite, la tramsfercncia s su favor del .
citado registro, a menos que este agente o representan
te Justifique sus actuaciones,

2) R titular de 1a marca tendrd, en las condiciones
indicadas en el pdrrafo 1) que antecede, el derecho de
oponerse a la utilizacién de una marce VOX su agentie o
) représentante, si no ha autorizado esta ntilizacidén.
-3) Das legisleciones nacionales tienen la facultad de
‘prever un p;ézo equitativo dentro del cual el tituler
- 'de una marca deberd hacer valer 165 derech@s preﬂﬁtos

en el presente artfcunlo.

“.Articulo. 7 (Marcas: naturaleza del producto al que ha
de aplicarse la marca)
12 naturaleza del producto &l que le marce de fébrica
o de comerclio ha de aplicarsg no puede, en n:.ngv.in casq

‘ser obstdculo para el registro de le mafca.
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Artfculo 7 Bis ( Marcas: marcas colectivas)

i) Los pafses de la Unidn se comprometen a admitir el

depSsito y a proteger las marces colectives pertene —.
cientes a colectividades cuys existencia no see conire
rie a la ley del pais de origen, incluso si estas co -
lectividades no poseen un establecimiento industrial o
comercial.

2) Cada paf{s decidird sobre las condiciones particula-
res bajo las cuzles una merca colec‘tiv&’ ha de ser pro~-
tegida y podrd rehusar la proteccidn si esta marcm es

contraria al interés piblico.

3) Sin embargo, lm proteccidn de estas marcss no podrd
ser rehusada a ninguna colectividad cuya existencia no
gea contraria a la ley del pafs de origenm, por el moti
vo de que no esté establecida en el paiz donde la pro-—
- teceidn se reclama o de que no se haya comstituido con

forme a la legislacién del pais.

Articulo 8 (Nombres Comerciales)

Bl nombre comercial serd protegido er todos los paises
de lz Unidn zin obligacién de depdsito o de registro,
forme o no parte de una marca de fdbrica o de comercio.i

Artfeulo 9 (Mareas, nbmhres comerpiales: embargo. a 18
importacién, etc.,, de 1os productos que lleven ilfci-
tamente unsa marce o un nombre comercial) ‘
1) ‘Tcdo'proéucto que lleve 11foitamente una marca -de
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fédbrica o de comercio o un nombre comercial serd em.
bargado al importarse en aquellos pafses de la Unidén
en loe cuales esta marca o este nombre comercial ten—
gan derecho 2 la proteccidn legal.

2) Bl embargo se efectuarf igualmente en el pais don-
de se haya hecho la aplicacidén ilfcita, o en el pafs
donde haysa sido importado el producto.

3) Bl embargo se efectuard a instancia del Ministerio
Piblico, de cualnuier otra autoridad competente, o de
parte interesada, persona fisica o moral, conforme a
la legislacidén interna de cada pails,

4) Las autoridedes mo estardn obligadas a efectuar el
embarge en caso de trinsito.

5) 31 1a legislacién de un pais no admite el embargo
en el momento de importRcidn, el embargo se subgtitui-
ra’ por la prohibicidén de importacidn o por el embargo
en el interior.

€) Si 1la legislacidén de un pafs no admite ni el embare
go en el momento de la importacidén, ni la prohibicidén
de importdcidén nl el embargo en cl interior, y en es-— .
pefa de que dicha legislacidn se modifique en conse —
cuencia estas mediddas serdn sustituidas por las’ accip
nes y medios que la ley de dicho pais concediese‘en~cg

go semejante a los nacionales,
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Articulo 1o‘ter { Marcas, nombres comerciales, indica—
cliones falsaes, competencia desleal: recurscag legales;
derecho a proceder judicialmente.)
1) Los paises de la Unién se comprometen a asegurar a
los nacionales de loa.demés paises de 12 Unidn los re-
cursos legales apropiados para rerpimir eficszmente tp
dos los ectos previstos en los articulos 9, 10 y 10
bis.
2) Se comprometen, ademds 2 prever medidas gque permiten
- a los sindicatos y asociaciones de represententes de
los . industriales, productores o comerciantes interesa-
dos y cuya existéncia no sea contraria = las leyes de
sus pafses proceder judicielImente o ante las autoride-
des administrativas, para la represidén de los actos
previstos por los artfculos 9, 10 y 10 bis, en la medi-
da en que 1la ley del pafs donde 1a proteccidn se recla-
ma lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de

-este pafs,

Articulo 11 (Invenciones, modelos de utilldad, ‘dibujos
¥ modelos industriales, marcass: protececidn temporurxa
en - ciertas exnoslcionss intermacionales) ‘
1) Los pafses de la Unidn concederﬁn conforme n su
legislacién interna, una proteccién temporaria a las
invenciones patentables, & los modelos de utilidad, a

“los dibujos o modelos industriglés, as{ como las mer-
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cas de fdbrica o de comercio, para los productos que
figuren en les exposiciones internacionales oficiales
¥y oficialmente reconocidas, organizadas en el territo-
rio de alguno de ellos. '
2) Esta proteccidn temporaria no prolongard los pla-—
zos del artfculo 4, Sl més terde, el derecho de prio-
ridad fuese invocado la Administracién de cada pa'fsr
podrd contra el plazo a partir de las fechz de la intro
duccién del producto en la exposicidén.

3) cade pafs podxrd exigir, como prueba de la identidad
del objeto expuesto y de la fecha de introducci&n, 1los
documentos justificativos que juzgue necesarios,

2) FURCION DE IA MARCA.
a. POHCION BE ORIGEN.

Se dice en este sentido que “"las 1egidlaciones marca—
rias do los diversos pafses, al conceptuar la marca le’ atri—
buyen la funcidn distintiva o de identificacién ¥ poxr- excep
cién, ademfs, se hace alusidn ‘a le funcidn de proce‘dencis' ¥y
eﬁ-confados'cauosﬁ las ‘mncidnes de garentia de calidaad y
de reclame, poxr lo que la marca en 41 campo normativo o5 un
signo esencialmente distintivo. Ahore bien, en realidad la
.polémica doctrinaria que .se ba sustentado en tormo a 1a fun—
" -cidn de la marea, ‘@ en- aquellos paiaes en donde J.a cesiqn

“ae léyna‘x‘o'a‘ano 6c 1ibre, especialmente en Itelia, Alemanis
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¥ en los RBstados Unidos, en donde ademds los términos de Rn-
Ppresa y. Empresario han tenido une gran influencla en el cam-
po jurfdico. De ahf, que eslgunos sutores afirman que sl dere-
cho sobre la marca constituye un accesorio del derecho =zobre
la empresa, y por lo mismo no lleguen a concebir gue la mar-
ca es una entidad jurf{dica auténoma" (2).

Bn este gentido la legislaecién mericens es muy clars,
¥ como lo analizarcmos mds adelante veramos que si le concede

18 autonomia jurfdice a las marcas.

b. FUNCICN DE GARANTIA.

Roto caracteristica de la marca ha sido muy controver-
tide, ya que se dice que la calidad de un-producto mede ser
muy buena; pero que la produccidn de otro artfculo por el
mismo productor u otro no aseguran la calidad con respecto
del anterior de date Wltimo. '

Bs decir gque 1la calidad va 8 marcar en gran porcenta—
;je 1a aceptacidn de un productc por el pdblico de unsa cierta
coleotiﬂdad de hombres.

: Este es uno de los 'puntos medulares éel‘ uso indebido
de una marca en México, ya que como 1o apreciaremon nda ade—
lante. 1 propietario originnl de 1a ‘maica, wm.a pfbteger en
un primer térmimo el prestiglo de su producto o servicio.

En 18 Yey de_jInvenciohos ¥ Xarcas sn el art{cuié 150,



en su segundo pirrafo establece que "el regisiro de una mar-
ca podrd sexr ca.ncelador por la Secretarie de Comercio y Fomen-
to Industrisl cuamdo su titular especuls o haga uso indebido
-en el precio o calidad de un producto o servicio emparade por

1a marca en detrimiento del piblico o de 1a economia del
pais",

¢. PUNCIOH BLECTIVA DE CLIENTELA.

Bn s{ estz funcién no es considerada como esencial de
la marca; pero también cierto es que lz atraccidn que ejer—
cen las marcas hacis los compradores es fundamental para el
éxito de 1a misnma, '

Es precissmente este "iman" de la merea lo que trats
- de aprovechar el gue usa indebidzmente una marca, ya sea
notoriamente conocida o registrade previamente ante la auto-

dad correspondiente,

"la marca mediante la funcidn que realiza de distin-
guir los productos o sei‘vicios, permite al fabricante o co-~
merciante el adquirir uns clieutélﬂ., conservarla y después
aumentarla, esto ¥ltimo acontece cuando la marca por sf mis-
ma, tiene sufficiente fuerza de atraccién a través de la pu—

~blicidad, de ahf que tanto en el émbito jurfdico y econdmi-
co Be peraiga dicha finalidad; esto es 1o que persigue fun-
dsmentalmente, cuando se hace uso de la marca, es lo que da
un sentido & déste, un valor propio” (3).
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d. FUNCION DE PROTECCION.

BEn este sentido la opinién de César Sepulveda en su
obra del Derecho Mexicano de Propieded Industriel es muy
acertada.

Es por ello que esta funcién es una consecuencia de su
reconocimiento jurfdico, gque irae consigo que el blenm o enti-
dad que se trata de regular se enmarque dentro de una estruce
tura legel que responds & la realided, y por lo mismo, resul-
ta imprescindible no sélo en muestro sisteme jurfdico, sino
en los demds restantes que los intereses sociales tengan -
preeminenciz sobre los individuales o privados, por gue si el
piblico consumidor constituye el destinatario de la marca,
requiere de una regulacidn jurfidica iddnea que asegure su
confianza en la eleccidn del producto.

e, FUNCIOKN ECO!NOMICA O FUBLICITARIA.

Bsta tesls es sefinlada por Isay, y la que eéta citada
por el maestro Nava Negrete en su obrm. _

Isay afirma que el podsr de reclamo de la marca pue-
.de ser debldo & diversas razones:

1. Primordialmente, a su origiz:alidad, 2 sus cualida-—
des propias, a las ideas que evoca., a 1a impresidn que hace,
‘etc.. De aste modo, hay ciertas ‘mareas que pueden tener un
gran . valor en sf miémas, antes de que hubleran asido eﬁpleédas
o que alguna proyagsnda se ku‘biere hecho,

2, -Ciextas maroas edquieren pu valor de la asociacidn
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de ideas que ellas crean.

3. Otras nmereas, & menudo deben su fuerza de atraceidn
al reclemo consideradle hecho en su favor.

"Ia marce en el campo econdmico es un instrumento in-
dispensable de 1lz distribucidn de lac mexrcancias y de 12 pro-
moecidn de ventas; la marca realiza una funcidn de reclamo pu-—
blicitaria importante, de tal suerte que en 1la economfa socia
lista, la importencia de las marcas coincide con el desarro -
llo de la pubdlicidad y por consiguiente de una cierta concu -
rrencis. Las calidades eccondmicas de las marcas no s8lo tie =~
nen influencia en el plan nacional sino que también en lc exe
portacidén., Bn efecto, la marcn representz vehiculo ideal para
penetrar en los mercedos extranjeros" (4).

£, PUNCION DISTINTIVA,

Por lo jue reppecta 2 este punto, el criterio enmarca-
do #n 1a obra del tratadista Alvarez Soberanis es muy claro
¥ ‘p:)reciso en dicha concepcidn; por lo que de ahf tomaremos le
idea de la misma.

' Es esta funcién distintiva en ls marce lo que viene &
reprosentar de forma inmediata una sdhesidn de la clientele.,'
'esrdecir‘, un’ instrumento eficaz para adgquirir, conservar y -
‘aumentar la clientele; eaf tami):lén coxﬁd un cbjetive mediato
que garantiza la calidad constante de los productos.o mervi -
cios en 1a elgcci:Sn de los mismos,

3) CARACTERES DE LA MARCA.



Por considerar lo fécil y sencillo de'lae explicacio-
nes que en este senytido aporta el tratadilsta y méestro David
Rangel Hedina en su obra Tratado de Derecho Marcario, reali-
zaremos una explicacidn muy spegada 8 1oé lineamientos ofre-
cidos en Aicha obra.

2. RRQUISITOS DE LA NARCA,

RBota clagificecidn de requisitos va a obedecer a las
consecuencias jurfdicas que traze consigo la falta de uno ¢ -
més de dichos requisitos, ¥y segin 1la importancis decisive de
cada una de las caracteristices del signo mercario para pro-
ducir su exclusividad. ’

De tal forma cue se presentan dos tipos de requisitos
o cardcteres. Caradteres y condiciones esenciales o de veliw
dez, y caracteres accidentalos o secundarios.

¥n los primeros se contienen a:

1. El cardcter distintivoe;

2. Ia especialidad;

3. La nbvedad;

4. Ia licitud, ¥;

5. Ia veracidad del signo.

Bn las segu.ndas se comprenden a

1.1 cardcter fe.cultativo,

2.-1Lo innecesario de 1a adherencia;

3. Ia apariencia, y, . .

.44 EL carécter individual del- sig‘no.

b. EL ASPBCTO DIS'I.‘IH’TIVD DE LA MARCA.
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Bn este asuspecto la generalidad de los mutores opinan
que lz natureleza distintiva de la marce es de especializer,
individuelizar y singularizar,

" Sea para adquirir y conservar el derecho exclusive -
de la marca, sea para disf{rutar el contenido d= tal derecho,
la {ndole distintiva de lp marcz es un factor determinante en
el planteamiento y solucidn de multitud de variados probiemas
gue a diario surgen en las relaciones industriales y mercsn -
tiles con motivo de 1=z interpretacidn y =nplicacidn de la ley
que regula teles derechos.™ (5).

De este caricter, es donde va a surgir y derivar los
problemas administratives y judiciales cue se presentan en el
merco del uso no autorizzdo de una marca registrada previcoen
te o notoriamente conoecida,

c. LA BESPBCTALIDAD DB LAS HARCAS.

Se le define como una funcidn diferenciedora que ce de-
be cumplir ante la ley, 1a cual =8lo podrf realizarse si 1a -
marca es lo suficientenante originsl pars llamar la atencidn
del comprador.

Bn este aspecto es fundemental esta caracterf{stice de
la marca; ya que como lo expresa el tratadista Punillet la -
naturalezz de la marca ha de ser tal que no se confunda con -
otra y pueda ser reconociila,

" La especialidad también quiere decir que la marce =
no.dgbg cqnsiytir en un signo de una simpligidad‘tan elemen «
tal, que malogre su papel de llamar la atenclén de 163 consu- .
midores; por tal insuficiencia, no son aptos‘para'constituir 7



marcas los colores aisladamente considerades, ni las figuras
geondtricas més sencillas como una lf{nea recta o dos rectas,
paralelas; ni la simple representacidn de un panto; por el -
mismo concepto, tampoco pueden servir de marca los nmimeros de
un solo guerismo, aun cuando ui se consideran generalmente -
idéneos al conbinarse entre s o con signos diferentes” (6),

d. LA NOVEDAD DR LA MARCA.

Un signo puede ser distintive en tanto no ha sido em -
pleado o previcmente resistrado; ya jue si no geria imposibdble
cumplir su funcidén esencial, as{ como el uso de 12 misma pro-
vocaria confusiones, La novedad, como la especialidad, es un
atributo sin el cuzl no hay marca,

Por lo gue la precaucidn gue debe seguirse al elegir -
une parce, es ssegurarse de que éste u otra parecida no ha -
sido legalmente usada, y en cago <¢e hacer la omisidn de dis -
tinguir con una marca ya registrada a la marca elegida por el
que pretende usarla y explotarla recientemente, caeria en el
supuesto este dltimo, de usar indebidamente uns marca regis~
trada,

e. LA LICITUD DR LA MARCA. .

Ta licitud de 1z palabra, figura o signo gue se adopte
como marca, cbedece 2l principio general de que el derxecho.al
uso ha de ser compatible con el derecho de los demds, as{ co-~
mo 1la imposible coexistencia de los derechos pobre el mismo ~
objeto en virtud de tftulos que se excluyan mutuamente,

La palabra signo o figure, gue se pretenda imponer co-
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mo marca debe atender & la tutela gque haoce el Bsiado mexicano
a 1lp moral y & las buenas costumbres,

otrd aspecto muy importante en este punto es el que «
advierte el tratadista Roubier, citado en 1a obra del maestro
Bangel Medina, y en la que se establece que la regla general
de orden miblico & que estd sujeta 1a validez de la marca, -
atefle 2 la marce misma, y no a2 12 industrie a la cual se desge._
tina: 12 marca es ebsolutamente independiente del producto, y
no existe ningdn motivo de declararia nula por que el objeto
8l cual debe ailicarse see ilfcito.

£, LA VERACIDAD DB LA MARCA.

Bsto quiere decir fundamentalmente que todes las mer-~
cas. deben de contener indicaciones verdaderzs, para que el -~
pﬁblicb destinatario de la misma no incurra en algin error -
‘acerca del origen y calidaed de las mercancims o induzcan al -
‘engafio para seleccionar los productos.

St la mares no es veraz queda fuers de la proteccidn

jurfdica, as{ como "Su uso es reprimido por la ley en cuanto
que el empleo del signo engafiador constitutye un acto de com-
petencis desleal reprimido por normas del ordem miblico? (7).

4, SUJETOS QUE PUEDEN SER TITULARES DE UNA MARCA.

EL derecho de serbtitular ﬂé,una marca registrada coe
“rresponde en México & todma las persohms £fsicas o Jﬁ:idicaa,‘
'nacioﬁhles o éitraﬁjeras que rednan los requisitos éeﬂélﬁdos

' pdr la Ley:de Invenciones y Harcas, asﬁ Como por sSu reglamen-—
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to.

Bn relacidn o las personas f£isicas, estas pueden ser
nacionales o extranjeras, comercientes o no comerciantes, -
siempre gue sea mayor de edad o no siéndolo que actué por me—
dio de un revresentante legal.

Ias sociedades pueden ser civiles o mercantiles, aso -
ciaciones o entidedes de cualguier otro tipo. le Iey se re~
fiere a persones juridicas en geheml, aclarando que la actua
cidn puede ser personsl o por conducto de un apoderado quien
deberd ser forsozamente una persona fisica.

Ia ley de Invenciones y Marczs en su articulo 189 or—
dena gue el cardcter de apoderado de unaz pexsona fisice se -
comprueba por medio de une simple carta poder; sin embargo, -
el de representante de una soc’edad o persona jurfidica, por -
los medios gue estebdlece el derecho. comin.

I:a Iey de Invenciones y Marcas regula aituaciones es —

eciales en este sentido, como las marcas ligadas y las mar -
cas vinculadas.

Se dice en los articulos 96 ¥y 97 de dicho ordenemiento
qua son marcas 1igadas las que rec:.ben esa consideraci6n por
1a Secretar{a de Comercio y rbmento Industrial para los efec—
tos de 8u transmicién cuando pertenoncen a un mismo ‘titular,
sean idénticas o sepejantes en grado tal que puedan confundir
"sa Y a.mparen los mismos o. semejantes nroductos o Bervicios. .
‘Por su parte los articuloa 127 y 128 de 3a Ley de In:. -

‘venciones y Marcas, que se refie::jqn a 1a institucion coz;oc:lda :
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con el nombre de "Vinculzcidn de Marczs™, a generado un, ru-
4ride discusgidn en todos los medios juridices, toda vez jue -
de acuerdo & lo disﬁuesto en dichos precentos legales se for-
talece con su esfuerzo el empresario, y 1o publicidad que rea
liza a la marce del exterior, ¥y el mismo contribuye a hacer =
mfs estrechos los lazos de su dependencia.

Su provim cctividad le hard ceda vez mfas aiffcil y més
gravoso libererse de la marca proveniente del exterior, y -
éste cobrard més fuerza dentro del mercndo interno pera compe
tir con las mercas de oiros enpresarics mexicanos, tal y como
lo sostiene en su obra " El Sistema Mexicano de Propiedad In-~
dustrisl" el tratadiste César Sepilveda,

Bl primero de esos preceptos sefiala que toda marce de
srigen extranjero o cuya titularidad corresponde a una perso-
na fisica o juridica extranjera que esté destinade = amparar
articulos fabricados o producidos en territorio nacional, de~
bexrd usarse vinculsda a uns marca origimariamente rezictrals
en México; asimismo se establece en el segundo que “"deberan
contener la obligacidn de que dicha marca se use vinculade a -
una mares originarismente registrada en México, y que sez PTO -
pieded del licenciatario™.

En congeéue_ncia, la teorfa econéﬁica qué animo-2 estos
precaptos de vinculécicin tienen naturalmente defectos y ademt&s
exigten numerosos aspectos politicos-econdmicon, jurfdicos yr
psicolégicos gque debieran tomarse en cuenta, Ln falta de un -

estudio serio sobre la matexisa no pudo establecer si efectiva
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mente se hen dado o se d¢an en el futuro las circunstancias -
que con tanto é&nfasis se sefialen en 12 Ley y en el reglemento
de la misma, en materia de transferencia y virculacién de mar

cas,

Se puede concluir entonces, que el requisito de la vin
culacidn obligatoria de marcas, en los térainos de los artfc\_);
los 127 y 128 de 1la Ley en cuenstidn, constituye uns modali-
dad a la propiedad marcaria por cusnto que en virtud de esta
obligecidn, log destinatarios de la maercr tenirén que usar o
sus signos junto con otra marce, en los cesos y términos esta
blecidos por la Ley.

le. Invencidn en nuestro sistems juridico, la figure de
vinculacién de marces, tione por objeto disminuir o atermar
la dependencizs cue pedecen los usuarios 2e umercas extranjeras
‘respecto d¢ los tituleres de la miuma. Se trata de ir romvien
do, asfi, ‘paulatinamente, con esa situacidén que resulte tan le-
sive a nuestro procesc de desarrollo, tal y \como lo afirme el

tratadista Jaime Alvarez Soberanis,
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'5) CLASYPICACION DR LA MARCA POR RL SISTBMA JURIDICO MEXICA~
NO.

Ia evoluc¢idn historica de 1a marca, ha sido de gren
movilidad legisletiva; y2 que como observabamos en el capi~
tulo segundo de eata tesis, el comercio y la economfe en es~
te siglo sufrierén grandes cambios y evoluciones.

ia Iey de Invenciones y Marcas de 1976, vigente ac-
tualmente, no da una definicién precisa de lo qué es en sf
i1s marca, tal y como ccurri{a con sus antecesoras, sino que
1a define a través de los lineamientos jur{dicos gque cons-
tituyen & la nisma.

Tal concepto lo observamos en el artf{culo 90 de di-
cho ordenamiento.

Articulo 90.- Pueden constituir una marea:

I, Yau denominaciones y signos visibles, suficiente-
mente distintivos y cualquier otro medio susceptible
de i}iéntif;car los productod o servicios a que se a-
pliqueh o traten de aplica;sa_, f:fpnte_a los de su
misme especie o clase,' ¥

II. los nombres comerciales y les razones aocialas

o denomineciones sociales, siempre que no queden
comprendidos an las prohibicionea previstaa en el
articnlo siguiente.

For lo que complementando a el anterior preaepto le-
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gl, ya nos define claramente los tipes de marcas que reco-
roce la legislacidn mexicanng

Articulo.87.~ Bsta ley reccnoce lms marcas de produc—
tos y las maromns de serviclios. Iaa primeras se cons—~
tituyen pdr los signos que distinguen a los articu—
log o productos de otros.de su miama especie o cla~
se, Ias segundas, por los asilgnos: gue distinguen un
servicio de otros de su misma c¢lzae o espacie.

Tomando como base lo anterior podemos conoluir que,
las marcas en México, sea la clasificacidn dootrinaria o
teorica que sem, sGlo puede ser:

'1. DB PRODUCTOS, y

2, DE SERVICIOS.
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PRINCIPALEBES CAUSAS GUER

4MOTIVAN'EI| Us o no AUTOHiZADO

- " DE . LAS  ®ARCAS EN 'MBIICO

S1) Causas psicologioas.
EPONS ™ Promesa en pu.bli.cidad. )
b El uao de la’ conm..ion semé.nt:lca._

e. L2 propaganda. ‘




2) Causes econdémices.
a, Bl prestiglo de una marce.

b. Ia aperturs del mercedo en la actual economia mundial. ’
c. Ios pafses llamados maquileros,. .

d. Tos paises llamados distribuidores.

e, ios pafges llamados consumidores.

'3) Causas jurfcicas.
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En aeste capitulo se pretende dar una explicacidn 1de
las consideraciones que wvan a originar el uso no autorize-~
do de las marces. comercisles en M&xico. Para ello las he-
mos agruptido en tres grupos: psicoldgicas, econémicas y

Jur{dicas.

Ia razén pera seguir el anterior criterio fue le se-
rie de coincidencias que derivan en dichos puntos a que lle-

gan los estudiosos jurfdicos a tales violaciones legales.

Ia gituacidn que =ze presenta, desde nuestro muy par—
" tieular punto de vista, en relecidn al uso no eutorizado de
una marca comercial en M&xico, es que el i,-n:fractor trata
de crear un desconcierto del miblice oongi’i:ﬁidor para gue
de una manera inconciente o conciente aaécie ung marca no-
toriamente conocida o previamente registrada con el proiluc-—

to o servicio que ofrece.

Poxr otro ledo, desde el punto de vista econdmico tra-
ta de utilizar indebidamente un mercado que es expiotadb -
con &xito por un producto ’o servicio reconocido po‘r.la ca—

: lidailyde éate, basandose el infractor fundamentalmente en
é].“ prestigio del’producto o servicio en cuestidn,

Ins caus‘as juridicasrvan a ser -lz imposibilidad gque
tienen 1as asutoridades administrativas mexicanas para poder
regular diche situacidn, como. se guisiera o se pretende por

: el.osp{ritq de la Iey de Invenciones y uércas vigente.
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i) CAUSAS PSICOLOGICAS.

Toda sociedad esta constituida por grupos sociales,
desde la aparicidn del hombre en la tierra como un animal
racional, Tal caracteristica es lo que hace del hombre el

ser vivo mds inteligente de este planeta.

la idea de amociacidn es como lo expresa Aroldo Rodr{-
guez en su obra de Psicologfa Social, un elemento esencial
de todo ser hanano, ya éuo la necesidad de interdepender
unos de otros hace que ‘toda sociedad se estratifique ¥y se

especialice en ciertos gruvos sociales.

Yor su parte los psicoldgos mﬁin Cartwrigt v Alvin
Zander, complementan la anterior idea dicieﬁdo que para que
un individuo pertenezca 2. tal o cual grupo' ¢8 neceserio gque
tenga 1a membrecfa de dicho grupc. Bs decir, gue contenge
sus patronea de conducta aemqanzas con los demda- mi.embroa .

del oitado gmpo social.

Bs por»ello, que loa 1nfractorea a la ley tratan de
que un'gmpo de homhm_s,iﬂentificadon .por un semejante, pa—
tr_én de condnétn, consums un produc’tg' o servicio que lie—

'va como signo distintivo una marca notoriamonte conocida o
: previamente regiastrada, aprovech.ando para ello el daseoncier-
%0 por 1" sir.ilituu de d.icho producto & servieio por al e

~-'blico ,consumidor.
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a, LA PROMESA EN PUBLICIDAD,

¥l autor Hayakewz citoado en 1z obra de Zdwin Hollander,
dice que prdcticamente todas las proposiciones directives po-

seen un elemento {mplicito orientcdo hmcia el futuro.

Por ello tomando dicha idea Hollander esiablece que
"el mnunciador que desea influir sobre los c¢lientes hace
buen uso de este lengueje directivo® (1).

Continda exponiendo que "les anunciadores gastan 1i-
teralemente miles de millones de délares anmuales para in-
fluir sobre las actitudes de las persones hacia sus produc-
tos. Jas ventas anuales de 1la industriz tabacalera norteame-
ricana, por ejemplo, alcanzan aproximedamente los sels mil
miliones de délares, y una parte importeante de este suma se
invierte en publicidad. Bl transpaso del 1% del total de ven-
tas 82 determinada marca bastariz para obtener un ‘incremento
de 60 millonoes de ddlares en la cifra de ingresos anuales”
(2).

Dicha idea que cuesta nillones de délares en la -
blicidad, es lo gue tratan de aprovechar en upa parte, los
infractores, ya que el tenexr '_l_.a capacldad financiera para
realizar tales desembolsos, sélo puede conseguirse con in-
versiones de capital muy importantes o con cierto presti-
glo del producto o servicio adquirido de cierto tiempo a—
tras.
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Pinalmente dice este autor que "el lenguaje, en cual-—
guiera de sus formas, puede convertirse en un gran negocio.
Incluso, en una escals mds modesta, e&s suficiente asignar a
algo un nombre con connotaciones gratas para obtener un efec~
to nof&ble" (3).

b. EL USO DE LA CONFUSION SRMANTICA.

Este proceso de "predisposicidén’ cognitiva" es un re—
curso utilizado con bastante frecuencie por los comunicado-

res para influir sobre otras personas.
Bata confusién semdntica se puede hacer de dozs formas:

21, Ia degradacidn del lenguaje, que oconsiste en for=
zar el significado de una palabra o frase. Hace po—

co un asutomdvil de reducido %tamafic fue anunciasdo co
mo une ‘pequefin bellezat'; otro ejemplo es el uso de
une. forma compussta como ‘auténtico cuero 1c¢ imita—
cidnr;

"2, Ias proposiciones vacias desde un punto de vis—
" ta Beménfico.' Bjenmplos tificos de ella son las a-
firmaciones de que un producte es *el que mie se
venae en su tipo' o ‘u.n>23% nds ericéz, de acuerdo
con. pruebas clifnjicas reales'. Bn estos casos el re
ferente especifico y las bases de cdmpamciéz’x sue—
len ser muy ambiguos o, s:meiemente, 1nexistex‘1_tes"

4).
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Iste aspecto de explotacidn-de las marcas notoriemen-

‘te conocidas o previemente registradco, también se trata de

explotar, debido 2 que las frases de propaganda para su co-

mercizlizacidn suelen etraer gren clientela.

c. LA PROPAGANDA,

"Podos los rasgos directivos del lenguaje son instru-

‘mentos utilizados por los vropagandistas, ya sean anunciado-

res, figuras pdliticas o portavoces de los intereses indus—
triélas y obreros. Bl significedo original del término *pro-.
paganda', cue chora ha cafdo en el desprestigio, expresaba
en esencia la ides de difusién de informecién. Segin se le
utiliza hoy, -alude sobre todo 2 le presentecién de informa-~

‘cidn seleccionada pnrea influir sobre otres personas en bene-
- ficio directo. del propagandiste o de una qausa a la que é1

sirve® (5).

) Como se entiende actualmente & 1le prdpaganda,‘éomo el
medio para influir temporelmente en un determinedo tipo de

; pSblico, se aprecia cleramente el pavel psicoldgico que’ re-

presenta en el medio cognocitivo de un ser humano ﬁaz‘a ine
Ilu.ir en sus prefe.renciaa ¥ necesidades de compra de un arti-

_culo o servicic de una cierta marea.

Como podemos entender, este medio para hecer pu‘blici-

: dad de una marce de un -producto o serv:l,c:l.o, es aprovechado

de igual forma poxr el inrractor, ya que el pu‘blico consumi—
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dor asocierd & tal o cual marca con lo snunciado a travds de

los medios de comunicacidén existentes.

2) CAUSAS ECONOKIGAS.

RBste es uno de los aspectos también més importantes;
debido a que por medio de la economim y las ciencies que de-
rivan de ella, pe dan ciertas caracteristicas de la utiliza—
cidn ilegml de uns parca notorimamente conocide o previamen—

te registrada.

Si entendemos por economfa todo lo que la gente de un
determine.do pais produce, & groso y llano modo, tal y como
1o explica el jurista Iuis Pazos, comprenderemos los fac-
tores mds destacedoc en la influencia de las marcas.

a, BL PRESTIGIO DR LA MARCA,

El prestigio de uns marca es punto. fundamental en nu-—
estro estudio, por que dependerd del grado de aceptacién de
ésta por un deteminado y cierts pdblico lo que origine que’
. 'sea utl_izada ilegelmente.

Radie puede negar une c:lerta preterencia o inclina-

) c:lon hacia clertos productos o servicios, ‘ba.sandose pars e;
110 en su. calidad, precio, eto., estableoiéndose asf una cos—
tumbre de compra con relacidn a esa meroa de producto o de

,. serv:lcio. '
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Este costumdbre o preferencia que originafd ganzncinsg
acondmicas fabulosas o aceptables, serd 1o que en un momen-
to dado atrafga a reproducir ilfcitemente un servicio o un

vroducto.

El medio jurf{dico no esczpa & lo anterior, pensemos
en el monopolio que ejercid desde el siglo padado la Edito-
rial Porxda en 1la edicidn de los textos y leyes de autores
mexicanos, conformd tal costumbre entre los tretadistas y
escritores de libros de derelcho que, el s8lo pensar en tu-
blicar su obra en otra editorisl, representaba demeriter la
calidad e imagen de su obra., Ademds, el seguir ye unae cos-
tumdbre o tredicidén representaba un prestigio {mplicitc pa-
ro dicha obra,

E1l prestigio es pues, una consecuencia de la cositum-
‘brg’ o preferencia por utilizar los servicios o consumir un

producto determinado y clexto.

Ahora bien, el prestigio no necesariamente es un s8ind-
‘pimo de ecalidad o de buen nombre; éste puede ser la conse-
cuenocia de una campaﬂa de publicidad intensa ybien im'ole-
mentada para producir dicho consumo © utilizacion, v que
- como denotamos lineas arriba puede ser llevado a2l intelecto

humano ya sea de manera conciente o inconciente.

Otro fa.otor my importante y trascendental del pres-

tiglio es e1 consumismo, esto es le inmersién de la aoclgdad
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adquirir y consumir una serie de productos y servicios, in-
herentes a su estratificacidn social. Bsto es por ejemplo,
los hombres de negocios utilizan una determinada marca en
sus ropas, que los distingue de aquéllos que tienen un pues-
to més modesto en alguna empresa u oficina gubermamental,

Ahors bien, el infractor a la ley puede utilizar es-
ta situacidén psicoldgica y ofrecer con una merca indebide un
traje de apariencia fina, pero que dista en su calidad, a
un hombre de ingresos modestos, y éste por saber que tiene
un traje similar =1 del jefé, pues smbos son de la misma
merca, terminaré por comprarlo.

Vemos esf que el prestigio constituye uma fuente e~
sencial en la ilegal reproduccidn de marcas de serwicios o

de productos.

b. IA APEBRTURA DEL MERCADO EN LA ACTUAL ECONOMIA MUNDIAL.

México conforma al iguzal que todos los demds pafses,
una socledad denomineda comﬁnidad internacional. Pues bien,
en dicha comnidad se dicta por los pafses mde ricos, las
directrices Qoonémica's a segulr poi-' todos los paisea,

- directriz he sido mmuy clara: el consumismo, cemo
patrdn de conducta econdmica a seguir por los miembros de

dicha comunidad intermacional.

By de este modo, como cade pa:(‘s tiene como una de sus
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principales metas u objetivos 8l de producir cada vez més
bienes y servicios, y entrar de esta manera a ls competencia
internacional por adquirir cada die mis mercados, procuran—

do no. entregar al exterior el suyo propio.

Ia crisis econdémica que sufre actuslmente el mundo
entero ha tenido comoc consecuencia que, se acepten las con-
diciones de los pafses econémicamente fuertes, siendo una

de ellas la apertura comercial de sus mercados.

Uéxico se adhirid & tal poiftica econdmica y en el
afio da 1987 ingresd al GATT, que es el Acuerdo feneral so-
bre Aranceles Aduaneros y Comercio, con el cual permitid la

entrada libre de ciertos productos al mercado nacional,

Ia relacifn de la idea referidz en el anterior parra
fo y las marcaes, e que con ello se proliferd en la mal 11z
mada "piraterfa” de artfculos, incluso, siendo los nismos

art{culos extranjeros de procedencis dudosa o ilegal.

TUn ejemplo claro de ello es lo cue estd pasando ac—
tualmente en la Cludad de ¥éxico, especi{ficamente en el Cen
tro de la misme y Tepito, con los videocassettes de pelfcu-
las extranjeras de reciente esireno, se venden con la marca
comerciel -de la empresa productora a un precio sumamenie
bajo, siendo tal mctivided ixfcita, ya que la empresa pro-
ductors de ese videocassette tiene un cnnvenioe suscrito de

manere internacionsl con la O,M.P.I., y dicho orgénismo in
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ternacionzl obliga a le empresa productors a distribuir sus
videocassettes con otra empresa legalmente registrada en el

vais donde se pretenda comercializar tal producto.

Bn México tiene esta exclusividad, entre otros, la

filial de Televise, S.A., denominada Videovisa, S.A.

Como observemos el aspecto negativo de lo anterior,
e8 como lo establece el tratadista Rangel Medina como una
competencia desleal, que se ve fueritemente acentada con lao

apertura comercial del mundo.

¢. 10S PAISES LLAMADOS MAQUILZROS.

Se les a dado esta concepcidn a los paises que produ-~
cén en serie una gran cantidad de productos a costor muy ba-
Jo.
Rz decir, que en estos pafses el precic de produccién
¥ el de mano de obra es el mds bajo. A esta categoria de paf-
ses se les atribuye hoy en dfa, los volumenea de produccién
més alto de la economfa internacional. ‘

Ios productos eléctricos, electrdnicos y de computa~
cién son de los articulos mds fabricados por ellos, Desta-
Qandése ‘en emte contexto actualmente la colonia inglesza en
Chine llamada Bong Kong, Taiwen, Corea del Sur y Japén.

México no esceps a esta olasificacién, pues las in-
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dustria mexicana, sobre todo le esenteda en la regidn fronte-
riza con los Bstados Unidos de América, goza de un muy buen
preatigio, fundamentanlmente la dedicnda a la fabricacidn

de ropa y calzado.

d. JI0S PAISES LLAMADOS DISTRIBUIDORES.

Se les a dado esta clasificacidén en tiempos recien-
tes a aquelleos vafses que, tienen los pedios materiales, de
transporte y financieros para hacer llegar a cualquier parte

del mundo toda clase de mercancias.

El ejemplo tfpico lo constituye Bstados Unidos de A-
mérica, pues en estad{sticas dadas recientemente por diversos
organismos tanto locales como intermacionales, se dice gue
1a vanguardia de 1a produceidn de productos estd siendo ocu-
pa}!é principalmente por Jaepdn y Aleman‘ia Pederal, pasando e
ser el Bstado de Californiz en Norteamérica ya el tercer pro-—

ductor mundial.

Para no pérder "su mercado" se han dedicado & reali-
zar la funcién de distribucién, ¥y por ende el del monopolio
de las mermancfas. A ecste rubro se pretende adherir en 1992
1a comi.'uidaa Econdmica Buropes, considerada como un sdélo ‘pa~
{a, en donde pdr cdntenér a mfs de la mitad de las primei‘aa,
d{ez economfas del mundo, puede disputérle‘el mercado a los
' .Betados Unidos de América. ’ ’



149

21 agpecto negativo de esta distribucidn macra, ha
sido la proliferacidn incontrolada de productos, que inclu-~
80 utilizan marces falsas para ser comercislizados. Tal es
¢l ejemplo de los perfumes ds origen francés, que utilizen-
do sus fregmncizs, esenciss, marcas, logotipos, frascos y
envolturzs, son vendidos 2 un precio sumamente bsjo en los

oy mencionados mercedos o tianguis de "fayuca".

e. LO3 FAISES LLAMADOS CONSUKIDORSES.

Se les define as{ o aquellos peises que no teniends
une infrzaestructura neceserie, asi como el Tinanciamiemto
edecuado, y poxr ende la imposibilidad en cantidad y t21 vezZ
en calidad ciertos y determinados productos, los importa.

Bs el rubro que se le encesills a la mayoria de pai-
ses; pero por 1o cusld se encuentra la diferencia en el cri-
te:':'io.de hacerlo, ¥sto es que todos desean former parte de
los px"oduc’cbres. aunque sea cdmp ‘maquileros" o distribui-
doves, pare asf cuidar su mercado interno y por tanto evi-
‘“tar 1a trensferencim de rocuwsos financieros ¥ econémicos

al exterior.

3) CAUSAS JURIDICAS.

se dn el uso 1llegal de uns marca en este sentido, 90~

bre todo por la protecciéu de la ley a marcas nbtorié.inénte
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-conocidas o previemente registradas en México. Bs decir,
al pretender registrar una marca, la ley de Invenciones y
Marcas contemple en el articuio 90, contempla ciertas re-
glas pera impedir que una marca se repita o goce del pres-
tigio de una ya previamente regictrada, tales casos son;
1. Lms denominaciones, signos o figuras susceptibles
de engafinr a1 miblico;
2. Jes denominsciones, signos o figuras iguales o se-
mejanfes a urna marca ya registrada o notoriamente co-
nocida;

3. las marcas que sean idénticas a o{:ra;

&. Ia marca gue sea semejante a otra registradz y vi-
gente.

5. 1las marces semejantes en productos del mismo género.

Bs asf que esto origina la proteccidén de los mercados
para marces registredas y vigentes en un deteminado ‘rubro.
: “Mds vestringida que nuestra legislacién 1o es por &-
Jjemplo, 1la norteanexricans al crear ‘los sistemas de mercado.

Asf{ lo defire Patricie Kimball:; "El Sistema Federal de
Heroados es una combinacidn del .derecho comin y los estatu-
tos ¥y procedimientos que permiten registrar las mercanclas,
siendo indispensables para ello los mercados en . que intez‘— :
vienen conmmidorea y productores" (6)-




. =151~

Pero ho obstante lo anterior, en México por la impo-
8ibilided peara destinar los sufiécientes recursos humanos y

econ&micos, esta actividad be ido creciendo dia a dfa.

Reafirmamos gue lz ley, en su espiritu es buena, pe-
ro que se necesite de una mayor vigilancia por parte de las

autoridades, para poder llevar al cabo tal propdsito.
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CONCRETQOS

~ 1) Bl uso autorilsado de las marcas.
" 2) Ususrios mutorizados.

‘:3) ‘Sanciones jurfdicas en 1la Ley de. Invorciones ¥ lércgs. o



s, Infraceciones.
b. Delitos.

4) Requisitos previos pera e;fércita.r lag accionss previstas
en 1a Ley de Invenciones y Marcas.

5) Penas impuestas a los infractorea de la Iey de Invencio-

nes y larcas.




~156-

1) USO AUTORIZADO DB LAS MARCAS.

Is establece el articulo 115 de 1a ley de Invencio-—

nes y Marcas, de la manera siguiente:

Artfculo 115.~ la marca debe usarse tal y como fue re-
glatrada, Su uso en forma distinta, traerd como con—
secuencia la extincidn del regietro, previa la decla—
ratoria Gorrespondiente.

Todas modificacidn serd moitivo de una nueva solicitud
de registro salvo que ella sdlo se refiera a las di-—
mensiones o a la materia en lz cual esta impresa,
grabada o reproducida la marca.

Los aapectos importantes a destacar son:

I. Bl uso de la marca debe ser sdlo el que fue solici-
tado y autorizado por la Secretarfa de Comercio y Po-
mento Industrial; .

II,. Cualguier tipo de modiricacién {raersa. como con-
secuencia la solicitud a dicha Secretaria;

i Qualqliier merea no autorizedas por la Secretax;ia
de Comercio y Fomento Industrial se considerard como
11fcito. '

Axrt{culo 116.- Ia Secretarfa de Comercio ¥y FPomento ‘
Industrial podrd establecer, mediante la declarato-
ria "y oyendo previamente al presunto afectado y a

los organismos repraeentatiios de los .sectores inte-
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sados, que Se amparen por una sola marca 10s produo-

tos elaborados o los servieios prestados pars un mis-

mo fin poxr un misme titulaxr, que en uno u otro case

sean sustancialmente iguales, esto es, que sélo di-

fiexan en oaracterf{sticas acoidentales.

La importancia de lo anterior es que las caracteris-
ticas de la marca a juicio de 1a Secretaria de Comercio y
Pomento Industrial, son de dos clases:

I. Ias principeles; en donde recaerdi 18 egsencis de la

marca y la inherencia del registre, y:

IXI. Ias accesorias, de las cuales pueden existir cua-

lidedes accidentales, mismes que no serdin de importan-

cia pars registrar una mearea.

III. Cualquier persona fisieca o juridica que use unae

marca, que ampare unm articulo o servicio semejante

en su caracter{stica principal a otro ya registrado,

pe considerard ilegal.

Artifeulo 117.~ EL titular de una marca deberd demos-
trar a satisfaccién de la Secretari{a de Comercio y
Pomento Industrial el uso efectivo de la misma, ciuan-—
do menos en alguna de las clases en que se encuentre
registréda, dentro de los tres afios aiguieates 2 su
reglatro. Dbe Qo demosﬁrarlo, Be ooaaidqrarﬁ extinguido

de pleno derscho el registro corxrreapondiente. :
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‘Ia imporitzncia del artfculo precedente, es:

I. E1 titular de la marce tendrd que hacer uso efec—
tivo de la marcea er un plazo de itres afios contados
a pertir de la fecha legal del mismo, ya que de ha-
cer lo anterior se le extinguird el consiguiente re—

gistro.

Artfculo 118.- Para efectos de esta ley se entenderd
por uso efectivs de la merca, la fabricacidn, puesta
en vénta y comercializacidn del producto o servicio
que proteja, en voldmenes y condiciones gue corres-
pondan 2 una efectiva explotacidn comercial del te-
rritorio nacional. Xa Secretarin de Comercio y Fomen-
to Industriel podréd requerir al interesado ia infor-
macidn o documenios que considere necesarics para cer—

siorarse de la efectiva explotacidn.

Bl uso efectivo es entonces:

I. Ia fabricacidn;

IX. Ia venta, ¥y

IXI. Ia comercializaecidén del producto.

Para comprobor los anteriores supuestos le autorided
‘se hard llegar las pruebas que considere oportunas e impres.
¢indibles.

" Ademds quien no compruebe lo anterior y contimie uti-
lizendo 1a maroa, estarf siendo un infractor de la misma ley.
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Articulo 119.- Ios prhductos ﬁacionales protegidos’
por marcas registradas en México, deberdn llevar os-—
tensiblemente la leyenda '"marca registradga®, "marc
reg” o lag giglas "M.R.",

Ia omisién de dicha leyends no afectard la validez

de 1z marca, sin embargo, mieniras la omisidn sub-
sista, no podrd ejercitarse ninguna eccidn civil o
penal.

Tfratendose de marcas ds servicios este leyenda debei‘é
aparecer tanto en el lugax en que se contraten o pres—
ten los servicios, como en aquellos medios caphcea de

presentarla grdficamente.
Lo trascendente de este precepto yle@al es que:

I. Ia obiigatoriedad de imponer = los productos o ser—
vicios las leyendas "marca registrada", "merc reg", o
"MLR.".

Ias sancionen civiles y penales por no acatar lo an—
teriomente referido no producirdn sus efectos, has-
ta ‘que perdure dicha omisidn.

Artfculo 120.~ Bn los produetos de elaboracidn nacio=

nal deberﬁ 1ndioarse 1a ubicacion de 1a fébrica [} lu-

Zar de produccion. Cuando. dichos productos se fabri-

quen tambien 6n el sxtranjero, tal indicaoidn seré la
- que corresponda al territorio nacional,
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En cuanto &l ordenamiento anterior,. se puede apreciar
que el espiritu de la ley es ubicar con exactitud los lugs-—
res  de fabricacidn de los productos que puedan ostentar el

registro legal de unz marca.

Art{oulo 121.- Yos producios nacionales en los que sa
utilicen marcas registradas o no, deberdén ostentar en
forma clera y visible la leyende "Hecho en México™.
inos productos de exportacidn deberdn ostentar, ademés
de la contreseila que, en su caso, estzblezca lz Secre-
taria de Comercio y Fomento Tndusirial, en la forme

y dimensiones que me fijen.

12 omisidn de 18 leyenda y contraseia mencionadaes, am

meritard las sanciomes coxrespondientes.

Por 1o que respectz e este ordenemiento jurfdico es
de- destacar que:

I. Todos los productos nacionales que esten registre-
dos tienen la obligecidn de ostentar la leyende “He—
‘cho en México"; 4
i 11, los productos ds exportacidn ademas de ostentar
" aicha leysnda, tiemen 1a obligacién de ostenter una
contfsseﬁa que les iwrop‘orcionaré 1a Secretsrfa de Co-
mercic y Fomento Industrial. ‘

I1T. Is.omisidn de lo anterior se aplicarti las sancio~
nes que egta misme ley le fija.
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Articulo 122.-~ Ias indicaciones a que se refieren los
articulos anteriores, ademfs de figurar en 1os pro-
ductos, Aeberdn sparecer tambidn en las etiquetas o
en los envases en que se contengan al expenderse al
pidblico, o 8dlo en eatos dltimos cuendo por 18 natu—
ralezet de los productos no pudieran insertarse en e-
llos.

BEs importante comentar que todos los productos, que
por su naturaleza, puedan ostentar ademds una etiqueta que
indique la marea. En este sentido los violadores del derecko
de merca ademds de infringir las disposicionss de uso ilfci-
to incurren también en la falsificacién de la etiqueta, tal
'y come lo presenta 1a originel, mancionsdas en el Cddigo Pe-
nal Federal. v

Artifculo 123,~ Cualquier indicacidn en productos ns—
cionales emparados por mercaes, reglstredas o no, re-
lativa & registros en otros paises' o relative a le-
yendan en idiomas extranjeros, as{ como 1& imsercidn
-de, falsas indiceciones de pzﬁceﬂancia, se copsider&rﬁ ‘
como tendiente a inducir al pdiblico en exrroxr ¥y amexri-
tird sencién administrativa.

Ba este mentido 'la ley trate de proteger del error,
he_cho_ con: dole o mala fe, al p\ibli‘co que pretenda adquirir
) “algin produoto que contenga 1e insercidn de registredo en
_otms.kpaiats ¥ con idioma extrafio al caatallanb.
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Articunlo 124.-~ Ias leyendas de las marcas de produc-—
tos nacionales destinndos exclusivamente £ exporta-
cién, vpodrdn redactarse en cualquier idioma. Bl uso
de ellas en territoric nacional, hard ipeurrir al res-

ponsable en las sancliones que sefiele esta Iey.

Complementando 1la idea del legislador en el articulo

123, complementa a dicho ordensmiento en el sentido de que

es
de
To
ma

obligacidn de los fabricantes de productos mexicanos, 1a
utilizar el idioma cazatellano en tarritorio nacional; pe-
dendo le libertad de insexrtar en dichos productos el idio-

que deseen, cuendo el producto sea de exportacidn.

Art{culo 125.~ Ir Secretaria de Comercio y Fomento In-
duatrial podrd declarar, por rezones de interdés pu-

"blico, el regisiro ¥y uso obligatorio de mercas en

cualquier producto o servicio.

Tombién, por las mismas rezones, podrd diche Secrete-
ria prohibir el usc de marcas, registradas o mno de o~
ficio a peticidn de los organismos representativos,

en los pigulentes casos:

I. cﬁando el uso de la marca seB un elemento asociado
a préét:i.caa monopdlicas, oligopdlicas o de competencia
désleal, que causen &distorsiones graves. en la produc—

c¢idn, distribucidn o comercislizacidn de detorminados

productos o servicios-
.IX. Cuando el uso de la merca impide la distribucidn,
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produccidn o comercializacidn eficaces de bienes o
servicios, y

ITI. Cuando el uso de marcas impida, entorpezca o en-
carezca en casos de emergencia naclonal, y mientras
dure ésta, la produccidén, prestacidn o distribucidn
de satisfactores bédsicos para la podlacidn.

To anterior vieme a confirmar la facultad disexrecio-
nal de 1a Secretaria de Comercio Industrial para llevar al
cebo, por rezomes de interés midblico el registiro o la pro-
hibicidn de utilizar una marca.

Art{culo 126.~ Quienes vendan artfcules de origen ex-
tranjero con marces em las que seé imdique gque eatén
registradas, sin haberlo side en México, sfn cuando
efectivemente 1o estén en otro pais deberdn indicar
claramente el lugar de regisiro, De no hacerle asi,

incurrirdn en las sanciones que establece la ILey.

Agqui en esta disposicidn, se trata de proteger a los
fabricantes extranjeros, paxrs que en el mercado mexicano, no
haye induccidn al exror en una marca registrada en el extran~

jero, aunque no lo este en territorio nacional.

Artioulo '127.- Cuendo una marca de origen extranjero
o cuya titularidsd corresponda o una persona fisice
o moral extmhjem, esté destinmde A amparar art{icu~
los mhricados o producidos en territoric nacional,
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podré usairse vineulada 2 una marce origimariaments

regietrada en Héxico.

Para los efectos de la comprobacidn de uso y remova-—

cidn previatas en esta Ley, los titulares de marcas

vinculadas dardn aviso a la Direccidn General de In-

wvenciones, Marcas y Desarrolloc Tecnoldgico.

Con tal disposicidn, se traia de facilitar el regis-—
tro de una marces que se preoduce en terwxitorio naciconal, y
cuyo titular ss una persons fisica o jurfdicas extranjera.
Pero ndlo en tel supuesto, ya que esto serim ilegnl en caso
de un fabricante mexicano, lo que le atraerfa las sanciones
de ssta Iey.

Artieulo 128.~ Derogado. Diario Oficial de 1a Pede—

racidn de eners 16 de 1987.

Artfculo 129.~ Deragado. Diario Oficisl de 1la Pede-

racidn e enero 16 de 1987.

Articulo 130.- Cuando sean varias las personas o em—

presaes que eétén usando la marca de origen extranje~

‘ra y se trate de un mismo producto, podrdn ponerse

de aéuerdo o aseclarse pars usar la misma marca vin-

culada,

) otra disposioidn que trata de hacer mfs fdeil el uso

autorizedo de 1a marca de origen extranjero en México. Bl .
usuarie o usuarios que no ootén en este supuesto podriesn es-—
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tar usando ilegalmente dicha marca.

Articulo 131.« Pars los efectos de los articulos 127,
¥ 128 el cardcter de mexicano se determinard de acuer—
do con io dispuesto por 1la Ley para Promovsr la In-—
versidn Mexicona y Regular la Inversidn Bxiranjera.

En este sentido se dice que dicho cardcter lo atende-
ré supletoriamente 1a ey pars Promiver la Inversidn Mexica-
na. y Regular la Inversién Extranjera. ’

" Artfculo 132.- Cuando las prdcticss & que se Trofie—
ren las fracciones I y II del articulo 125 sean el
resultado de 12 actividad, no de un sector, sino de
una empress en particulér, la Secretaria de Comercio
¥ Pomento Industrial poars otorgar licencias obliga-
torias para el uso de marcas registradas asociadas
con las. prdcticas mencionadas, aaf como cuando Jda
autoridad lsboral o judicisl-lo solicite por ser 1a

. maros requisito indispensable para mantener en ope-—
racién la unidad econdmica de que se traté.

_ Previa audiencia de las partes, 1a Secretaris de Co-
mercio y Fomento Industrial tijard las regalfes que ‘

‘ooz-responda.n el titular de ls marca objeto d¢ la 1i~ | B

. cenoia obligatoria. : : v
Esta neaida legal, tiene como objetqmgdan;e:;ta’l: que
wan smpress mo realice prdoticas mmp&limnm
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determinada actividad, otorgande para ello, el pago
que por concepto de regalias genmere la explotacidn
de tal actividad.

Articulo 133.- A ninguna persone fisice o moral podrd
negarae el derecho de aplicar su nombre propio & los
productos que elabore o distribuya o & los servicios
que preste, con tal que lo aplique en la forme en que
estd acostumbrado a usarle y que tenga caracteres que
lo distingan claramente de un homénimo ‘ya registrado
oomo marxca; ni el de un nombre comercial, siem;iro que
esté publicado en los términos de esta ley, con ante—
rioridad a la fechz legal de una marca que aparezca
ese nombre, Tales supuestos no obligan a 1la Secoreta-
r{a de Comercio y Fomento Industriel a conceder el

registro como marca.

Se vuolvo a8 reafirmar la facultad diacrecional que
tiene 1a Secretarfa de Comercio 'y Fomento Industrisl, pera
otorger o no una merca. Tal em el cano de 1la pretencion de »
utilizar un pombre propio pars distinsuir un producto o un
aervicio.
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2) USUARIOS AUTORIZADOS.

Ia ey de Invenciones y Marces sélo reconoce como &
usuarios autorizados de las marcas a los contemplados en los

sigulentes casos.

Articulo 134.~ Bl titular de una marca registrada po-
drd autorizar a una o mds personas como usuarios de
1s misma, con relecién 2 todos o algunos de los pro-
ducetos o serviecios protegidos por dicha marcs, en

las condiciones que se estipulen, siempre y ouando
se ajusten al contrato o convenio a lo dispuesto en

los artfculos siguientes.

Aqui 12 Ley, nos muestra olaramente su autorizacidn
para que oiras personas, que no sean necesariamente el duefio
de la marcz, puedan hacer uso legal de allsa,

Por el contrario herdn um usc no autorizado todos a-
quellos que no se - comprendan en los siguientas supuestos du-
ridicos..

" Artfeulo 135.- Pare inscribir a una persona.a t{tu.lo
de usuario autorizado de una marca en la Direccidn
General de Invenciones, Marces y Desarrollo Tecnold—
gico aguélla y el titular deberdn aolicitarlo por es-
crito.en el cual se marifestardn: .
I. Bl nonbre, domicilio ¥ ubicacidn del establecimien—
to del usuario; )
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11, Ios produoctes o servicios en relacidn con 1os cus—
les se solicite la insoripcidn del usuario autorizado;
III. 1a durecién del umo sutorizado de la mares, y
I¥. Ios demds detos que prevenga el reglamento.

A 12 solicitud dederd acompafiarse una constancia ex-
pedida por el Registro Recional de Transferenmcia de
Tecnologia, en 13 que me acredite gue 182 marea en To-
lacidn con la cual se aclicita la inscripcidn de usua-—
‘rio sutorizade, se sncuentra comprendida en un acto,
convenlo o contrate inscrito enm dicho Registro.

Queds claro pues que para serxr usuario autorizado de~
ben de ger satifechos los sigulentes requisitos:

I. Jos datos generales del estabdlecimisento;

II. Bspeciflecar los productos, por los que se¢ preten~
de autorizar 8 un tercer usuario;

I1I. 1a durscién legel a utilizar una maroa para dis-
‘tinguir & un producto o serwvicio; ¥

IY. Ios requisitos sefialados en el Reglumento a dicha
Iey.

Ios requisitos sxigidos por el Reglamento de lu ey
‘de Invenciones y Mercas, .publicado en el Diaric Ofiocial de
‘agosto 30 de 1988, son los que a contimecidn se transeri- -
. ben. . ' ‘ R ’ '
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Artfculo 60.~ Ia solicitud de insoripcidn del usuerio
autorizado @e una marca, & que se¢ refiere el artfculo
‘135 de la ley, deberd presentarse por duplicado, ane-
xando ademds, una copis certificada del contrato res-
pectivo.

Bn este sentido, es muy clara dicha Adisposicidén legal,
¥8 que emumera claramente los requisitos para seguir el trd-
;niﬁe para ser usuario autorizado de una marca. Es an{ que los
requisitos legeles Be reducen 8 dos:

1. Presentar per duplicado tel solicitud, y f
II. Anexsr la copia certificada del contrate respecti-

VOo.

Artioculo 61.~ Ia mutorizacién de uso de una marca no
podrd ser transferids, selvo estipulacidn exprese en
contrario de las partes.

) Se tieme como regla general que dicha autorizacidn pa-
re uaai: una marce legalmente, es de cardcter intransmisible,
.8lendo 1z excepcién a lo anterior el convenio expreso por
1ss partes.

" artfculo 62.—»Ips servic:los que pe presten por el usua-

rio e.ntor:l.zado de un2 mearca, debardn ser de la misme
nsturalezs y por lo menos de 1m misna celidad que los

vrestedos por e1 titular de. la nisma marca.

Ios esftablecinientos en donde se prestan o contraten
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los servicios, deberdn ostentar el nombre del usuarioc
Fegistrado, el ocual se deberd distinguir ffcilmente.

-0tros dos aspectos fundamentales para utilizar legal-

mente une marca son:

I. Ios servicios prestados por el usuario autorizado
tienen por obligacidn de mer iguales o por lo menos

de la misma calided, que los prestados por. el duefio

de la marcs, ¥ '
IT. El establecimiento donde se presten los servicioes
bajo la marca autorizada, tienen que estar de una ma-—
nera muy visible al piblice.

Bn relacidn a los demés supuestos legrles que marcs

de Invenclones y Marcas, se dice que:

Articuleo 136.- EL uso autorizade de una marca se equi-
parard al afoctuado por el titular de lo misma, pars
todos aquellos efectos a que haya lugar,

1l ueusrie regiatrado podrd tomar 1las medldes logeles
tendientes & impedir 1a fabricacidn o uso 1legrl de la
marea.

Aqui es muy i-portante destscar que, al igual que la

ma‘teria oivil en el oantrnto de mandeto, tanto el usuario au-
tonzado de-1a mareca como el mandatario, tienen 1a ‘obligacidn

‘poxr salvagu.arﬂar los derechos e intereses @el duefic de 13

. WATCE,

aui como . del nndatario como si !uenun propioa, ys
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que de no hacerlo asf{, dejarfan abierto ol supuesto jurf{dico
de aer demandados por los dafios y perjuicios que se les oca-
sionare al dueilo de la marca y ¢l mandente, por la negligen—

cig, dolo o mala fe del usuario de la marca o en materia ci-
vil del mandatarioc.

Art{culo 137.- Loz productes que se venden o los ser-
vicioa que se presten por el usuario, debardn sexr de
la calidad, forma y naturaleza, equivalentes & los
fabricados o prestados porxr el licenciante, Ademds
esos productos o el establecimiento en donde se pres~
ten o contraten los servicios, deberdn .indicar el
nombre y demds datos del ususrio sutorizado y del as—
tablecimiento xespectivo.

Este artfculo vieme & confirmar una vez mds, la pro-
teccidn tanto para el dueflo de 1ls maxrca, en el sentide de sel-
vaguardzir la imagen y prestigio de la misms, asi tambiér como
1a de obligar al usuario & especificar todos loa datos de la
marea y del establecimiento en donde se prestan los produce

tos o servicios, y as{ proteger de posibles confusiones al
pﬁblieo en general.

" Artioulo 238.-~ Ia Lnacrlpei6n del usunrio de una mar-.
ca serd cancelada: )
I. Cuasndo la inscripoio’n ael acto” com‘espondi‘ahte se;a
cangelads pox el xagiatro Nacional de Transferencis de
recnolagia-
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1I. Cuando 3o soliciten conjuntamente el titular y
el usuario, ¥
I¥I. Por mandato judicial.

las entaeriores hipotesis somn 2 nueatro juicio tan

claras, que no merscen mayor explicacidn.

3) SANCIONES JURIDICAS EN LA LEY DE INVENCIORES Y MARCAS.

S8e dividen en dos: infracciones y delitos, y tales

son los supueétos jur{dicos en los que se aplican.

daa en

a. INFRACCIONRES.

Bstablece la Tey que son infracciones les contempla
el art{rulo 210 de la misma.

Articulo 210.- Son infracciones edministrativas:

- a) Ias viclaciones 2 les disposiciones de eata Ley

¥ 1as que de ella deriven, y

) Ie realizacidn de actos relacionados con la mate=

ria que esta Tey ‘Tegula, coptrarios a los buenos usos
¥ costumbres de 1a- 4ndustria, comercioc y servxcios :
q\u hplique conpetencia deslieal,

De ®maners emncistiva se consideran mfracoiones ad—
ministrativas 1lss’ aiguientes:

I. El hacer sparecer como productos patenfados aque- .

1108 que .no lo ‘estén, Si 1a patente ha caducado o fue

pulificada, se incuxrird enm 1 infracoidn ‘despuds de
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un afio de la fecha de caducidad o, en su csso, de la
fechs en que hays quedsdo firme 12 resolucidn de mu-
lidagd;

II. Usar una marca parecida en grade de confusidn a
otrz registrsda, si dicha confusidn ba sido declarades
por la Secretarfa de Comercic y Pomento Industrial,
pars amparsar los mismos o aimilares productos o ser—
vicios que lo= protegidos por la registmda;

II¥. Usar, sin consentimiento de su titular, une mar-
¢a registrada como eleménto de un nombre comercial o
de una denominacidn social, siempre que dichos nom-
bres estén relacionados con establecimientos que ope-
ren con los productos o servicilos protegidos por la
nerca;

IV. Usar, dentro de la zona geogrdfica en que resida
la clientela efectiva, un nombre comercial semejante
en grado de confusidn con otro que ya esté siendo usa—
do pér un tercero, parsa amparar un estahleeimiento co—
mercisl o induafrial o de se’rv'icio, del mismo o éimi—
lar giro; ' o

V. Poner en venta o circulacidn productbe u ofrecer

" servicios, indicando que estdn protegidos por una mar-
cae reglistradas  ain que lo ’estéx’x_. éuando el registro ha-
‘ya quedado definitiw_ramexite anulado, ravpcado, canceiaf-
do, caduoado o axti.uguidd, se. ircurrird, en la infrac—

c46n" después de un afic de que haya causado estado ls
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resolucién correspondiente o que heya operado la ca-—
ducidad, cancelacidn o extincidn;
VI. Hacer aparecer como de procedencia extronjers pro-
ductos de fabricacidm nacional;
VIXI, Utilizar o fijar em productos o en 2nunciocs de
servicios, indicaciones falses sobre premios, meda-—
llas, certificaciones, condecoraciones u otras pre—
seas de cualguier indole;
VIII., Usar como marces las denominaciones, signos o
siglas a que se refieren las fracciones VII, VIII, IX,
X, I, XII, XIXI, XVIII, IY, del articulo 91 de esta
Ley;
1%, Usar, sin le autorizacidn correspondiente, una de-
nominzcidn de origen;
X. Intentar o lograr el propdsito de desacreditar los
productos, los servicios o el establecimiento de otro;
XI. Efectusr, en el ejercicio de actividades industria-
-lea o mércantiles, actos que causen o induzcan al pi-
blico a confusidn, error, o engailo, por hacexr creer o
'auponer infundadamente:
1. Is existencia de unn relacidn o asocincidn entre un
establecimiento y el de un tercero;
2. Que se fabﬁquen productos bajo normas, licencias
[ autorizaoién de un tercero, ¥y
3. Que se presten servicios o se vendsn productos ba-—

';jo autorizacidén, licencias o moxmas de un tercero, y
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XIT. Omitir las leyendas e indicaciones a que se refile-
re esta Ley.

B3 decir que primeramente la Ley clasifice a-las in-

fracciones, por la naturaleza de la conducts en dos:

l. "Ias wviolaciones a eate ordenamiento jur{dico, ¥

. 2. Yos actos realizados en contra de la presente Iey.

Pn materia de marces se dice especificamente que Sson

conasideradas como infracciones a la ley, los siguientes ca-

s08¢

.elal o un nombre comercial.

A. Ia utilizacién de una marca que produzca confusidn
en el piblico para productos similares o servicios pa-
recidos, previa declaratoria de 1la Secretaria de Co-
mercio y PFomento Imdustrial.

B. Usar una marca sin el cornsentimiento del titular
de ese derecho, para gliatingui:r una denominacidén so-

c;‘.Comeroializar, ya sea poniendo a la venta o circula-
oién, produotos o servicios que estén- protegidos pox,
une marca. Ahora bien, cuando exiata en la - marca:anu-—
lacidn,’ cancelaoién, revocacion, endueidad ¥y extinoion
se incnrriré en tal infraceidn deapués de un afic de
ceusar tal resoluc16n por 1a sutoridad.

D, Real,izar actos psra hecer aparecer una mereéncia

como extranjera, 'cuaqﬁd se ha Iabrj.cadd en ‘México.
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B, User como marcas & los signos y siglas siguientes:
e.l Escudos, banderas y emblemas de cualquier 3s—
tado, Municipio o divisioz;es pol{tices similares,
vigles de organizaciones intermaclonales, inter-
gubernameniales, gubernamentales, no gubernamenta-
bles, o de eoualquier otra orgamizacidn reconocida
oticialmente;

e.2 los signos o punzones oficiales de control y
Earantia adoptados por un Bstado;

€.3 Honedas, billetes de barco y otros medios ofi-
cinles de pugo naclonales o extranjeros;

e.4 Medallas y otros premios obtenidos en congre-
sos, ferias, eventos deportivos, eventos culturz—

les, etec.;

e.5 Ios nombres, seuddnimos, firmes, sellos y re—

tratos de peraonas sin su consentimiento;

e.6 los t{tulos de obras literariass, artfsticas o
‘clentificas y los personajes ficticios o simbdli-
con; ’

.7 Rate concepto fue derogade de la Ley en fechs
de snero 16 de 1987. )

e.8 Todo lo que sea contrario 2 la moral y a las
buenas gostumbres, as{ como al orden midblico.
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e.9 las denominaciones o sipgnos semejantes & una mar-
ca que a juicio de la Seoretaria de Comercio ¥y Ponen-—

to Industrial, considere como notoriamente conocida.

P.. Bl tener como propdsito el desacreditar los pro-
ductos, los servicios o el satablecimisnto de otro, ¥

G. Realizar en el 4&mbito mercantil o comercial, acti-~
dades que tiendan a la confusidn, error o engafio del
piblico.

b. DELITOS

Ios delitos que se contemplan en 1la Iey de Invencilo-
nes y ¥arcas, son los que se desoriben 2 continuacién:

Artfculo 211,- Son delitos:

I. Fabricer o elaborar productos ampaxados por usa pa-
tente o un certificado de invencidén, sin consentimien-
to-de su tiﬁxlar o 3in la licencia o sutorizacidn co-
rrespondiente; ‘

I1II. Emplear métodes o procedimientos patentados o am—
parados por un certificade de imvencidn, sin los re-
4quisitos a que se refiere la fmccigﬁn precedente;

IYI, Reproducir dibujos o modelos industrinlies prote-
gldos por un.registro, ain consentimiento de su titu-
lar o sin la liceéncia raspective; '

-IV. Usar, sin consentimiento de su titulsr, una marca
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registrada para distiné;uir los mismos o Bimilai'es
productos o sexvicios que aquellsa proteja;
V. Ofrecer en venta o poner sm circulecidn los produc-
tos a que se refieren las fracciones I, II y IV del
presente artfculo o aquallaé & que. se contrae 18 frac-—
cidn IT del artfcule 210, no obstante la declaratoria
de confu.sién que la misma prevé; o bien, productos '
protegidos por una marca registredas, habidndolos al-
tpmdb. Lo previsto en lm presente fracoiydn gserd apli-
ecable, en lo conducente, tratindose de servicio;
¥I. Ofrecer en venta o poner en circulecidn productos
protegidos por unea marca reg:].stmda después- de haber
- alterado, substituido o suprimido parecial o totalmen-
te éata;
ViI. Usar, dentro de la zona geogrdfica gue abgrque_ le
. clientela efactive, un nombre comercial igual & otro
K que ya es>t§ sieudo usado’ Por un tercero, pera amparer. E
' un establecu:iento industrial, comercial o de aervi-
cio, ae). nismo giro;
'YITL. Usar una marca varecida en g.ra.do de contusisn,
a otra mg:latrada, despudés de que la sanci&n edminis-
' trative impuesta. conforme a 12 fraccidn IT del artf_’
eulo anterior, haya quedado firme; y 7
IX. Usar para s{ con propdsito de lucro o revelar al-
edn noqrétb industrial o invencidn, m'xyo"registzrvo se
encusntie on- trimite y que conoce o ha recibido con
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motivo de su empleo, cargo o puesto, o bien por cual-

quiera otra circunstancia ilfcita.

% de este modo que podemos decir que los delitos pe-
ra los que violen la Ley de Invenciones y Marcas, en Su &s-—
pecto especifico de marces, son en los sigulentes puntos:

A. Usar, sin el consentimiento del titular o dueilo de
la marca registradas & la misma, para distioguir produc-
tos similares.

B. Ofrecer en venta o poner en circulscidn los siguien-

tes productos:
B.1l Ios productos amparados por una patente;

B.2 El empleo de métodos patentados o amparados por

un certificado de invencidn; ¥y,
B.3 El USO NO AUTORIZADO DB UNA MARCA.

C. Poner a la venta u ofrecer productos protegldos por
una marca registrada, después de alterarls, sustitui-

do o suprimido, tanto parcial como totalmente 2 la mis-—
ma; y

‘D, Usar una marce registreda en grado de confusidn,
después de que la 1nfr§cc:|,6n ocontemplada al reapecto,

esto o3, que sea declarsda por 1a VSeoretar(a de Comer-

clc y Fomento Industriel, quede firme,
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4) REQUISITOS PREVIOS PARA BIRRCITAR LAS ACCIONES PREVISTAS
RN LA LEY DE INVERCIONES Y MARCAS.

1. Primeramente es necesario que exista un interds ju-
ridico del promovente. Aunque la Iey de Invenciones y Mercas
no lo determina en comncreto, ello se desprende de la préoti-~
ca general, as{ como de la Jizrisyrudencia que existe sobre la
materia.; Toitamente dicho interés juridico se encuentra re-
gulado vor el artficulo 1 del Gédigo de Procedimientos Civi-
les en materia Pederrl, ya que éste o3 supletorio del orde—

nemiento jurfdico de les marcas.

nartfculo 1.—- S6lo puede inicier un procedimiento judi-
¢ial o intervenir en &1, quien tenga interds en que 1la
autoridad judicial declare o constituya un derecho o
mpongé una condene, ¥ quien tenga el mterés’ contra.
rio.
Actuerdn, en el juicio, los mismos interesados o sus
representantes o apoderedos, sn los términos de 1s
ley. Bn cumlquier case, los efectos procesales sersn

" los mismos, smlve prevencidn en contrario® (1).

El titular de ese dorecho es segin dicha ley::

“srticulo. 88.— XY derecho de uso exclusivo de uns mar-
" os se obtiens mediante su registro en la Secretarfa
de: Comercio ¥y Pomento Imdustrial™ (2}.

" Por otre parte, no posee interés j_nx{dicé, quien bs
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dejedo de ser titular por la caducidad, revocacidn, cancels-
ocidn, ete., en el capo concreto de la materim marcaria.

2. Otro requisito previo ee que la tramitacidn 1la em~
prepds el legitimo imteresado o su representante legal, quien
debérﬂ acreditar su personalidad conforme a lo ordenado por
los articulos 189 de la Iey de Invenciomes y Marcas y el ar-
t{culo 11 del Beglasmento & dicha 1ey; siendo 1o misme carac~
terist{ce para los poderes otorgados en el extranjero.

Se hn de comprobar tembiénm, en su caso, que ol manda-
tario esté debidasmente autorizado para actusr profesionalmen-
te comokabacado en los tﬁminos de la Jey reglamentaria del
artfoulo cuarto constitucional. Ests medida se ha adoptado
para protecoidn de los titulares de los derechos, pare evi-

tarles caer en manos poco expertias.

3. Como #ltimo aspecto, es importante destacar los
elementos que debe llevar toda demanda o 1z molicitud de la
ocorrespondionte declarstoria por 12 Secrstarfe de Comercio y
Fomento Industrial, es decir, la forma gue debe revestir la
acoidn intentada:

A. Nombre del promovente, su domicilio, el delvprocu‘-

redor, cuando lo hayé;

B. Se okontim!'a rconcretgments con los puntios petitoﬂoa
aai como su fundamentacidn legal, y la causa del inw
terés juridico em litigio; Y
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‘C. Ios datos del presunto infractor, el invasor o el
del titular contra quien se actis, asf{ como la de su
domicilio ¥y 1la aceidn gue se pretende utilizar em su
contre;

D. Una breve narracidn de los hechas, el ofrecimiento
de pruebas gue apoya su dicho, y los fundamentos de
ley & la misma,

Cuando haya nexos gue esién relacionndos con la de-
manda, ﬁle.s como pruebes documentales, certificaciones, man-
datos, escrituras, objetos de cualguier clase, deben de aconm-
pafiar al escrito de demanda.

Por otro lado, pare que puedan ser tomades en cuenta
aquelles pruebas diversas de las documentales, como POTr €—
Jjemplo 1a periciaml, de inspeccidn, ebtc., deben ser ofrecidas
en lo misms demanda. Después sdlo se aceptan las pruebas su-—
pervenientes. .

Ia demanda debe ds presenterse. en nimero lgual a las
scciones emprendidas, siendo por‘lo regular por triplicado,
una copia para el demandado, el originel para la ‘Secretarfa
de Comercio y Pomento Industrial, y- la copié restante 'vseila-
da por 1a autoridad pars el actor de la misma,
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5) PENAS IMPURSTAS A LO3 INFRACTORES DE LA LEY DR INVERCIO-
NES Y MARCAS.

Se contienen en loa artfculos 212 al 215 de la ey en

mencidn.

Articulo 212.-~ Se impondrén de dos a seis afios de pri-
8idn ¥ multa por 8l importe de cien a diez mil veces
el sélario minimo diario general del Distrito Pederal,
a quien cometa cualquiera de los delitos que se smefia-
len en las fracclomes I al VI del articulo antexior.
Se impondrd de dos a seis aflos de prisidn, a quien co-
nete cualquiera de los delitos que se nefialan en las
fracciones VII a2 IX del articulo anterior.

Bn este sentido e¢s importante apuntar que,

‘"articulec 7.- Delitoe es el acto u omisidn que sancio-

" nen 1as leyes penales" (3).

Ias penalidades sefialadas en el artficulo 212, el no
ancanzar el término medio arffmetico de cinco afios, en todos !
-lom casos el presunto Tesponsable alcanzard fianz@i o ¢aucidn.
Por otro lado, las leyes sustantivas y adjetivas en maLteria.

- penal competentes para gonocer estos asuntos son las de ma-
teria Pederal.

Artfcule 213.- Ia investigecidn previa relacionada con

los delitos & que me refiere el artfcule 211 la ini-




~184-

ciard el Ministerio Miblieo tsn pronto como tengs co-
nocimiento de hechos que pueden tipificarlos, y den—-
tro de ella podrd dictar las medidas coutelares que
patablezes la legislacidn de la materia, incluyendo
las dimpusstas por e CSdige Pederal de Procedimien~
tos Penales, pero para el ejercicio de la sccidn pe-~
nal, se requeriréd la previa declaracidn de 1l Secre-
tar{a de Comercio ¥y Pomento Industrial en releacién
con la existencis de los hechos q{xe pudierin resul-
tar constitutivos del delito de que se trate.

Dichas declaraciones se formulardin desde el punto de
viats técnlco, no pre juzgardn sobre las acciones ci-
viles o pqnales que procedan y se harém del conoci~-
miento de 1a Procursduria General de la ‘Rep&blica.

El problema presentadso en este sentido ea el del fé:r-
mine comstitucional parm sjercitar una aceldn penal -c'o'ntre'._
une persona,.  El aert{culo 19 de 1la Constituoidn es’ my cle—~
0 en ese pentido yo qué establece gue “"ninguna detencidn
podrd exceder del témmino de tres afas, sin que justificue

- ton suto de formal prisidn" (4).

Poxr otre lado ténempa que 1la Tey de I.ixvenciories ¥ Mar-
cap aaﬂale que pars que se preténda rcsponsaﬁilizér & una
pemou :tisica o moral, debe dsrse 1la consiguientn docla:ra—
+tarie prev:la, ¥ psm ellc el art;(culo 197 de dicha ley so~
#als que "se dioterd la reaolnq.ién udniuistrativak que proce-
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da, la gque se notificard a los interesados. De ignorarse su
domicilio, dicha notificacidn se hard ea leoa términos esta-
blecidos en el artfculo 195" (5).

Pero 1a controversia fundamental surge con el articu-
lo 196 de la misma ley, asi como todos los términos sefiala-
dos tanto en ella como en el Cddigs de Procedimientos Civiles
-en meteria Pederal, ya que ningin término es inferior a 15
dfias hébiles, mientras gque el término constitucional para
poper a diaposicidn de un Juez Penmrl a una persona es de T2
horas, contadas a partir de su detencidn, siondo contados los

‘afas de manera matursl y no habil.

Bl ﬂesga que se corre en este tipo de camos es que,
81 interpomer un amparo por privacidn ilegal de la libvertad,
el quejoso uma vez obtenida su libertad se de a la fuga, de—
-Jando. de cubrir los dafios y perjulcics ocasionados al titu-
lar d¢e la marca. ‘

‘ Art{culo 214.-~ Independientemente de la sancién admi-
nistrativa y del ejexcicio de la accidn penal, el per—
judicado por éualquiera de les infracciones y delitos
2 que esie Jey se refiers podrd demandar del o de. los
‘autores de los mismos, éc reparacisn 'Vy el pago de los
dafios ‘y‘ perjuicios sufridos can motivo é.o 1a infrac—
¢18n o del delito.

Aqui es importante deatacar que el afectado por ei'u—-

" so indebido de su marca, tendrd como acoidn simltenda .
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la de ejercitar 1= accidn civil de dafios y perjuicilos.

Bn este sentido, el tratadista Rafael Rojine Villegas
en su Compendio de Derecho Civil, define al dafio como la pér-
dida y menoscabo al patrimonio de une persona; mientras que
el perjuicio es la pérdida de los intereses que le hubierean

generado esa parte o su patrimonio entero.

articulo 215,~ Son competenter los tribuncles de la
Pederacidn para conocer de los delitos a que se refie-
re el articulo 211. También conocerdn de las controver-
siss civiles que se susciten con motivoe de ls aplicn-
¢idn de esta Iey. Cuando dichas controversias afec—
ten sdlo intereses particulares, podrdn conocer de
ellas a eleccidn del actor, los tribunales del orden
comin,

Aqui se establece la competencia de los tribunales,
tanto los federsles, como lo3 locales o comunes. I2 excep-
cidn que permite 1la intervencidn de estos udltimos son la a-
fectacidn de intereses particulares.
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C A P I ™ U L O

S E X T O

LA ADHMINISTRACION PUBLICA

Y LOS ORGARNOS ENCARGADOS

DR PROTREBGER: A LAS MARCAS

EN MRXICO

1) mdamentacitSn comstitucioml de la marca,

a. -Artfoulo 73 fraccidn x.
LD in :traccidn XIIX del art:foulo 73 constituoional.

".c. 1a fraceién XXX de1 az-ticulo 73 constitucional. -




2)

3)

4

—

5)

Ia

a

.

d.

El

e,

Iey Organice de la Administracién Piblica Pederal.
Composicién de la Administracidn Riblieca Federal.
Formulacidn de proyectos legales.

Competencia de los titulares de las Secretarfas de Es-
tado.

Ia competencis de la Secretaria de Comercio y Pomento
Industrial.

procedimiento de registro de las marcas.

Ia solicitud. .

Datos de la solicitud.

Caracter{sticas de la marca.

Rnb:?os bajo los cuales se puede registrar una mart;&.

Bl examen de novedad.

Sustancia de 1s marce registrada.

a.

b.

C.

Bl derecho de uso.
Trensmisién de la msaroca.

Bl derecho exclusivo de uso.

Brtincidén del derecho de 18 marca registrada.

a.

b.

El plago transcurrido.

Rlnonéodelamrca.



6)

'p!

8)
'9)

10)

¢, Ia caducidad.
4. In cancelacidn.
e. . Ia nulidad.

Procedimiento Administrativo par& solicitar una Declara-—
cidn Administrative.

Ia inspeccidn y vigilancia como coadyuvantes del procedi-

miento administrativo.
Ios recursos administrativos en materia de marcas.

Pormatos e Instructivos de la Secretarfa de Comercio y Fo-i

mento Industrial para registrar una marca,

Algunas estad{sticas de la Secretarfa de Comercio y Fomen-
to Industrial cor relacidn de las marcas.

a. Marcas vigentea por clase y nacionalidad de los titu-
lares, febrero 12 de 1979.
b. Pagos de regnlias en COntratoa que incluyen autox—iza-_

cidn de uso .de’ marcaa, por sector industrial.

C. Pagoa de mgal{aa en Contratos que involucran exclusi—-

vamente el uso de uarcas.
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1) PUNDAMENTACION CONSTITUCIONAL DE LA MARCA.
a. Articulo 73 fraccién X

Articulo 73.- Kl Congreso tiene facultad:

X, Para legislar en tode la Repibliocz sobre hidrocar—
huros, miperis, industria cinematogrdfica, comercio,

juegos con apuestas y sorteos, servicios de banca y

crédaito, energfa eléetrice y nuclear, para eastablecer
ElL Bance de Bmisién Unico en los térmihos del artiou-
lo 28 para expedir las leyes del trabajo reglaments -
rio del articulo 123,

BEn este precepto juridico, tenemos la fundamentacidn
de la marce en iéxico, debido a que el H. Congreso de la -
Tnidén es el dWnico facultado en legislar las actividedes de -
rivadas del comercio.

be La fraceidn XXIX del artfculo 73 Constitucional,

Articulo 73.- El Congreso tiene facultads:

XXTXeP. Prra expedir leyes tendientes a la promocidn
de 1a Inversidm mexicana, la regulacién de la inver -
8idn- extm;{em, 1ls transferencia de tecnologiz y la
‘generacidn, difusién y eplicecién de los_conooip:ientds‘ g
cianf{ticog ¥y tecnolégicos qﬁe roqui.ei:sn desarrollo
nacio:iéi.

Aﬁata es uns complementacidn, a la regulsocidn de las

marcas, ‘ya que existen -maz*cas vinouladas con alguncs titula-—
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res extranjeros, o viceverasa, marcaes extranjeras ligadas a

titnlares mexicanos.

. Ia fraccidén XXX del articulo 73 Comstitucionsl.

Artfculo 73.- El Congresc tiene facultad:

XXX, Pare expedir todes las leyes que seen necesaries,
a objeto de hacer efectivas las faocultades anteriores
y todas las otrss concedidas por esta constitucﬁn a

los Poderes de la Unidn,

Se deja adblerta por el legislador federal, la posibi—‘
lidad de crear cuerpos colegiados de leyes u otros ordena -
mientos jurf{dicos pars complementar los rubros que se prote-

gen por la misma.

2) LA LEY ORGANICGA IR LA ADMINISTRACION PUBLICA PEDERAL..

1a regulacidén especifica del Unlco medioc para hacer
legalmente el uso autorizado de las marcas en México, asi
como todo lo inherente & 4icho roglstrq ¥y sus efectos _jurid}_
cos que produce, corresponde al Podarv!jermltivora" través de.
la Secreiarfa de Comercio y Momento Iﬁduatﬂal. ‘

a. Composioidn de 1a Administracién Piblica Pederal,

Art{culo l.-~ Ia presents ley establece las bages de
organizacidn de la admipisfréci6n piblica federal,
centralizada ¥ paraestatal. ' '
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Ia Presldencia de la Repddlica, la Secretarias de Bs-
- tado, los Departamentos Administrativos y la Procura-
durfa General de la Repiiblica integran la administra-
cidn midlien centralizada.'

Ios organismos descentralizados, las empresas de par-
ticipacidn estatal, las instituciones naclomales de
crédito, las instituciones nacionales de seguros y de
fianzag y los fideicomisos, componen la administrya- -~

cidn piiblica peraestatal.

Observamos que la Secretar{a de Comercio y Pomento -~
Industrial forma parte de 1a administracidn piblica federal

centmlizéda.
b, Pormulacidén de proyectos legales.

Artfeulo 12.~ Cada Secretarfa de Bstado o bepartanen—
“to Administrative formulard, respecto de los asumtos
.de-su competencia, los proyectos de leyes, reglemen -
tos, decretos, acuerdos y Grdez_:es del Presgidente de
la Repﬁblica.y ‘

Tomando como base el anterior. précepto legal, se des—
prende 14 concluaidn de que la Secrotaria de Comercioc.y Fo.— .
mento Industrial tiene 1a libertad para hacer valer sus  ¢con-— -
sidaracionea en la fornmlacitsn de cuerpos colegiados legisla

- tivoa reterentes a lag marcas,

‘o. conpetench de los titulares de 1as Becretari&s de.'
&tado.
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Articulo 16.- Corresponde originalmente a los titula-
res de las Secretarfas de Rstadeo y Departamentos Ad -
ministrativos el trdmite y resolucidén de los asuntos
de .su competencia, pero para la mejor organizaciém
del trabajo podrdn delegar en los funcionarios 2 aque
8e refieren los articulos 14 y 15, cualesquiera de sus
facultades, excepto agquellas que por disposicidn de
ley o del reglamento interior respectivo, deban ser
ejercidas precisamente por dichos tituleres. En los
casos en gque la delegacidén de facultades receiga en
;jei’es de oficine, de seccifn y de mess de las Secreta
rias de Batado y Departa.mento'a Administrativos, aqué-
lloe conservaran su calidad de trabajadores de base
en los términos de la Ley Paderal de los Trabzjadores
2l Servicio del Estado.

Ios propios titulares de las Secretarias de Estado y
Departamentos Administrativos también podrén adseri-
bir orgdnicamente las unidades sdministrativas esta —
blecidas en el reglamento interior respectivo, a las
subsecretarfas, Oficialias Mayor, y a las otras unida—-’
deé de ‘nivg'_lr administrativo equivalente que se proci-
8en en' el mismo reglamento :‘.ntericr.

Los acuerdos por lo3 ouales ge deleguen facultades o
se adscriban unidades administratives se pudlicarén
en.el-Diario Oficial de la Pederacién.
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Agui se encuentra fundamentado la delegacidn que hace
el Secretario de Comercio y Pomento Industrial al Director
Genersl de Invensiones, Marcas y Deserrollo Tecnoldgico, que
depende de dicha Secretaria y que es la dependencia gubermng-
mental en donde se llevan al cabo los trdmites legeles, pcra

hacer uso legal de una marca,

d. Ia competencia de la Secretar{a de Comercio y Fo—

mento Industrial.

Arficulo 34.—~ A la Secretarfaz de Comercio y Fomento
Industriasl, corresponde el despacho de los sigu.ientés
asuntos: .

XII. Formar y registrar la propiedad industrial y mer
cantil; asf{ come regular y orientar la inversién ex -

tranjera y la transferencia de tecnologia.

Bn este ordenamiento juridico se fundamenta la coxpe-
tencia de 19. Secretarf{e de Comercic y Fomento Induatrial, en
todo 1lo referente a. la institueidn marcaria,

3) EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS,
a., Ja solicitud.

Tanto este punto en referencia hasta el dltimo del
Punte 3, ae fundsmentan en el reglamento de la Ley de ‘Inven- -
aiones y Marcas vigente, pu.bl:.cado en ol Diar:l.o Ofioial de
la hderac:!.én con fecha de agasto 30 de 1988.
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Articulo 53.- Para obtener el registro de una. pmarca,
deberé presentarse ante la Secretaria una solicitud

por duplicado en la que ademds de los datos a que se

refieren los artfculoe 100 y 101 de la Ley, se expre-—
sard la denominzcidn de la marca en su caso, y la ubi
cacidn precisa de la rdbrica o establecimiento, sefia-—
iando al pafs la entidad, poblacidn, calle y numero —
correspondiente., Cuando asf{ lo requiera la Secretaris,

deberd ademds, acreditarse su existencia.

Tomando en consideracidén tanto a la Yey de Imvensiones
¥y Marcas, y su respectivo Reglamento, los datos necesarios
que deberdn acompafiler la solicitud de registro para su uso
autorizado de una marca, son los siguientess

A) ILa descripcidn de la marea;

B) los ejemplares de la impresidn de la marca;

C) Ias ceracterf{sticas de color, tamafic especial de

letras, etc.; '

D) Ia denominacién que se pretende dar a la marca;

E) Ie ubicecién precisa del establecimiento o fébrica;

'F) Loz demds que requiera la Secretarfa de Comercio ¥ SR

Fomento Industrial. ) :

b. Datos de la solicitud.

‘Artfculo 54.- A la solicitud a que se refiere el ar-’
ticulo anterior, se acompaflard los siguientes docime_n_

tom:
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I. Una descripcidén de la marce por triplicado en el
cudl se mencionard el nombre, nacionalidad y domici -
1lio del solicitante, ubicacidn de la fdbrica o esta -
blecimiento y 5roductos o sBervicios respecto de los
cuales se solicita la marca.

Dicha descripeidn se hard en papel blenco fuerte los
trea tantos, tamafio 21.0 x 29.7 cent{metros, sin mem-
brete algunc, debidamente firmados, eseritos con tin-
ta obscura, 8 doble espacio, por un sdlo lado del vma-
pel, conservando un margen a la izquierda de 4 centi-
metros; .

II. Doce ejemplares en blanco y negro de la impresidn
de la marce, no mayores de 10 centimetros, no menores
de 4 centfmetros, ¥y

IXI. Doce ejemplares de los marbetes o etiquetas de 1la
ﬁarca, cuando ésta sea en colores o con figura y en la

forme en que vaya a usarse,

‘Bs claro que con los anteriores requisitos se preten -
de por la autoridad tener um control muy restringido de los

elementos que constituyen una marca,

c. Caracter{sticas de 1la Marca,

Artfculo 55.~ Al concluir la descripcién de “la marca,
@e mencionardn las reservas, en las que el solicitan-

te expresara en que’ consiste dicha marce y los . ele-
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mentos de que se compone. las reservas determinardn
' el alcance de la proteccidn legal y deberdn ir firma-
das por el interesado.
Cuando 1la marca sem en colores, sdlo se podrd reservar
1a conbinacidén de &stos, siempre y cus~do le den un
agpecto distintivo.
51 la marce contiene leyendas o figuras no reservabdles
conforme a 1la ley, se deberd hacer la exclusién exypre
sa& de dichas leyendas o figuras en el cepitulc de re~
sexvas,
. Bn tales caracteristicas se hace referencia por el re-
< glamento de la Ley de Invensiones y Marces, & las reservas
contenidas por las marcas. Es decir en que consiste la marca,

as{ tambidn como los elementos que la componen,

Bxisten también las reservas en la composicidn de co-

lores de 1a marca y de sus leyendas. RBetas resexvas son muy
importantes para el uso autorizado de las marcas en México,
Ya que las mismas determinan el alcance jurfdico de la merca,

d, Babross bajo loas cusles Se puede registrar una mar-
ca. : o R ;
Artfculo 56.~ BEn ].a aolioitud de regietro de -in marce
R as{ como en la deacripoion, deberﬂn eapeciticarae loa
articuloa, productos o serv’icios que protegeré de a ~
cuerdo con la siguiante clasiricacion' : :
AR‘J.‘I_(IULOS © PRODUCTOS ¥ SBRVICIOS .
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Materies primes o parcialmente preparadas,
Receptéculos.

Petacas, maletas, guarniciones, monturas, carpetas
carteras de bolsillo,

Abrasivos, raspantes y materiales para pulir.

Pagamento.

A N W N

Productos quimicos con exclusidn de medicinas, pre-
paraciones farmacéuticas, cosméticos y productos de
perfumeria.

7 Cordeleria y cables no metdlicos.

8 Artfculos vara fumadores { excluyendo productos de
tabaco }.

9 Cerillos, explosivos, armas de fuego, proyectlles y
equipo relacionado con esta clase.

10 Abonos fertilizantes.

11 Tintas y objetos entintadores.

12 Materiales de construccidn.

13 Perreter{a, plomer{s y conexiones por vapor.

14 Metales y piezas metdlicas, vaciadas o forjadas.
15 Aceitea y grasas no alimenticios.

16 Pinturas y materisles para pintores.

17 Productos del Mabaco.

18 Animales vivos y sus azlimentos.

19 Vehfoulos (exceptuando sus notores),

20 Iinéleos y telas enceradas.

21 Aparatos eléctriops, mﬁquinﬁs ¥y sus partes.

v
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22 Juegos, juguetes y articulos de deportes,

23 Guchillerfa, mdquinas o aparatos, herramientes y
sus partes,

24 eparatos y méquinas para lavar.

25 Cerrzdurzs y cajas fuertes.

26 Aparatos clentificos y de medicidn, nfuticos, geo~
désicos, fotogrdficos, cinematogréficos, Spticos, de
pesar, de medir, de balizamiento, de control, de sal-
vamento y de ensefienza y papel y pelfculas sensibili-
zadaa, CoE
27 Relojes de todes clases,

28 Joyeria y vejillas de metal fino.

29 RBscobas, cepillos, sacudidorss y motas.

30 lozae, trastos de cerdmica 'y porcelana,

31 Filtros y refrigeradores.

32 Muebles y tapiceria.

33 Vidrios y oristaleria.

34 Aparatos de calefaccidn, alumbrado y ventilacién
(excluyendo los eléctxricos).

35 Bandas, mangueras, empaqueiaduras y llantas no met_é_
licas.

36 Instrumentos musicales y sus partes. ' . Sy
37 rapel y artficulos de eseritorio.

38 Impreéiones ¥ publicaciones.

) 39 Vestuario (exoluyend.o calzado).

40 Artfoulos de fa.ntas{a, avioa y merceria.
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41 Bagtones, Sombrillas y paraguas.

42 Tejidoas de punto, mallas y telas.

43 Hilos y estambres.

44 Instrumentos y aparatos quirirjicos, médicos, odon-—
$6logicos y veterinerios.

45.Bebidas sin alcohol.

46 Alimento y sus ingredientes.

47 Vinos de mesa,

48 Bxtractos ce malta y bebidas poco alcohdlicas.

49 Licores alcohdlicos.

50 Jabones y detergentes no mediecinales.

5] Medicinas y preparaciones farmecéuticas.

52 Cosméticos y productes de perfumeris,

53 Toda clase de czlzado.

54 Apésitos, vendas, gasas y algoddn.

55 Artfcules no clasificados,.

56 Servicios prestados cuya finalidad principal sea le
ayuda en la administracidn y/o exploitacidén de una em—
presa comercial o industrial, Se comprende el aseso-
ramiento prestado por profesionales y seé excluyen los
servicios médicos.

57 Servicios de comunicacidn al piblico por todos los
medios de difusiém, as{ como los de comunicacidn en-
tre personas por medio de mensajes, en forma visusel y
los servicios de publicidad incluyendo los de pro:zo —

cién de productos o servicios a través de cetdlaogos,
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visitas domiciliarias, demosiraciones o en cualquier
forma que motive al miblico &1 conmocimiento de los
mismos.
58 Servicios prestados por obras de construccidén com-
prendiendo el alguiler de herramients, equipo o maqui-
naria para tal fin y se excluyen los servicios presta-
dos por profesionales.
59 Servicios prestadoe en asuntos financieres banca-
rios y otras instituciones de crédito, asf como en re—
lacidén con tode clase de contratos de segurc.
60 Servicios prestados para la reparacién y manteni -
miento de toda clase de magquinaria y equipo.
61 Servicios prestados paxra el transporte de personas
o mercancias de un lugar & otro por cualquier medio
idéneo, los servicios conexos ( empague y entrega y
mercencfes), asf como lo xelativo al almacenaje o de-
pésito de mexcanc{as,
62 Serviclos preatados yor medio de 1a tra;sformaoién
de sustancian o artfculos emn nuevos productos o artfw
culos .semielaboredos, en relacién con iﬁ industria quir
mica, eldctrica, electrdnica, del vestuario, textil,
mecdnica, y otras. Debs limitarse el~registro'al drea
industrial con la cual. estin relacionados Jos servi - -
.cios de tranarormaoi6n. -
" a)quimica.

"b)#kiéctr;ca ¥ elecernica.
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¢) Dol vestuario y textil

d) Mecdnicz..
63 Tos servicios relacionados con la difusién de cono
gimiento y cultura.
64 Los servicios prestados para el desarrollo de entre
~ tenimiento, deportes, diversiénm o recreo de los indi-
viduos,
65 Servicios de agencias de wviajes.
66 Servicios prestados por el alojamiento, alojamien-
to y comide por hoteles, pensiones y campamentos tu-
risticos. Sé comprenden los servicios prestados parse
procurar alimentos y bebidas preparadas para el consu-
mo por medio de restsurantes, centros nocturnos, can-
tinas y bareas.
67 Servicios vrestados para satisfrcer necesidades in
dividuales tales como salones de belleza, peluquerfé,
estétice perscnal,
68 Servicios de alquiler de toda clase de bienes, nue-
bles o inmaseblea no considerados en alguna clase ante-
rier, ‘
69 Servicios médicos y de diagnéstico,
70 Servicios funerarios y de crematorios, .
) 71 Servicios de limpieza de vestuario y en general 't‘q—_”

da clase de textiles. ‘ ‘ : ]

,7? Servicios da limpleza y manteniniiento de ‘inmuebles.
73 Serviocios de fumigacidén y:foﬁrtiiizaciéh agricola,
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Vaai como el exteminio de plagas.

74. Servicio de revelsdo de pelfcula y papel, amplifi-
caciones y en general servicios fotogrificos.

75 Servicios no comprendidos en xﬂnguna de 1las clases
anteriores.,

Ia aplicacidn de 1ln anterior olssificacidén serd com-~
plementadé con el catflogo de bienes y servicios que
se p\;blicarﬁ en la Gaceta de Invensiones y Marcas, el
cual podrd ger modificado 2 juicio de la Secretaria
para adecuarlo a los requerimientos nacionales e inter

nacionales de informacidn en esta materia.

e, Rl examen de novedad.

Artféui)-’ 57.~ 5i al efectuarse el examen de la soliciw
tud y documento exhibidos se encontrare que la marca
. 'no es: registable de conformidad con lo dispuesto por’
el artfoulo 91, fracciones I & XVI y XX a XXIII, de
"1a’ley, as{ se le cdomunicard el solicitante, pars que
dentro de un plazo de 45 dias, menifieste Lo que a su
derecho convenga; en caso de no hacerlo, se considem-'
"ra abandonada la solieitud. Resivida 1a contestacidn,
12 Secretaris resolverﬁ 8i se oontimia el trémite o se
niega el registro.
- 81 ain modificadﬂ 12 marca, se incurre. nuevamente en
las prohibioionea antes seﬁaladus se negard el regis-
tro.
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Como puede apreoiarse en el precepto jurfdico anterior,
es necesario que se efeciue por la autorldad el llamado exa-
men de novedad, pars todas aquellas marcas de productos o sexr
vicios que se pretenda registrar, pars su uso sutorizado.

4) SUSTANCIA DE LA MARCA REGISTRADA.
a., Rl derscho de uso.

Consiste bagicamente en la potestad tnica y exclusiva
del titular para hacer uso autorizado de dicha marca, Bl ti-
$ular de la misma, tiene 1la obligmecidn de reproducir ya sea
en cada producto fabricado, o en el establecimiento donde se
preste el servicio, 1a leysnda obligatoria "marca registrada®
o "marc. reg.”™, o simplemente "M, R."™; tratadas ya con ante=-
rioridad en el cap{tulo IIT de eata tesis.

b, Transmision de la marca.

Ia itronsmision de la marca plantea la posibilidad de
su adquisicidn derivade, ya sea en los casos intemvifoa, tal
como se lleva al cabo en los actes juridicos de la venta, dow
"nacidn, permuta, etc., o en los cmsos de transmision mortis=
causa,

A talea supuestos jurfidicos referidos en el parrafo
anterior, se les impone la obligacidn a los titulares de 1a
marca, & inscribir dicho acto jurfdico en el registro ne.io~
‘nal da transferencis de teonologfa, as{ como en la direccién
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General de mvensiones, Marcas y Desarrollo Tecnoldgico que
dependen de la Secretaria de Comercioc y Fomento Industrial,

BExisten marcas gue la sutoridad declara como ligadas
ep decir, que no son transmisibles separadamentie. 4 este reg
peoto, la Secretarfs de Comercio y Fomento Imdustrisl a tra-—
vés del Dimrio Oficial de la Pederacidn publica de manera

anual informaciones relativas a dichas mercas.

Cabe recordar, la posibilided de que el titular de la
marca autorice a otro & usarla; como lo tratamos en el cap:’.—
tulo ITI de este trabajo de investigacidn.

¢. X1 derecho exclusivo de uso.

Este concepto, es el gue otorgs 1la autoridad al iitu~
lar de unc marce que ha cumplido con todes y cada uno de los
requisitos para su registro, tanto en l& Iey de Invensiones
y ¥arcas, asf{ como en el Reglamento ‘a 1a misma, que es lo que

finalmente nos llevard a determiner el uso legal a la misma.

La ldea anterior, interpretads en sentido contrario,
es lo que fundamenta principalmente el estudio e investiga—
: cifn de la presente tesis; punto mismo que ya ha sido tratado
al iguel que los dos inmediatos anteriores en nuestxo tercer
capftulo.
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5) EXTINCION DEL DBRRCHO DR LA MARCA REGISTRADA.

Bate supuesto se puede presentar en los siguientes

circunstancias;
a. El plazo transcurrido.

El principio de la duracidn indefinide de las marcas
usades legeaimente, ha sido sustitufdo en el derecho mexicano
vigente, por 1la duracidn limitads sin perjuicio de 1e renova
cidén de las mismas, tantas veces como sea conveniente.

Como apuntabames en miestro tercer capitulo, el térmi-
no pera usar legalmente uns merca en México, vers distinguir
un producto o servicio, es de 5 afios a partir de le fecha le-
gal,  misma que se computariza desde el afm y hora en gque fué

presentada la solicitud.

Para el caso de las marcas extranjeras en México, se
considerardin registradas en la fecha en que lo fueron en el
pafs del primer registro, siempre que 1a solicitud en México
se haga dentro de los seis meses elguientes al registro en el

" extranjero, siempre y cuando ese pafs concedn el mizmo dere —
cho & los mexicanoca,

b. El no uso de la marcs, i

Bl derecho &2l uso exclusivo de le marce descansa =0 =~
bre el supuesto de su uso efectivo, Ios titulares de las mar—
cas registradas, tienen l2 obligacidn de demostrar é satis -~
:!accié_n de la Secretaria de Comercio y Pomento Industrial,
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el uso efectivo de las mismae dentro de los tres afios siguien

tes & su registro.

De no probar lo anterior, se considerard extinguido
el derecho de registro correspondiente, y no procederd iz re-—
novacidén sl mismo, segin los lineemientos del artficulo 117 de

la Ley de Inversiones y ¥arcas.

Ba de esta forma que para que la vigencia al registro
de la narce se conslidere legel o autorizada y por ende se de
le renovaciones necesarias es lmprescindible su uso efectivo';

idea complementada por el artfculo 140 del mismo ordenamien~

to.
c. Ia caducided.

Segin a interpretacién del artfculo 148 del oxrdena-
miento en mencidn, esta figura jurf{dice se presenta unicamen-
te cuando no hay la rencvacidn que ordena la Ley a las mareas.

d. La cancelacién. '

. Se encuentra contemplada esta figura juridica en el
art{cule 150 de 1z Ley de Invensiones y Marcas vigente, ¥ la
cual sefiala que para que se de esta :.nstitucidn Jur{dica se
debe presentar por escrito ante 1a a.utoridad de dicha Sacre-
tarfa le voluntad del titular de una marca paras llevar a caho
- dich.o evento,

Cuande ocurre lo anterior, 1a Secretarfa de Comercio
y Pomento Indusirisl realiza la snotacidn correspondiente em -
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el registro donde se encuentra ameperads la narca, Asi{ como
lz publiceeidn de dicha cancelacidn en le Gaceta de Invensip

nes y Marcas.
e. 1a mlidad.

Son seis casos en los que se puede presentar dicha po-
gibilidad jurfdica, y sorn losz siguientes:
I Haberse otorgado en contravencidn con las disposie
clones legales en vigor en la fecha de su otorgamlen
to.-
I1 Cuando sea igual o semejante, en grado tal que pue
dan confundirse con otra que haya sido usada en el
pais con anterioridad a la fecha legal de la marce
registrada, aplicada 2 loe mismos productos o servi-
cios, siempre y ecunando el que haga valer é1 derscho
de uso, demuestre haberlo hecho ininterrumpidemente
¥ desde uns fecha anterior & le declarada por el que
la registrdé. ) )
IIX Cuando la marca haya sido usada eon anterioridad
én el extranjero, en el mismo caso de la hipdtesis
anterior, si ademds del uso existe ei registro y re-
ciprocidad en el extranjero. .
IV Cuando loé medioé en los que se reproduzea la mea‘
ca contengan 1ndicacior_ms fglsns en cuanto a'la‘:s.;xté':
cedencie de los productos o servicios que é.mpe}e u'b_:i._
cacidn del establecimiento industrial o comercial del

titular o con relaoidn a medallas, diplomas, premios
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© recompensas.

V. Cuando el registro se hubiera otorgado con base en
declaraciones felsas o inexactas, respecto de la fecha
declarada como de‘primer uso, o bien del domicilio del
establecimiento comercial o industriel proporcionado
en la saelicitud correspondiente.

VI. Cuando por error se hubiera concedido el reglistro
ex;stiendo otro vAlido que sme considere invdlido siem
p!fe y cuando sea igual o semejante y cgue se refiera a
p_roductos 0 servicios igiales o similares.

Cabe deatacar que en el menciomado artfculo, de mcuer
do a lo dispuesto en la fraccidn I, faculta expresamente a
diversos preceptos para la procedencie de la nulidad de las
marcas, es decir, cu&ndo por alguna deficiencie de cardoter
administrativo se haye otorgado un registro marcario, éste es

nulo en relacidn al ordenamiento juridico en cuestidn.

6) PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA SOLICITAR UNA DECLARA=
CIOR ATMINISTRATIVA.

‘Atendiendo a lo ordenado por el articulo- 193 de 1la Iey
de Invensiones y Marcas, las molicitudes de las declaraciones
"sdeministrativas deben hacerse por escrito, y en 1ss.que ‘se
acompafiard los documentos y comnstancias en que se funde y mo-~

tive 1z accidn.

Io anterior puede hacerse a través de apodei‘ado tal
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¥ como lo permite el artficulo 189 del ordenamiento en mencidn.
La persoﬁalj.dﬂd del mismo, se podrd acreditur con une carta
poder suscrita por el mandante, sin que se regquiera legeliza-
eidn slguna, aifin cunsdo el documento se haya otorgado en el
extranjero. Tratendose én el caso en el gue el solicitante
sea unpa persona juridica, acreditard dicha personalidad y 1la
existencia de la misma asf{ como las facultades de su represen
tante, por los medios establecidos en la legisiscidn civil y
mercantil,

Uzna vez satisfechos los requisitos anteriores, el sr-
tfculo 194 de le misme Ley se notificard a 1la contraparte, pg
ra que se entere de le eccidn interpuesta en su contra, asi
también como los documentos y constancias en que se motivo y
fundo a la misma en un plazo de 15 dfas & 30 dias habiles, pa
rd que manifieste lo gue a su derecho convenga.

Una vez transcu_;-z‘ido el término para formulsxr excep~
_ cionen de scuerdo con el artipulo 197 de la Ley en‘mencién,
se prooedexrd & emitir la resolucidén que en derecho correépon
da, previo éstudio de los antecedentes relativos, ¥ una vez
deaahogadas las pmebes, 1a que se notificers a los interesa-
dos.

“Rs muy importante seﬁala.r que toda promoc:t&n inter -
pueata ante el depurtamen‘to de lo connioso, de &cuerdo al ar ’
' t{culo 190 de la I.ay de Invonsiones Y. Harcas yal 2 del Re=
glnmento a la misma se haga. en el idioma nac:.onal, o8 dec:.r,

el castollano.
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Bn este sentido cuando la Secretarfa de Comercio y Fo
mento Industrial inicle de oficio el procedimiento para diec-
tar alguna de las resoluciones administrativas previstas en

dicha Ley se hara de acuerdo a las reglas de la notificacidn
general contenida en la mencioneda ley, siendo el término pa-

ra objetarles de 15 a 30 df{ass hibiles.

De acuerdo con l2 opinidn del tratadista César Seplil-
veda las acciones que contempla la actual lLey de Invensiones

¥y Marcas tiene dos aspectos:

T. La faase tdcnico-—administrativa, que se ventila an-
te la Secretarfa en cuestidn, y
I1. Ia fase jurisdiccional a través de los tribunales

civiles y penales con cardcter federal.

La fase técnico-administrativa tienc, a su vez, su Se-
cuencia de revisidn de 1la legamlidad ante los tribunsles fede-
rales competentes en materia administrativa, osea, los Jueces
de Distrito en Materia Administrativa y los Tribunales Cole-
giadon de Gircuito en Materia Administrativa.

Hay una similitud entre la fase técnico-administrati-
va y la jurisdiccional, segin el mismo tratadista, ya que en
la primera de ellas las promociones interpuestas a su juris-
dicoidn son eguipsarables a los medios preparatorios de los

Juicies civiles,
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7Y LA INSPECCION Y VIGILANCIA COMO COADYUVANTES DZL PROCEDI-
MYBNTO ADMINISTRATIVO.
Hay que destacar la gran importancia que tienen en ea-
te procedimiento para determinar las resoluciones administra-
tivas estas dos figuras procesales.

Cuando la fe de hechos es emitida por un notario pibli
co, en 1la realidad prdctica sucede que son objetadas en for-
ma t:onétante por no haber dado a 1la contraparte la accidn pro
cegal de repreguntar ¢ de tachar como falsos a los declaran-—
tes, o manifestar lo que a su derecho conviniere., En canmnbio,
con las inspecciones practidas por personsal comisionado para
$al efecto por la Direccién General de Invensiones, Marcas y
Desarrollo Tecnoldgico se llevan al cabo la omisidn a dichas
deficlencias jurfdicas, pues el servidor pibiico debe seguir
un procedimiento establecido ¥ sancionado por la Ley, o suplg
toriamente por las reglas del Cddigo Pedexzl de Procedimiens
tos Civiles. ’

Como primer supuesto para realizar la visita de ing= .
peccidn, y de acuerdo con el artfculo 216 de la lLey de Inven~
siones y Marcas, se deben de aportar informes y datos, ‘para
que en 8i la visita de inspeccidn, ademds, sea un medio de'
control por la autoridsd an la regulacién de las marcas.

Bn este sentido tienen obligacidn lms personsas .morales

o jurfdicas de proporciomar los dstos. smolicitedas por la. aue
toridad, en atencifn al _az*tioulo 21T de la 'Iny en mencidn,
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en ur término no menor a ocho Afas héblles,

Las inspecciones‘se podrdn realizar, en conformided
con el articuloc 218 del mismo ordenamiento, por personal au..
torizado de la Secretar{s de Comexcio y Pomento Industrial en
dfes y horas hdbiles. Dicha autoridad podrd habilitar tanto
lea horas y dfas que'sean considerados por la ley como inhf-
biles, cuendo lo juzgue imprescindible,

.Los propietarios o encargados de los establecimientos
y- de amcuerdo al articule 219, tieren la obligacidn de permi-
tir el acceso el personal, que previammente se identificara pa

T2 llevar al cabo la diligencia, ordenade por la zutorided.

Para los efectos legales del procedimiento, la Iey en
el articulo 220 de la materia marcaria, define a las inspec—
ciones las que se préctican en los lugares en que se fabriquen
almacenen, tranapoi‘ten o expendan producios o mercencias ¢ en
que se presten servicios, con objeto de examinar los produc—-
tos o mercancfas, las oondioiones en las que de prestan los
servicios y los documentos: relncionados con la activided de

que Be trate.

) De lo observado por elln’specior, ¥ en atencidn al ar-
ticule 221, se levantarﬁ un’.ecta cirounstanciada, en la que:
intemndrﬁn doa testigos propuestos por la persona -3 quien

se 1e hizo la diligencia administrativa, o-en su caso por las
que designe el mismo inspaotor por negaree a ello el diligon— ‘
clado,



Bn las actas circunstanciadas, de acuerdo con el arti.
culo 222 de la Tey de Invensiones y Marcas, se hard constar:

I. hora, dia, mes y 2fio en que se prdctique 1a diligen

cia,

IX..Calle, nimero, poblacidén y entidad federativa en

que se encuentre ubicado el lugar en gque se practidué.

la visitag

ITII. NMimero y feche de la orden de comisidn que la mo=

tivd;

IV. Nombre y cardcter de le persona con quien se en—

tendid la diligencia;

V. liombre y domicilio de las personas que fungieron co

mo testigos, sea que hubieren sido designedas por el

visitado o, en su defectn, por el inspector;

Vi. Que se dio a conocer al vigsitado su derecho de haw-

cer observaciones al inspector durante la préctiéa de !

la diligencia; i

VII. Detos relativos 2 le actuacidn;

VIII. Declaracidn del visitado si quisiexa hacerla;

IXZ. Que se le dio a conocer su derecho por eserito a -

hacer las mismas que hubiera hecho u otras nuevas ob—
servaciones 8l acta levaniada, dentro del térm1no de
tres dias pAbiles, y )

X, Nonbre ¥y firma de quienes 1ntervinieron en 1a dili-

.gencia incluyendo al inspectar.,
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Cuando se hacen observaciones durante la diligencia o
al proporcionarlas por escrito, siguiendo lo ordenadc por el
artfculo 223 de la Ley citada, los viesitados ofreceran prue-—

bas en relacidn con los hechos contenidos en el acta,

La consiguiente resolucidén que dicte la autoridad de-
berd hacer referencie a las obserwvaciones que hizé ¢l visita-
do.

Si en la diligencia se comprueba alguno de logs ilfeci -
tos sancionedes por estr Iey, o supletoriamente por los orde-
nanientos Federales en meteria civil y penal, se sujetaxrd el
inspector & lag siguientes reglas, de conformidad al srtfcu-
lo 223 bis: :

I. S1 es por alguno de los delitos sancionados en la
Ley de Invensiones y Marcas en su artfcule 211 o las
infracciones al 210 inciso b) se procederd a msegurar
la mercanc{a designenado como positario al encargado
o propietario del establecimiento ai &ste es fijo; si
no lo fuere, la mercencia se 6oncentmré en la Secre- -
" tarfa de Comercio y Fomento Industriel; )
1Y, Si en el establecimiento se ‘cometen lus infracelo- .
nes o delitos con mésdel 30% de las mercanclas que se
expeden se. clausuraré tamporﬁlmente.' :
"Bn. la prédctica sucede’ que - simultaneamente 2 la- visita
. domiciliaria, en la que‘ae encuentran irregularida.des L
se procede ‘a clausurar el estamblecimiento eﬁ ifoma‘. i -
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‘mediata, violendo clarmmente la garantfa constitucio-
nal consagrada en el segundo parrafo del artfculo 14,
que a su letra gice:

Nadie podré ser privado de la vida, de la liberted o
de sus propledades, vosesiones o derechos, sino median
te Juicio seguido ente los tribunales previamente esta
blecidos en el que se cumplan las formalidades esencia
les del procedimiento y conforme a las leyes expedideas
con anterioridad al hecho,

III. Si se trata de delitos, la Secretarfa de Comercio
¥ Pomento Industrial hard del conocimlernto del Kinis-—
terio Piblico Pederal los hechos y pondrd & su dispo-
sicidn la mercancfs asegurada.

Aqul hay unas gran contrariedad juridica; tal y como Sse
explico en el capitulo quinto de este trabajo de inves
tigaecidn, en lo referente z los términos procesales de
ambas materiss. BEn la penal, los términos paora deter-
minar la presunta responsabilidad de una persona y con
signarla al Juez Penal competente, es por tres dias na
turales, y los té&rminos adminietrativos!reon contados
en -forma distinta, ya que los dfas se computaﬂzan de
manera hdbil.

IV. S1 1m infraccidén consiste en la venta de produc—
to8 con marca registrada cuyo-uso no sea autoriz#do,
PIGra nutorizarse la venta de esa mercanc{a si el ti-

tular de la marca estuviese de acuerdo, o bien 81 se
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desprendiese de la mercancia la marca cuyo uso sea ile
gitimo. Bn todo ceso, al responsable se le impondrd la

sancién que proceds.

Y finalmente como ¥ltima regla 2 la inspeccidn, se seilg
la por el artficulo 224 de 1la Iey en mencidn, que se de
be déjar copia del acta circunstanciada a la persona
diligencieda, adn cuando se hubliese negrdo a firmerle,
1o que no afectara su vdAlidez,

8) L0OS RECURSDS ADMINISTRATIVOS EN MATERTA DE MARCAS.

éegtih el jur{sta mexicano David Bengel Medina, se pug

: @\.e‘ resumir los conflictos entre particulares y el Etado en

materia de propiedad industrial en conco grupos:
"1, litigios por negative de concesidn de patentes,.de
reglstro de certificados de autor, de registro de dise
fios mdustriaiea, de regiastro de marcas de productos y
serviclos, de registro de avisos comerciales y de deng_
minaciones de origen;
"2. litigios derivados de la extincién injustificada
del ‘derecho exclusivo que los tfful_os v certii’icédos
de esos registros reconocen; ' ' )
"3 litigios darivndos de la injuatiticadn nagativa a
a.p]icar sanciones;
"4, l:ltigios ‘poxr rehusarse el Bstado & nuliﬁ.car los re
giat"oa e inspecoiones; y »



"5, litiglos para rechazarse el registro de los actos
conforme a las leyes requieren de esa formalidad vara

surtir eficacia." (1).

Ios recursox &adminismtrativos que se preveen por la Ley
de Inversiones y Marcas se encuentran contenidos & partir del

artfculo 231 al 237.

las personas que sean afectadas por alguna sancidc ad—
ministrativa basada en diche Ley, podrdén interponer el recur-
so0 de revisién, mismo que puede mer interpuesio en un término
hasta de 15 dfas hAbiles & la fecha de la notificacidn, de

acuerdo con el articulo 231.

Cuando se ofrezca el citado recurso, se podrd .acompa-
‘flar por un ofrecimiento de prueﬁas a excepcidn de la confesig
nal y testifical, mismas que serdn aceptzdas cuando la auto-
_ridad cite para ello, pero la pruedba documental si deberd a-
-compafiar 1a referida promocidn, tal como lo contempla el ar-
ticulo 232, o

8i se tuviere desahogar alguna prueba ofresida, se ha-
“ré‘dentro de un términé no menor de ocho ni mayor de tieinfa
dfas hébiles, Bl recurrente tiaﬁé le obligacidén de presentar

- dooumentos y dictamenes en e; cano correspondiente; delnb ha-

cérlo as{, quedard sin efecto alguno dicha prueba.

En materia probatoria, las 1agunns que deje dicha ley,
serﬁn suplidas por el c&digo Pederal de Procadimientos Clvi-
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les en atencidn a lo dispuesto en el artfculo 233 de la Ley

en mencidn,

La resolucidn al recurso interpuesto se hard por la
Secretarfa de Comercic y Femento Industrial, dentro de los
30 dias hdbiles siguientea a la fecha de su recepcidn, o si
se efrecieren pruebas que ameriten desahogo, a la fecha en
que se haya efectuado éste, semin lo ordenedo por el articu-~

lo 234 de la materia marcerie,

Ios casos en que se entendarz como no interpuesto el
recurso son:

I. Cuendo se presente fuera del término a2 que se refig

re el articulo 2313 .

IX. Cuando no se haya presentado ia documentacidn relg

tiva a la personalidad de quien lo susecrida o no se hu

biere acreditado legaimente, ¥ ]

IIX, Cuando no aparezca suscrito a menos que se firme
" antes del vencimiento del término para interponerlo,

segin las reglas dictadas por el artfculo 235 de 1a

Ley referida, '

las resoluciones no recurridas dentro del término es-
. tablecido en el artfoulo 231, szsf como las dicitadas al resol~
v ver 4l recurso o tenerlo por no interpuesto, t»endrén adinixéis;
‘trativamente sl.cardcter de definitivas. Todo ello obedesce al
cumplimiehto fiel que me pretende hacer a. los +érminos ﬁrqce-
aimientales en materia marcarie, ssncionado en el arfic\,ilo
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236 de dicha 1ley. .

1a interposicidn del recurso de revisién suspenderd
1a ejecucidén de la resolucidn impugnade por cuanto al pago
de las multas, siempre que se garantice su importe en los*tﬁg
minps del Codigo Fiscal de la Federacidn ante la oficina exac

tora correspondiente.

Con relacidn de otres resoluciones, la suspensidn sad-
lo se otorgard si se reunen los siguientes requisitos:
Y. f.iu.a la solicite el recurrente;
II, Que el rescursoc sea procedente, atento a lo diapues
to en el articulo 231;
IIX, Que no traigm consigo la consumacidn o continua-‘
cidn de actos u omisiones que impliquen inobservancia
o contravencidn a lo dispuesto en este ley y demds
disposiciones derivadas de ella;
IV, Que no ss ocasionen daflos y perjuicios a terceros,
2 menos que se garanticen éstos paras oi’caso de no o}
tener rosolﬁcios_n favorable. TPraténdose de fésol\xeiones
que concedan licéncias obligatorias, el recurrente de~
berd garantizar 1los dafios .y perjuicios que puedan cau~
sarase al tercero perjudicado, ¥
v. Qu 1a sjecucidn de 1a resoluoiém recurride produz-’
ca dafios o perjuicios de derfoil rapﬂmcién, segdn lo
ordengdo,por el articulo 237 de la Yey de Inversiones’
. ¥ Marcas, ' i
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9) PORMATOS R INSTRUCTIVOS DR LA SECRETARIA DE COMERCIC Y
POMENTO INDUSTRIAL PARA REGISTRAR UNA MARCA.

a, Introduceidn,

De conformidad con el Reglamento de¢ ia Iey de Inven-
ciones y Marcas pubdlicado en el Diario Oficial de la Federa-
cidn de 30 de agosto de 1988, en vigor a partir del 29 de
septiembre del mismo efic, la Direccidn General de Invencio-
nes, Marces y Desarrollc Tecnoldgico dependiente de la Secre-
tari{a de Comercio y Fomento Industriel, a través de este nlme-
ro éxtmordinario de la Gaceta de Invenciones y Marcas, hace

" del conoocimiento y pone ~ disposicidn de los usuarios del
Sistoma de Propiedad Industrial Mexicano, los formetos e inb-
tructivos de diversas solicitudes que se tramitan ante esta
Unided Administrativa.

¥os formatos deberdn ser utilizados, a partir de los
treinta dfas siguientes de 1a fechs de ocirculaeidn de la pre-
sente Gaceta., Se sutoriza su libre rsproducoidén, siempre y )
cuandon no se altere el disefio original de cada uno de ellos, -
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STCASIIALY AF COCTRCIO
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5/ MALCAS ¥ DESATROLLO TECNOLOGICO
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o Sl ONBERVACION DE DERECHO
SOUGITUD DE: &%3?5.3:“'0" OF mo DE MARCA [ |

DATOS DE LA MARCA
NUMERD
10N
FECHA LEGAL - FECHADEEXEOCION |, .
AITICLLOS O SERVICIOS OUE AMPARA
_ CUASE

~CLASE A LA QUUE S ADECUA.
NUMERC DE LA MARCA ¥ CLASE EN OUE COMPROBO EL USQ EFECTIVD
SECHA Y NUMERD DE LA SESOLUCION DE LA ULTIWMA RENOVACION, EN CASO DE OUE ESTE DISPONTSLE

DATOS DEL TITULAR

NOMBEE

DOMCILIC.
UBICACION DE LA FARRICA O ESTAl

APODEIADOS

DOMICKIO PATA NOTIFICACIONES
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DATOS DEL USUARIO

NOMBIE

UBICAGION D LA FABRICA O ESTABLECIMIENTO
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[ z WBL DE OPERACION DEL AEGISTRO GENEAAL =I PODIRES

I—"Mg

~

T, DATCS DEL MARDANTE:

Wit. DENCHIHACION O ANCTE €L MOMERE COMPLEYO DT L: PERSCHA, ¥4
RAION SOCIAL.- SEA FISICA O MORAL,

DIRICCICH, AHOTE LA CALLE, MUMERC, FOLONIA, CCOIZD 208

2. % et DERERA CRUZAR EL CUADRO AL QUE CORRESRONDA LA CALIDAD -
JURIDICA GUE PRETENDE REPRESENTAR; EJENPLO
PERSONA FISICA NACIONAL o]
PERSONA FISICA EXTRAMJERA -4
PERSOHA WORAL NACIOWAL |}
PERSONA MORAL EXTRANJERA Q
WOTA:_  DE ACUERDO CON xoé MrIcuLOs 190 DE LA LEY BE LOVENCIONES 1 wia
_ CAS PUSL

TAL, POBLACION, mADo NACTONALIEAD ¥ PAlY
(LAS CLAVES PARA LA WACIONALIDAD Y PALS bO.

ORAN CONSULTARSE [N EL MODULO DE INFCRHACIONM) J

CAS Y 20. DEL REGLAMENTO DE LA L . INVENCIONES ¥ MARS

CADD 1 30 DE AGOSTO DE \958 [S IVD[SPENS!ILE PR{‘EN‘"R LA TRA
ouccron OFXCIAL DE .L0S DOCUMENTAS QUE SEAN PRISTNTA0S EN [LI3-C
)C“l‘ﬂ(ﬂ SERQ, DE L0 CWPMIO SE DEVOLVEH LA SCLICITUC OE INS
RIP

BATOS DEL MAMDATRRIC (S):

HOCRE (5).- AMOTE I\. MOMBRE COMPLETO OF LA(S) PIRSDW}(S) FISICALS)

DIRECLION,~ WT( Ll CALLE. MMERC, COLONIA, CDDICO POSTAL, POBLA--
CI0N, ESTADG, MACIORALIDAD ¥ PALS (LAS CLAYES *ARA LA

NACIDHALIDAD Y. PALS PODRAN CONSULTARSL EN EL MOMULO L
xam lﬂﬂ)

+ OL {SNFCRMITAD Cbw LOS MHCULOS 191, 152 OL LA LEY DO INVEMCIZHES Y m;

RS

Y 13 DEL REGLAMINIO DE LA MISMA, YA NTES SERALACO, SERA RECESARIQ SE

FrLrR, EN ESTE PUNTD, DOMICILIC EN £L INTERICR 0 L2 REPUSLICA MERIZAMA.

. : : .) .
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e Gf ALOSTRO

COMSTANCIA DE INSCRIPCION
REGI3STRC GEMEMAL DE PODERES

FECHA

CONSIDERAMOD QUL LA SOLICITUO CUMPLE DERMDAMENTE CON LOS AZQUISITOS LEGA-
LES EXICHLES, ESTA DRECCION OENERAL EXPIOL LA PREIENTE COMSTANCIA DE WS-
CRIPCION OEL FGDER OUE GTOAGA

ar

PARA:

LO ANTERIOR 3C TX#I0L SE SONFORMIDAD A LO PREYISTO KN LOF ARTICULOS
199 DE LA LEY DE INVENCONES ¥ UARCAS, 13,14 p18 O SU SESLAMINTD ¥ 4% FRAC- °
CI0M Xvi WCISO €). 0L BGIEADO DXL LSATORIO OF FAGNTARKE, PUML 6 ADC £5 EL
DIARID OFICIAL OF oA FUDRRACON EL (2 I SEPTICMERE DE S, REFOAMADO ¥
ADICIONADD POR ACVEADO € O OF 360370 DC 1887, PUSLICADS N LA MITWA
FUENTE (WFGRMATIVA.

ATIwtaMENTE

#400 [7ECTIVG MO AZELECSION

Tl MACCTOR SENERAL
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10) ALGUNAS ESTADISTICAS IE LA SECRETARIA DE COMERCIO Y PO-
NENTO INDUSTRIAI: COK RELACIOF A LAS MARCAS.

a., Marcas vigentes por clase y nacionalidad de loo
titulares, febrero 12 de 1979.
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Continuaoidn del Cuadro de las Marcas vigentes por
clase y nacionalidsd de los titulares, febrero 12
ds 1979. .
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b. Pagos de regalfas en Contratos que incluyen autord-
zaocion de uso de marca, por sector industriasl,
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c. Pagos de regalfas en Contratos gque involucran ex-

‘olusivamente el uso de marcas.

Popor e regetias en contratas que knvokxcron exctusivarate o Uso de mortas
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Ia Iey Orgénice del Peder Judicial de la Pede;-acién.

a, Ia competencia de los Tribunales Colegiados de Cir~
cuito.

b. Divisién del Foder Judicial PFederal.

12 especialidad en la marca como criterio de la Supre-—

ma Corte de 1a Racidn en el uso no autorizado a la mis—

‘ma,

Algunos casos de imitacidn o uso no autorizasdo resuel-
tos por la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn.

a. Coca Cola vs. Koke Kola Mundet,
b. Coca Cola vye. Pola Cola,
¢. Coca Colea va. Soda Coca.

Tesis juriprudemciales dadas en materla de mercas en
genersl en 1986, 1987 .y 1988. : .

a, Derecho preferente a la ﬁ:a:rca.

b. Competencia desleel de prodwuctos idénticos o simi-
lares. '

¢. Bl cardctor definmitive de la marca y sus alterasciones
seocundarias. :

4. Improcedencia & 1la prérroga del plazo legel para con-
‘tester 1la demanda,



e. Semejanza de l8s marcas en grado-de confusidn.

7) Tesis del Tribunal Colegiado-de Circuito en Materia Ad-
ministrativa que sentd jurisprudéncia en materia de mar-

cas seme jantes.
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1) FUNDAMENTACION CONSEITUCTIONAL.

Is divisidn de Poderes & que se refisre el articule

49 de la Carta Magna, nom oblige a comprender la fundamen—
tacidn.legal del Poder Judicial, ya que es el érgmnc supre-~
me para dirimir cualgquier controversis jurfdica.

a. Bl Poder Judicial de la Pederacidn.

Se snouenira regulado an ol ertfculo 94 del referi-

do Cédigo Pollitico.

Artioculo 94.~ Se deposita el sjercicio del Poder Ju~
diciel de la YPederacidn en una Suprema Corite de Jus—
ticia, en tritunnles colegiados y unitarios de cir -~
cuite y en juzgados de distrito.

La Suprema Corte de la Racién se compondrd de 21 mi-
nistros mmerarios y funcionard en Pleno o en Salas,
Se podrd nombrsr hasta 5 minietros supermumerarios.
Bn lop términos aue la Jey dispongs, les Seslones del
Pleno y de las Salas serfn pidblicas, y por excepeidn
seoretas en los casos en gue asaf lo exijan la morsl
o el interds piblieo. .

La competencia de la Suprema Carte, asu funcionsmien-—
to en ¥ieno y Salss, la competencis de los tribuns-
les de circuito y de los Jjuzgedos de distrite y laa
responasdilidedes en que incurren los servidores pai-
blicos del Foder Judicial de lsvred'amcién, 88 regi-
vén por lo que dimpopgen las leyes, de conformidad
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con las bases que esta Commtitucidn establece,

EL ¥ileno de la Suprema Corte determinard el mimero,
divisién en cirouitos y jurisdiceoién terrvitorial y
sspecializacidén por materis de los tribunales colegia
dos'y unitarios de circuito ¥y de los juzgados de dis=
trito.

EL propio Tribunal en Pleno estard fancultado para emi
tir acuerdos genersles a fin de lograr, mediante una
adecuads distribucidm entre las Salas de los asuntos
que competa conpcer & la Suprema Corte de Justicis,
1a mayor prontitud en su despacho.

Ia ley fijard los térmipos en que sea obligatoria la
Jurdisprudencia que establezean los tribunnles del Po-
der Juaicial de 1la Federacién sobre interpretacidn

de 1a Constitucidn, leyss y reglamentos federales o
locales y tratados internacionales celebrados por el
Bstedo Nexicano, as{ como Loz requisitos para su ine-
terrupcidn y wodificacidn. L
La remuneracidn que persiban por sus servicios los mj._
nistros de la VSuprenm Corte, los magistrados de cir-
oulto y los jusces de distrito, me podrd aer Aisminug
da durants su encargo. )

Ios ministreos de la Suprems Coxrte de Justicia sdlo

' podxrdn ser privedos de sus puestos en los t‘niﬁaa_
del Pitulo Cusrio de esta Jonstitucidn.
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b. Competencia de loa Tribunales de la Pederacidm

Se encuenirs fundamentado en el axriticulo 104 de nnes
tro méximo ordemamiento jur{dico, es decir, la Constitucidn

Pederal,

artfoulo 104.~ Corresponde a los tribunales de la Pe-
deracién conocer:

I. De todas las controversias del orden civil o cri-
minel que se¢ susciten sobre el cumplimiento y aplica
cidn de leyes federales o de los tratados internacio
nales celedbrados por el Bstado Mexicano. Cuando di -
chas controversias sdlo afecten intereses particula-
res, podrdn conoscer tambien d‘e ellas, a eleccidn del
actor los Jjueces y tribunales del orden comin de los
estados y del Distrito Pederal. Las sentencias de
primera instancia podrdn ser apelables pars ante el
superior inmediato gue conozca del asunto en primer
grado. - : R

‘I—B. De los recursos de revisidn que se interpongan
éontra las resoluciones definitivas de los tribuna-
les de lo contencioso administrativo a que se refie-
re la fraccién XXIX-H del artfculo 73 de ests.Consti
tucidén sdlo en: los casos que seflalon las leyes. las
revisiones, de las' cuales conocerdn los tribunales °
colegiados de circuito, se sujetardn a los trémites
que la ley reglamentaria de los articulos 103 y 107
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de esta Contitucién fije para la revisién en amparo
indirecto, y en contra de las resoluciones que en
ellas dicten los tribunales colegiados de circulto
no pracederd juicio o recursc alguno;

IX. de todas las controversias que versen sobre de-
recho mar{timo;

ITI, De aquellos en que la Pederacldn fuese parte;
IV. De las que se susciten entre dos o més Bstados,
o un Batado de la Pederacidn, as{ como de las que
surgieren entre los tribunales del Distrito Federal
Y los fe la Pederacidn, o un RBstado;

V. bDe las que surjan entce un ®etado y uno o més ve~
cinos de otro, ¥

VI. De los casos concernientes a miemdbros del cuerpo

diplomético y consular.

De eatoé dos preceptos, se desprende la interpreta=
oi&n en materia de marcas en los siguientes puntos

I. Lo3 Juzgados de Distrito, serdn los que conozcan
del recurso de¢ amparo, por las posibles violaciones a la
ILey de Invensiones y Marcas, las supletorias en cuanto a
procedimientos, y la misma Constituocidén; '

I, Ia obligetoriedad de la jurisprudencin, para re—
solver el fonds y la forma de los ssuntos marcarios;

IIT. Ia resolucidn de los Tribunales Colegiados, pa=
ra resglver los recursos ‘de revisidn, interpuestos en el “E.
paro indirecto. Misme que no preved defensa, ‘excepoidn o re
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ocurss alguno en contra de dscha resolucién.,

2) LA COMPETENCIA D23 IOS JUZGADOS DB DISTRITO EN MATERIL AD
MINISTRATIVA.

Se encuentra fundamentada em el articule 52 de la Ley
Orgénica del Poder Judicial de 1z Pederacidn,

Articulo 52.~ ILos Jueces de Distrito en materia admi
nistrativa conocerfin:

I. De las contrpversias que se susciten con motivo

de 1a aplicacidén de las leyes federales, cuando deba
de decidirse sodbre la legalidad ¢ subsistencia d2 un
acto de sutoridad o de un procedimiento seguido por
antoridades administrativas;

II. De los juicios de amparo que se promueban corfor
me a la fraccidn VII del articulo 107 de la Constitu
cién Pederal, contra actos de la auterided judicial,
en las controversias que se susciten con motivo de la
aplicaecién de leyes fed:eralea o locales, cuando aeba '
decidirse sobre la legalided o subsistencia de un.ag
"to de autoridad administrativa o de un procedimiento .
seguido por autoridades del mismov ordén; ’

IIX. De los juiclios de amparo que Se promueban con-’
tra leyes y demfs disposiciones de obaervancia gene—
ral on materiea administrativa, en los téminos de 1a
‘Ley de Amparo;
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" IV. Ds los julcios de amparo que se promueban contra
acton de autoridad distinta de le judieial, salvo los
casos a que 88 refieren las fraccionea IT y III, en
lo conducente del artfculo anterior, y fraccilén I del
artf{culo 27 de este Ley; ¥

V. De los amparos que- Se promuéban contrs aotos de
tritanales administrativos e jecutados en &1 juicio,
fuera de 61 o después de conclufdo, o que afacten a

personas extrafias al juicio,

Como puede apreciarse los Jueces de Distrlto tienen .
competencia en la Ley Pederal de Invensiones ¥ Marcas, do
los actos o procedimientos inherentes a le misma.

3) LA LBY ORGANICA DEL PODEBR JUDICIAL DE LA PEDERACION.

a, Ya competencia de los tribunmales colegiados de cir--
cuito.

Se encuentrs contenido en ol artfculo 44 de la ey
Orgénica .del Poder Judicial de la Pederacién.

Articulo 44.- Con las salvedades & que se refieren )

los artfcules 11, 24, 25, 26 y 27 de esta Ley, son

competentea loa Tribunales Colegiados de girouito pa

ra. conocer:

I.b) Bn meteria Administrative, de sentencias o reso’
. 1noionea dictadas por Tribunaleg Adninistrativoa 0.

Judiciales, eéan locales o federales;
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III. Del recurso de revisién contra las sentencias

éromnoiadas en la audiencia contitucionel por los

jueces de Distrito o por el superior del tribunal

resvonsable en los casos a que se refiere el artfcu-

1o 85 de la Ley de Amparo y cuando se reclame un a ‘-

cuerdo de extradicidn dictado por 'el Poder Rjecutivo
- a peticién de un gobierno extranjero.

se complementa el anterior precepito con el articulo
85 de la Ley de AmpEro.

Art{culo 85.- Son competentes los Tribunales Colegisn
dos de Circuito para conocer del recurso de revisidn,
en los casos siguientes:

I. Contra los autos y resoluciones que promuncien los
jueces de Distrito o el superior del tribunal respon-
sa.ble en los casos de las fracciones I, IT y IIT del
artfculo 83;

II. COnt:_r:a las sentencias pronunciades en la audien-
‘‘clia constitlﬁcional por los Jueces de Distrito o por
el superiofv dei iribunal responseble, siempre gue no
se trate ae ios cesos previstos en la fra(:cién i,del i
artfculo 84; .

I1I. (derogada) ;
IV. .Laa sentencias que pronuncien 105 Tribunales Gole
giados de Circuito al conocexr de 1a rev1ai6n, no ad-
mitirdn recurso alg\mo.
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Se vuelve a hacer inoapié en el sentido de la comrpe-
tencia del Tribunal Colegiado de Circuito, as{ como que el
quejoso no podrd ejercitar recurso alguno, en contra de la

resolucidn al mismo.
b. Divisién del Poder Judicisl PFederal.

Se¢ encuentra regulado en el artfculo 1 de la Ley or
génica del Poder Judicial de la Pederacidn.

Artfculo 1.~ El Poder Judicial de la PFederacidn se
ejerce:

Y. Por lu Suprema Corte de Justicia de lu Nacidn;
IX. Por los Tribunales Colegiados de Circuito;
IXI. Por los Tribunales Unitarios de Circuito;

IV. Por los Juzgados de Distrito;

V. Por el Jurado Popular Federal; ¥

VI. Por los Tribunales de los Batados y del Distri-,
to Pederal, en los casos previstos por el artfculo
107 fracoidn XII de la Constitucidém Politice de los
- Estados Unidos Mexicanos, y en los denmds en que, »
poxr disposicidn de la Ley, deban acfuar en auxilio
~de la Justicila federal.

Vemos la fundomentacién legal de la organizacién eg
" tructura del Poder Judicial de 1la Pederacién. En materia de
marcas como lo ordensn los preceptos invocados en pdginas
anteriores, es decir, la competenciam ds los Juzgados de Dis
trito y los Tribunales Colegiados de Circuito.
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&) 1A BSPECIALIDAD LN LA MARCA COMO CRITERIO DE LA SUPEEMA
CORTE DE LA NACION EN RL USO NO AUTORIZADO A LA MIGMA,

Bn este sentido, =me han promunciado un gran vorcen-
taje de asuntos ventilados ante la Supremz Corte de Justi-
cia de la Nacidn; por lo que se ve esociads la ilegal for-

ma de usar la marca.

"Ia marca es especial en el sentido de que sdlo =e
aplice & la categoria de productos para los que ha side
creada" (1).

Bxiste también la pesibilided juridice, de ecuerdo
a la ley de Invenciones y Marcas, que esa misma marce me—
de ser registrada por cualquier otra persona para distin-
guir productos de otra clase.

"Por lo que atafie al registro de marcas de conflicto
puede suscitarse cuando solicitado el registro de uns mar~
ca, al sexr practicado el axamen de novedad le es cltede co~
mo impedimento la existencia de la misme marca o de otra
muy parecida, ya2 registrada en favor de un tercero, y cu-—
'ya mareca ampara mercanc{as de 1a mismpa clese o que perte-
necen los productos de 1la marce que se quiere registrar.
En eate caso 1la Oficina de Marcas generalmente niega el re—
glstro a pesar de que el solicitente del mismo slegue que
los pboductoa no son les miémos, 8i bien forman parte de
la misma clase" (2).
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Bote es unco de los principios de los cuales dexrive
indirectamente 8l uso no autorizado ‘de las marcas, ya que
el mimero de asuntos tratados por la Corte, &3 muy nutri-
do.

El espiritu legal es que se trata de evitar uns con-
fusidn en el piblico en mercancias o servicios imitadores

o no autorizados.

5) AILGUNOS CASOS. DE IMITACION O USO NO AUTORIZADO RESURI-
TOS POR IA SUPREMA CORTE DR JUSTICIA DE LA NACION.

Para hacer esquematico la imitacidn o el uso no au-
torizado de las marcas, hemos decidido ejemplificar los
asuntos legales interpuestos por loa titulares ¢ usuarios
autorizados de la marca intqmcionnlmente conocida como
CocA com, en contra de dichos imitadores o uanbarios no
autorizados.

Para ello tome2mos como base los comentarios a8l res.
pecto del licenciado Rnrique Corxea, abogado mexicano, en
su articulo titulédp "Ia imitacidn de la maxrca. COCA COLA
en la. jurisprudencia mexicana", publicado en »1 mimexo &g
pecial 21 y 22 de 1a Revista de. la Propisdad Inddatrib.l y
Artistica. ’ :



~252-

a, Cocea Cole vs, Koke Kole Mundet.

Se declard como nulo el regldtro de Koka Kola lMundet,
el 22 de junio de 1938 por la autoridad administrativa co-
rrespondiente.

Al intexrponer su recurso ente le autorided judicisl,
es decir, con el Juez de Distrito, el duefio de la marca Ko-
ka Kole Mundet, argumentaba, que éste no ers semejante con
ia marce Coce Cola, tanto por la substitucidn de la letrs
"g" por "K"' como por la adicidén de la palabra"Mundet".

En este sentido la Supreme Corte de la Nacidn, a
través del Juez de Distrito, se fundo y motivo pars con-
firmar 1a resolucidn edministrativa en el siguiente argu-
mento ¢

"Bl cambio de una letrs por otra, que tiene el mis-~
mo sonido, en la marca que ampax‘é un producto, y la adi-
eién del apellido del fabricente, no son suficientes pars
eatablecer una diferencia, de tal manera clara y precisa,
que no produzce error. Ba consecuencies, debe estim.arse‘ que
la fgsolucidn que declara la nulidad de la marce registra-
da én segundo lugar, estd srreglada a derecho.

b: Coca Cola va. Pola Cola,

T2 'entonces Secretarfa de Beonomfa, declard que el
.. wmpleo de la marea "POLA-COLA" constituye imitacidn de 1a
mArca "COCA-COLA". El usuario de ia marca “POLA-COLA™ pro-
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movié juicio especial revocatorio contre la c¢citada opinidn
de la autoridad administrativa y el Juez de Distrito se ne-
&5 a revocar la declertcidn de imitacidn fundandose en que:

Debe eceptarse la resolucidn dictada por el Departa-
mento de la Propledad Industrial en el sentido de que hecho
el examen comparativo de ambes denominaciones se encontri-.
rdén semejantes, sisndo susceptibles de confundirse al pro-
nunciarlas, por que el cembio de letras de las palebras
"COCA" y "POLA" no es suficiente para producir un sonido

que permite diferenciarlas claramente.

c. Coca Cola ve., Soda Coca.

Pue uno de los asuntos mds dificiles, ya que la au-
torided edministrative y el Juez de Distrito, negardn la
j:eticién de declarar como NULA & "SODA COCA", por la pro=-
mocidn. del titular de "GOGA GOLA",

. “Ya anto el entonces, méximo tribunal para conocer
"del caso, la Segunda Salae de -la Suprema Corte de 1la Naoion, '
se definid de 1a siguiente forma: )

Ia eatﬁcﬁm ¥ compoaioidn: de ambas marcas puedé ine
ducir a error fdcilmente, 8 se atiende a. que la marcs Go-
cA COoLA" esté _compuesta por dos palabrad. formadas. de cu.x;tro
1etms cada una, ambes de dos ailabas, ¥ 8 que la’ marca
"SODA COCA™. tiene las mismas camoterisﬁcaa. Por otrs par-
te, ol primer elemgnto de la maroa "“COCA:COLA"™, o sea la
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1a palabra "GOCA", estd reproducido {ntegramente en la mar-
cs "SODA cocAa"; por dltimo, en las palabras "SODA" y "COCA"
con excepcidn de las letras "S" y D" de la Brimera, 1los
dends elementos Son iguales. Rates circunstancias, son de
tal manersa objetivas en el caso, gue conforme & la tegis
transcrite sustentada por eate 5ala en la ejecutoria cita—
de bestan para establecer en la easpecie que la califica-~
cién hecha por la autoridad responsahie acerca -de la inex-
sigtencia de imitacidn entre las marcas de que se trate es
notoriamente aceptable, porque como se ha visto antes, de
los hechos objetivos analizados, se desprende 5in esfuerzo
raculonal slguno, que por el contraxrio, 1la marca "SODA COCA"
es una imitacidn de le marca "COCA COLA", del registro an-—

terior.

Bn acatamiento a 1la citade ejecutoria de 1la Corte,
gse declard NULO el registro de la maroca "SODA COCA".

6) TESIS JURISI’B‘DMUIALE DAPAS EN MATERIA DR MARCAS EN
GKHKRAL'ER 1985, 1987'5' 1988.
Se ha. tomado el criterio de 1a Corte en estoe afies
uarcados en el subtftulo del preaente pu.nto, por dos razo-

nes:
I. Por 1a desapario:ltin de los archivos de los '.!'ri—- .

hmalea (:olegmdoa de circnito en nateria Administrativa, )
a.ai eono de los .mxsados de m.etrito en ia miuna materia, .
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como resultado de los sismos producidos en la Ciudad de Mé-
xico en Septiembre de 1985;
II. Ta actividad creciente en materia marcaria en di

¢ho lapao.
a, Derecho preferente a la marca,

Si 1z ley debe interpretsrse en su contexto, qQsea
que su eapfiritu debe buscarse estudiando cada uno de
los preceptos legales en relacidn con los demds que
contiene, debs entenderse que el artfculo 99 de la
Ley de Invengiones y Marcas, sdlo concede un derecho
preferente al expropietario de una marca pare solici
tar por segunda vez, el registro que perdid, en cual
quier tiempo dentro del affo sigulente a partir de la
extineidn y, el que los terceros interesados en re-
gistrarla tengan que esperar un afio para presentar
su solicitud, sin que tal prioridad se encuentres xe
laclonada con la existencia del interés jurfdico pars
ejercitar la accién de nulidad de la marca propiedad
de un tercero,. en términos del art{culo 147 fracoi&n
¥I, de la Iey invooceda,

Amparo en revisidén 521/86, ‘The Procter & Gamble, Com__
pany. 6 de Noviembre de 1986. Unanimidad de votos,
‘Pomente; Pernando Ianz Cardénas. Secretarios Francis
co Javier Cardénas Ramfrez. :



-256-

b.. Competencia desleal de productos idénticos o sim}

lares,

Si bien es cierto que el artf{culo 10 bis del Convenio
de Paris tiene como finalidad evitar la competenciz
desleal asf como cualquier otre acto capag de crear
confusidn por cualguier medio que sea, respecto del
egtablecimiento, .los productos o la actividad indus-
trial o comorcial de un competidor, tambidn lo es cue
dicha disposicidn, es unma interpretacidn integral con
el propio 6 bis del Convenio, e debe entender, cuap
do se trate de marcas, limitada al caso de productos
idénticos o similares, toda vez que si el articulo

6 bis, prescribe la obligacidn de rehusar el reéistro
de una marca que constituya la reproducecidn de otra
que la autoridad competente del Pafs del registro es
timare ser alli notoriamente conoc'ida como propie -
ddd  de una persona que pueda beneficimrse del Conve~
nio exclusivamente cuando sea utilizada pars produc-
tos idénticos o simileres, no se advierte el yporgué
la competencia prohibida por el artfculo 10 bis del
Convenio de Paris debe aplicarse sin limitante de c_ué
sa trate de productos idénticos o similares.

Amparo en revisidn 1928/86. Prancisco Javier Martfn
Sendra, 23 de Abril de 1987. Unanimidad de votos.
Ponente : Marcos Arturo ‘Nazar Sevilla. Secretaris:
Bme Herlinds Villagémez Ordofiez. '



~-257—~

c. El carfcter definitivo de le marca y sus altera—

ciones secunderias.

Si bien es clerto que de acuerdo con los articuios
115 y 117 de 1la ley de Invenciones y Marcas, el ti-
tular de una marca debe de demostrar el uso efectivo
de la misma dentro de los tres afios siguientes a su
registro y asi mismo que la marca debe usarse tal y
como fud registrada, ya que su uso en.forma distin-
ta teerfa como consecuencis la extincidn del regis—
tro, previe declaratoria relativa, también lo es que,
conforme al articule 5, pérrafo c-2 del Convenio de
Paris para la Proteccidn de la Propiedad Industriasl
que invoean los que josos, se permite el empleo de una
marce bajo una forma que dlflere por elementos siem=
pre y cuando éstos no alteren el cardoter distintivo

" de 1a marca en la forma en que fud :egistréda, por= "
‘q_ue e.ltermar significa cambiar Ja esenéia o forma de
una cosa.

. Amparo en revisién 934/85. Bjora B. Vadillo y Smith -
i; tnternational, 6. 18 de Febrero de 1988, Unanimi—
ded de’ votos. Ponente: Jos& Mendez calderon, Secrata'v
‘r:l.o- Héctor Nmando Piflern sénchez.
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d. Improcedencia a la prérroga del plazo legal para
contestar la demanda,.

El DMrector General de Invenciones, Marcas y Desarrg
110 Tecnolégico de la Secretarfa de Comercio y Fomen
to Induatrial, carece de facultedes legales para con
ceder prérroga para la contestecidn de una demanda
de declarscidn administrativa de nulidad de registro
de marce, pues ain cusndo la prérroge haya sido otor
gadda con base en un acuerdo administrative, este ae
cuerdo no puede establecer situaciones contrarias a
la ley, sino que es 8l término improrrogable para
contestacidn de demenda establecido en el articulo
124 de la Ley de Invenciét}es ¥ Harcas a la que debe

sujetarse el funcionario citado.

Ampsrw., en revisién 1685/87, Marcos Salomé Jafif y
coagraviadoa. 3 de Mayo de 1988. Unanimidad de vo-
tos, Ponente: Julio Humberto Herndndez Ponsecsa.
Secretario: Margarito Medina Villatoria. :

e. Semejanza de las marcas en grado de con:f‘uaiéx;.

Para establecer la semejanza en grado de confusidn
exiptente entre dos marcas, no resulta indispensable
naevos probator:l.os divarsos a los’ existentea en -el.
expediente marcario, habida cuents que dicha ‘semew
jenza debe surgir de la comparacién directia entre

1as narcas 1nduatr:1u1ea.
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Amparo en revisién 131/88. Recubrimientos Texturiza—
dos, S.A. 19 de Pebrero de 1988. Unanimided de votos.
Ponente: J.S. Bduardo Aguilar Cota. Secretario: Maxi

miliano Toral Pérez.

7) TRESIS DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATBRIA AIMI-
NISTRATIVA QUE SERTO JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE MARCAS
SE¥RJANTES.

Como lo apreci correctamente el Juez del Conocimien
to, si bienm la sutoridad razond ampliamente el porqué
de l2 negativa &l registro como marca de la denomina—
cidn "NENE-MIO" propuesta por la quejosa, sin embar—

£0, no tomd en cuenta en estos razonamientos las meni:aest

festaciones con las que la quejose traté de desvir -

tuar las objeciones opuestmas, pues nada dijo ecerca

de si la segunda palabra que comstituye la frase pro
puesta como marca por la quejosa "NENE-MIO", permite
que tal frase considerada en su totalidad se distin—
ga como lo -propuso la quejosai gridfica, fonética, y
estmcturalmcnte con 1:; nn’ceriori.dad constituida .por
) 1a prlabra "NBE~NE", sin-que se itrate que el qu.e;joao
-haya pretendido, como se dice en los agravios, qug_
para negar el registroy de ma merca la autoridad ﬂabé
seiirse é las aseppcionen literales que use el parti
cular, s:lno que dicha autor‘ldad debe abarcar en au
enflisis- tanto las semejanzas advertides. por alla,
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como las diferencias hechas valer por el interesado.

Amparo en revisidn 1907/84. Victor Saad Sabban, 29
de Mayo de 1986. Mayoria de votos. Ponente: Angel
Suarez Torres,., Secretario: Antonio Meza Alarcén.

Dferimos del criterio del Tribunal Colegiado de Cir-
cuito en Materia Administrativa, ya que si bien es cierto,
que la quejosa solicita a la sutoridad respomsable el and-
1isis en forma integral a la palabra "NENE-HIO", y dicha au
'toridal.:l.adld se concreta a motivar y fundar su resolucién
" con el andlisis de la primera pallbra, también cierto es,
‘que la auntoridad razona acertadamente para negar el registro
‘de dicha marca, ya que en la interpretacidn extensiva a la
Ley de Invenciones y Marcas, propuesta por la quejoss, se
desprende que hay confusidn-en las marcas (NB-NE y NENE-MIO)

se da,

Lo que no razona a su vez el mdximo tribunal, es gque
le Ley de Invenciones y Marcas no distingue grado de confu-
s}ibén, éipo toma a esta de manera infegml, seflalando, que .pa
ra ‘que‘se de la confusidn debe existir forzosamente la éim}_
1itud. Se esta de acuerdo que la autoridad responsadle de -

" bidé funder y motivar su resolucidn en el andliazis integral
‘de ia palabra "NENB- MIO"; pero también la verdad juridica
ea gque el espiritu de la ley marcaria es evitar la aimili -
tud de una ‘marca con otre, sin importar el gradc de conm - v

si&z, maxime si el art;(cixlo que se pretende registrar es de
18 misma especialidad,~semin dicha ley. N
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LAS' PERSPBCTIVAS DEL USGOQO

NO AUTORIZADO AS I COoOMO

DEL DBRREBCHO MARCARTICO

1) Ia razén fundamental pars proteger una marce y avitar
su uso no autorizado, ’

2) 1a estimacidén del valor pecuniaric de lass maercas y el
dafio. producido por los usuarios no autorizados.

3) Ia proteceidén futura a lam marcas y su uso no sutoriza-’
do por la Iey de Invenciones y Marcas.



4) .Ia proteccidn futura internacioral de las mercas y le
prevencién de los ilfcitos de uso.

5) Ia Ciencia Juridica en 1la veanguardia a la proteccidn
‘marcaria. ' '
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Nos encontramos en la posicidn més" dificil del presen
te trabajo de investigacidn, la de trater de formular una
"opinién gque pueda servir como indicador en el uso no sutori
.zado de una marca, Decimos que es diffcil, vorgque considers
mos que la vida de un pafis, se ve fuertemente influenciada
ademds del derecho, por la ciencia polftica, la economfa,

la religidn, las finanzas, eto.

Por lo que para evitar caer en ambiguedades, besandp
nos en estudios y opiniones de tratadistas en la materis,
se traterd de dar un modesto punto de vista al raspecto, eg
tando concientes, d4e la evolucién acelerada y constante de

l1a sociedad contenpordnea.

1)} LA RAZON PUNDAMENTAL PARA PROTBGBR UNA MARCA Y BVITAR sU
USO NO AUTORIZADO. - Y

"Poda marce suficientemente conocida ( y no solamen- i

te notoria) puede sufrir las maniobras de competidores po~
ao osorupulosoé. Por'ello, es absolutamente neceasario que
al titular de una marca se defienda sn‘rgiealonte contra los

usurpadores o imitadores.
"Bn efecto, no sélo por este hAenho.las ventas de un ' ’

rroducto pueden: disminmuir sino que, gdemds, la marca corre

®) riesgo de envilacerse y debilitarae? (1).

Como puede obaervarne aa considemn 1lpreec1ndible
tener un control jnriaico de 1a narca.
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Bn este sentido, opins el tratadiate Yves Saint-Gal,
Be pronunciardn en contra de los usuarios no autorizados be
Jo les siguientes supuestos:

I. BEn materiz de usurpacidn y de imitacién, dede aten
. derae més 8 las semejanzas de conjunto que a lag di-
ferencias de detalle;

II. La imitecidn debe ser apreciamde poniéndose an el
lugar de un comprador de cultura y de stencidn medlas.

Como puede desprenderse de las conclusiones de tan
prestigiado tratadisia, el uso no autorizado de una marca,
debe ser protegido y sancionado ean el derecho de cad.a uno
de los pafses.

' Como observamos en el capitulo anterior, la;s narcas
extranjeras tienen uns gran influencia en la regulacién de
1a institucidn jur{dioa de la marca de M&xico y los demds
pafses del mundo.

Kl prestigio adquirido de una marca extranjera per-
tenece al propietarioc, no. al usuario de la mai‘ca; cuando ex
pira 1s licencia del ususrio, éste debe renovarils, passmlo,
o adquirir una nueva marca® (2),

1o que se tnta.r‘ de resaltar, inoluso hacis el m -
turo, €8 que el uMo autorizade, y el no,autoﬂzado. ‘con
tﬁmgrﬁ obteniendo provechos econdmicos ‘por ia venta de pro
‘ductos o serviclos de un recomocido prestigio.
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2) LA BITIMACTION DEL VALOR PECUNIARIO DE LAS MARCAS Y EL
DARO PRODUCIDO POR LOS USUARIOS NO AUTORIZADOS.

"Ro es P4cil estimar el valor de las marcas, pero se
puede decir que, en productos como cosméticos y ropas, en
los que hay poco o ningdn aporte tecnoldgico, los oconvenios
de licenocia gue incluyen tecnologfa y uso de marcas superan
.8 veces el 10%. Bn los productos durables con un ciexrto a -
porte tecnolégico, el valor puede ser néds parecido 81 4-6%,
¥ en los industriales suele oscilexr entre el 3 y el 10%, pe
ro dependiendo del valor del aporte tocnoldgico. EL wvalor
de la merca exclusivamente puede por consig.iente, oscilar
al rededor del 10% en artfculos "suntuarios®™ del 2 al 4% en
durables y 1-2% en bienes de capital, siendo muy bajo o nu—
lo en materias primas® (3).

As{ mismo recomienda Guido DI Tella que las 1e$rea fu
turas:  deben contener las restricciones al uso de la marca,
asf como ser acompafindes por una polf{tica con respecto a2 la
identificacién del nomdre de las firmem, al punto qué el sdlo
uso”como razon social del nombre de uma firma intermacional
debe aplicarae tratamiento de marenraxtmn;[era z todos 165.

productos, sean cunl fueren las marcas usadas.

Bo clare .la intencidn del. tratadista .en cuestion, ya
que- pretende hacer una regulaoidn juridica uniforme & los
productoa extranjeros, en el origen de su noln'bro, con los.

productos nacionales, pars evitar el fécil ‘uao. ilegitimo de B
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las mercas més vulnerables, estss son las de importacidn, o

las llamedas extranjermas. -

3) LA PROTECCION PUTURA A TAS MARCAS Y SU USO NO AUTORTZADO
POR LA LFY DE INVENCIONES Y MARCAS.

Pensamos que dfa a dfa por la evolucidn del éonemio
mismo la ley en su aspecto austén‘hivo ha venido siendo més
eficaz, convirtiendose en el medio juridﬁ.co para haéez‘ va—
ler el derecho de ser titular de une marca.

En lo que pensamos debe modificarse para una meyor
eficacia en le represidm a los violadores de dicha ley, es
en su aspecto adjetivo ya que existen fuertes contrqdiccib-
nes entre la materie referidas con la constitucional, peixel
¥ procesal penal, As{ mismo, pensamos en 1t mecesided de
dotar a la autoridad administrativa correspondicnte, de los
medios técnicos materieles y humanos con conocimiento-de la
ley. en mencidn, pera ihiscerla eficaz, ¥.cumpla cabalmente
con el'es.i:fri'tu de lz misme. ‘ ‘

4) TA PROT!CCIOH FOTORA INTBRNACIOHAL ‘DE 1AS MARCAS Y LA
- PREVENCION - DB IDS IDIGI!I.‘OS DE USO.:

Tendz“ que meguir la tendenc;a de una mayor coording
c16n e intercambio de informacidn entre todos los pafses
-.'que ‘conforman la commided ‘Intemacional. :
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Ios epfuerzos emprendidos asnterioxmente en la creas -
cifn de estos orgenismos internascionmles ben sido buénos,
tal es el caso por ejemplo de la fundacidn en México en el
afio de 1964 de la Asociacién Interamericana para la protec—
cién de la Propieded Industrial ( ASIPL), que entre sus ob-
Jetivos irmediatos "se propuso divulgar entre los gobiernos,
l1a industria, el comercio y el piblico en general, la impor
tancie de le propiedad industriel pera el répido desenvolvi

miento de les economias nacionales" (4).

Ba este sentido las opiniones de los tratacdistas Seag
ra Vdzquez y César Sepdlveda es que el intercembio de infoxr
‘mecidn y las releciones cordiales es lo que fortalece, en
un primer plano al derecho internacional, y en segundo 8l
derecho naclonal.de cede Esiado. .

_Por lo que partiendo de la idea anterior mientras
existen organismos internacioneles especializados en prote-
ger al derecho marcario se tendrd 1la eficacia juﬂdica re- -
‘querida por los titulares de les marcas de productos y»'se_z':_“
vicios, '

5) LA CIENCIA JURIDICA EN LA VANGUARDIA A LA PROTECCIOR. MAR
CARTA. ‘

Insistimos en que el Umico medio para lograr que la
] marca de productos o sexrvcilos sea protegida, y por ends los

titulares a la misma ejerciten loa derechos que les confie
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re la ley as{ como 1as obligaciones que les impone 1la misme,
tendrén que tener como marco unico y exclusivo a8l Derecho.

Pensamos que mientras exista el Estado, como organiza
cidn sociel y politica adoptado por la mayoria de los paises
que conforman la Comunidad Internacional, seguird siendo el
derecho el imstrumento por el cual se legitime las relacio -~

nes entre los hombres que conformen a dicho Estado.
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Una vez concluido la presente tesis, hemos llegado

a las siguientes conclusijones.

1) Bntre los derechos esencirles del hombre sncontramos
el de la Propiedad, mismo que ha sido tutelado por el dere-
¢ho, Pero 1a Propiedad no sélo abarca al mundo de lo tangi-
ble, sino también & 12 actividad intelectiva del hombre.

2) Bxiste otra clase de bienes, que por su intangibili~
dad se encuentran tuteladoz pox el derecho, los llamados
derechws’ inmateriales, a €stos ®liimos pertenece la insti-
tucidn de las marcas.

3) AL surgir le acepcidn del Derecho Industrial, por
la evolucidén del: comercio como actividnd fundamenial ‘en la
vida humana, s¢ le atribuyen asi una serie de institucio-
nes juridicas propias, entre ollas el derecho maroario, la

cual tiens una plema autonom{a.

4)XIa definicidn que rios parece como la mds clara .y
senoilla dekié'nhrca'es la’proporcionada por Jaime Alvarez
:Soberania, on la que se dice que marca es tcdo aigno distin-
 t1vo que 8e utiliza _para distinguir un producto -] aervicio
de otros.

5731 uso, no autorizado de lsas marcas surge propiamen—

- te simulténsamente a ls proteocidn 1ogal de 1a mareca, te--
niendo entre sus prinoipales causas a la competeneia y. &
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la compeitencia desleal o ilicits, esto es el eprovechamien~
to de manera ilegal para explotar el beneficio de una mar-
ca.

6) Como consecuencia de lo anterior el derecho como rec—

tor de. la vida del Estado, ® través de la potestad de 1a so- N

berania, reprime este uso no autorizedo, tembién llamado

ultimamente en un lenguaje vulgar y llano como "pirateria",

7JEn 1a époce precortesiana, los pueblos del Valle de

Anehuac, ersn quienes ejercian més fuertemente la actividad
comerciel, por lo que se da en elles las primeras y primliti-

vas menifestaciones de marcas; pero no para designar una de-

terminnde mercancis, sino para distinguir un determinado
articulo agricol2 o animal.

8)Bs en le época coloriasl, cuando surgen los gremios,
que Be da un sentido mds parecido al actual de las marcas,
fundamentalmente en los talleres de oro y plata.

q) Otra vez es el comercio, quien sea factor esencial
en el surgimiento del derecho marcario, y& que en los orde—
nemientos jurfdicos mercantiles se le protege, éunqué en

forma vaga e impresisa.

10} Ba 81 Cédigo Qe Comercio de 1884, quien va & aar los
primeros ordenamientos para que se reprime 8l uso no auto-'’
_rigado  de las mercas.

) Ia evoluoidn del comercio, como 1a principsl dctivi-
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dad del hombre, y por ende 18 necesidad de distinguir a las
mercancias, trajé en México el primer cuerpo colegiado de
leyes on materia de marcas, la Ley de Marcas de Pdbrica de
‘1889, misma que origind y motivo las subsecuentss de 1903,
1928, 1942 y la actualmente vigente de 1976.

12} Bs importante resaltar que en estas leyes de mercas,
ya se persegufa a2) uso no autorizado como un acto o hecho
11f{cito que ibm en contra del derecho de propiedad indus-
trial.

i3) Bn la ILey de Invenciones y Marcas de 1976, vigente
actualmente, se contempla al uso ilegal de una mearca como

una infraccidén ¥y como un delito.

|4) Ta marca tieme como funciones principales la de o=
rigen, la electiva de la clientels, proteccidn, econdmica
o publicitaria, as{ como la distintiva.

15} Los caracteres de la marca son, el de requisito,
el aspecto distintivo de la meroa, especialided, novedad,
licitud ¥y verascidad.

L) Ios titulares del derecho de marca, son todas las
personas f{sicas o juridicas, nacionales o exfran,jeras,
que rednsn los requisitos sefialados por la ITey de Invencio-
nes y Marcas, as{ tembién como el Reglamento & la misma,

) ‘7)135 causas que motivﬂ.n fundamentalmentﬂ el uso ile-
gal de 1m maroa de un producto o servicio son: de cardcter
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psicoldgicas, econdmicas y jurfdicas.

18] Bn las primerss, se pretende que tal ilicito se de-
sarrolle por 1la confusidn en el miblico por el ilegel u-
suario, o también por las determinaciones impuestas por
pertenecer a un cierto y definido grupo de hdmbres, que
lo diferencfan de los demds, que lo obliga a consumir una

detreminada clase de productos o servicios,

/9) Las segundas obedecen principalmente a dos cuestio—
nes: el momento sctual de la economfa, y la explotacidn de
actividades tradicionales dentro del rubro comercial, y
poxr ende, la falta imaginativa para crear fuentes de traba-

jo en mds rubros del comercio.

20) Y por dltimo las juridicas, mientras existan contra-
diceiones y lagunas en 1las leyes, se permitird tdcitamente
el ejercicio impune de tales actividades.

2)) rara que une marca sea legal, debe registrarse an-
te la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial, y sélo
podrd usarse en la forma autorizada, comprobando ademds su
uso efectivo.

22)Bs de esta forme y aplicando 1a interpretacicn en

sentido contrerio que se establece que ze considerard como
usuario no autorizado a aquel que no cumple con los regui-

.Bitoslseﬁalados yPor la LeYy de Invenciones y Maxrcas, con- .

siderendossle como infractor a la misma,
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2%) Ie ley contemple ademds, que es un usuario no autori-
zado todo acuel gue no sea licenciatario ante la misma, de

ung merca extranjera.

M) 3e entendera que une marce esta siendo utilizada ile-
gelmente cuando no especifigue el lugar exacto de elabora—
cidn o de prestrcidr del servicio, lleven consigo una eti-
quets embleme etc, autorizado, o que lo contenge en el esta-
blecimiento donde se preste el servicio, asi como el de uti-
lizar en el producto o servicio indicaciones en castellsno

¥y 1Bno en idioma distinto.

25)For otro lado se considerard usuario ne autorizado
2 gquien no este debidemente ejercitado legalmente por la
Secretarfa de Comercic y Pomento Industrial, siendo los

casos de dueiio de la marca, licenciertarios o apoderzdo.

A)ias penas por sanciones impuestss por la Secretaria
en mencidn, pueden ser pacuniariags o privativas de la liber-
tad, segiin se encuadre la conducta del infractor.

29) Bn el aspecto edminiatrativo para regular a las mer-
ces y sancionar 8 los usugrios no autorizedos es la Secre.
tarfa de comercio y.Fomento Industrial.

JJ)Dicha depandencia tiene 1a facultad exclusivo pars -
la tremitacién de regiatro de una marca, el cnal ‘'se hard
& través de un registro, siguiondo los manuales que la mis~

me edita. Ia solicitud debe contener: los datos persopnales
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del que pretende registrar la marca, indicar el rubro del
Reglemento bajo el cual se pretende registrarla, aas{ ocomo

ser aprobado un examen de novedad.

29) tna vez conseguido su registro, la sustancia al mis-
mo es: el derecho de uso, transmisidn de la marce, asi tam-

bién como el derecho exclusivo de uso.

30) Por lo que respecta a 1la pretensidn del tituler de
una merca para que haga sadber & la autoridad, sobre su co-
nocimiento de un usuario no autorizado, se deberdn seguir
las formalidmdes del procedimiento mdministrativo para ob-

tener la declarncidn de la misma.

2] cuando se trata en casos de flagrancia del delito,
realizads por la Procuradurie Gereral de la Remiblica, se
tendrd que dar primeramente lz declaracidn de la infraceidn
por parte de la Secretaria de Comercio y Fomento Ix;dustrial,

para ejercitar la accidn penal correspondienta.

32) 1a interpretacidn a la ILey de Invenciones y Marcaes
por 1a Suprema Corte de la Necidn, ha sido claramente en
el sentido de proteger & las marcas de productos o de ser- .

' wicios, cuando se trata de marcas de las llamadas notoria-
mente conpcidas o las ya registradas.
y)ﬂasta el momento no tenemos conocimiento de la in-
terpretacidn del mdximo tribunal en asuntos de usuarios no
autorizados privados de su libertead.
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S} Actualmente, quien conoce de los asuntos de marces,
es primeramente el Juez de Distrito, cuando se interpone
6l Amparo Indirecto, y posteriormente los Tribunales Cole-
giados de Circuito cuendo se interpone el recurso de revi-
sidn., La resolucidn por estos 1ltimos no tienen recurse

alguno, por lo que es definitiva.

B35) pensamos que la Corte, debe establecer mds clersmen—
te las interpretaciones, en cuanto, 2 los términos adminis-—
trativos y los penales, ya gue el infractor, puede encon-—
trar un medio efectivo pare eludir la accidn administrati-
va y Judicial.

F6) Tor dltimo, el Derecho tendré que seguir a la van—
guardia en la proteccidn de las marcas, ya que mientres
existe la organizmcién de los individuos en el Sstado, no
existe alguna otre posibilidad de heacerlo.

37)Aaimismo, se deben fortalecer las normas Juridicas
internas atendiendo a su eficacia; pero es muy importante,
al meﬁos en el derecho marcario, tener vinculos juri{dicos
- con les demds paf{ses, ya gue las marcas no distinguen from- .~
tera alguna.
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