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CAPITULO I

1—LA NEGOCIACION MERCANTIL.

2—~5US ELEMENTOS:
a) Corporales,
b) Incorporales,

3.—LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.
4—CONTENIDO.
5—REGIMEN LEGAL.



1—La negociacién mercantil—Abordamos esta entidad .juri-
dica porque fundamentalmente en ella encuentran su existencia las
figuras comprendidas por la propiedad industrial; enfocaremos
esencial y especificamente a la marca en su coneepcion tradicio-
nal y su nueva especie que es la marca de servicio.

La negociacién mercantil es un vocablo plurivoco, ya que doc-
trina y legislacién utilizan ademads: esiablecimiento mercantil o
fabril, empresa, almacén, tienda, fundo, casa de comercio, hacien-
da, fondo de comercio, ete., mismos que como sinénimos de la pri-
mera se utilizan en las siguientes definiciones:

“La hacienda fondo ‘de comercio o establecimiento comercial
es un organismo econémico de naturaleza compuesta, en cuya
integracién entran elementos corporales e incorporales. Ahora bien,
todos estos elementos, ese conjunto de cosas, unidas por una ra-
zén de finalidad funcionan para ciertas relaciones juridicas como
okjeto individualizado” (1),

“Son haciendas aquellas organizaciones econdémicas que tie-
nen la aptitud de producir un rendimiento, que posesn la capaci-
dad de crear una riqueza, que representan sustancialmente un ca-
pital, independientemente de la individualizacién fisica de la per-
sona que en un determinado momento esta al frente de ella” (2).

“f1 fundo de comercio es un conjunto de fuerzas productivas
(1) Agustin VIOENTE Y GELLA, Curso de Derecho Mercantll Comparado,
4a. edicién, Zaragoza, 1960, péig. 313.

(2) Francisce FERRARA, Teoris Juridica de Ia Haclenda Mercantil FRdito-
rinl Revista de Derccho Privado, Madrid, 1050, phg. 92
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y de bienes homogéneos y heterogéneos, relativos a un determina-
do ejercicio comercial o industrial y que, como organismo econé-
mico compacto, en funcién y existencia independientes de la vida
del fundador y sus sucesores, estd llamado a atraer y conservar
una clientela. Tal la concepcidnr juridico-econdémica del mismo”

(3).

“La empresa comercial constituye un organismo econdémico
determinado, principalmente por su funcién técnica que puede ser
comercial o industrial, terrestre o maritima y toma nombres dis-
tintos segln el objeto de su ejercicio: es una tienda, un banco o
una agencia” (4).

“Empresa es un conjunto de negocios a base de una organiza-
¢ién {inica, gue se reagrupa en torno a un Unico organismo eco-
némico” (5).

“Hacienda mercantil es un conjunto organizado de bienes mer-

ced al cual el comerciante ejerce su comercio con el auxilio even-
tual de otras fuerzas de trabajo, ademés de las propias” (6).

“Lia organizacién de los bienes de la empresa, nos dice BA-
RRERA GRAFT, es un requisito esencial para que exista la ha-
ciendo o fondo de comercio, ya que sélo en funcién de esa labor
coordinadora del empresario, el conjunto de cosas, de derechos y
de relaciones juridicas pueden servir como base e instrumento
para cumplir la finalidad de la empresa; es decir, para que ella
concurra al mercado mediante la produccién de bienes o el inter-
cambio de servicios” (7).

El articulo 598 del proyecto de Cédige de Comercio de 1960
dispone que empresa o negociacién mercantil “es el conjunto de

(3) Pascunl DI GUGLIELMO, Tratade de Dereche Industrial, tomo I, Tipo-
grifien Bditora Argentina, Buenos Aires, 1948, pdig. 1

(4) César VIVANTE, Instituciones de Derecho Comerclal, Roma, 1928, pig.
145,

(8) Alfrede ROCCO, Primciplos de Derecho Mercantil, Editora Nueional, 8. A,
México, 1055, pig, 162,

(6) Tullio ASCARELLI, Derecho Merveantil, Porria H. y Cia. México, 3040

(7) Jorge BARRERA GRAF, Tratado de Derecho Mercantll, Vol. I, Editorial
Porria, 8. A, Méxice, D, P\, 1957, phg. 175,
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irabajo, de elementos materiales y de valores incorpéreos coordi-
nados, para ofrecer al piiblico, con propésite de lucro y de mane-
ra sistemdtica, bienes o servicios”.

2.—8us elementos: a) Corporales y b) Incorpm'ales —Como
elementos corporales que forman parte de la negocxamén, pode-
mos mencionar:

a) Los muebles o enseres.
b) Las mercancias y
¢) Las materias primas.
Y como perteneciente a los incorporales:
a) La clientela,
b) El aviamiento o avio.
¢) El derecho al arrendamiento.
d) Los derechos de autor.,
e) La propiedad industrial y

f) Los derechos y obligaciones derivadas del contrato o con-
tratos, cualquiera que sea su cardcter, a virtud de los cua-
les presta sus servicios el personal de la propia negocia-
cién (8).

Los elementos' corporales por si se explican; en cuante a los
incorporales, s6lo nos referiremos a la propiedad industrial,

3.—La proviedad industrial.—En el conjunto de derechos co-
nocido con el nombre més o menos técnicamente apropiado de
propiedad industrial, cabe distinguir al grupo de los que tienen
la funcién de proteger a la negociacién misma, de aquel otro cuyo
contenido es un monopolio temporal de explotacién” (9).

En Francia, Bélgica, Italia, Espafia, Suiza, al igual que en
muchos otros pafses, “la terminologia propiedad industrial ha co-

{8) Roberte MANTILLA MOLINA, Darecho Mereantil, Décimn Edieién, Edi.
torial Porrfm, 8. A. México, D. F. 1068, pig, 100
(%) Roberto MANTILLA MOLINA, ob. cit. phg 100,
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brado carta de naturalizacién, v ha dado nombre a numerosos
congresos internacionales, sin que las f6rmulas con que se ha pre-
tendido reemplazarla hayan resistido los ataques de la critica:
Congreso de la Propiedad Industrial, Viena 1873; Congreso de la
Propiedad Industrial, Paris 1878; Convencién para la Protecciéon
de la Propiedad Industrial, Paris, 1883, ete.” (10).

“La propiedad industrial estd constituida por las prerrogati-
vas industriales que aseguran a su titular, frente a todo el mundo,
la exclusividad de la reproduccion, ya de una creacién nueva, bien
de un signo distintive” (11).

Como se advierte, la propiedad industrial gira en torno a dos
puntos esenciales: la inventiva (patentes) y la actividad comer-
cial (la marca, el emblema, el nombre comercial, el anuncio co-
mercial, ete.); en el primer caso se estimula la investigacién o la
aplicacién industrial de los descubrimientos y en el segundo, por
lo que a la marca se refiere, sirve de identidad a productos o ser-
vicios, acrecienta los negocios, sirve de pauta al consumidor al se-
leccionar éste sus satisfactores.

4.—Contenido.—Siguiendo la doctrina dominante plasmada en
el articulo 2 del Convenio de Paris para la Proteccién de la Pro-
piedad Industrial de 1883, revisado Gltimamente en Estocolmo en
el afio de 1967, la propiedad industrial tiene por objeto las paten-
tes de invencién, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos in-
dustriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de ser-
vicio, el nombre comercial y las indicaciones de procedencia o de-
nominaciones de origen asi como la represién de la competencia
desleal,

Atendiendo a la naturaleza jurfdica de las diversas figuras
que se protegen mediante la propiedad industrial, se suelen di-
vidir en: creaciones nuevas, signos distintivos y otras figuras.

Bajo el nombre de creaciones nuevas, se comprenden:

(10) Pascual DI GUGLIELMO, ob. cit. pag. L
(11) ROUBIER, citado por Davil RANGEL MEDINA, Tratado de Derecho Mar.
cario. México, D, F., 1800, phg. 102,
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a) Las patentes de invencién,

b) Los modelos de utilidad.

¢) Los modelos industriales y

d) Los dibujos o disefios industriales,
Signos distintivos:

a) Las marcas en sus diversas especies,

b) El nombre comercial,

c¢) El aviso o anuncio comercial y

d) La ensefia, muestra o emblema,
Otras figuras:

a) Las indicaciones de origen.

b) Los secretos de fabrica,

¢) Las recompensas industriales,

d) El know how y

e) La represién de la competencia desleal.

5—Régimen legal—La legislacién especifica vigente, que re-
gula la propiedad industrial, estd contenida en la Ley de la Propie-
dad Industrial, publicada en el Diario Oficial de 31 de diciembre"
de 1942; consta de 277 articulos, 22 transitorios y estd vigente des-
de el lo. de enero de 1943; el Reglamento de la Ley de la Propie-
dad Industrial, de las mismas fechas de publicacién y vigencia,
consta de 87 articulos y 1 transitorio; el Decreto que establece la
tarifa para el cobro de los derechos relativos a la Propiedad In-
dustrial, publicado en el Diario Oficial de 9 de febrero de 1962,
que consta de 3 articulos y 2 transitorios, entrd en vigor tres dias
después de su publicacién; el Decreto de promulgacién del Acta
de Revisién del Convenio de Paris para la Proteccién de la Pro-
piedad Industrial y el Decreto por el que se promulga el arreglo
de Lisboa relativo a la proteccién de las denominaciones de origen
y su registro internacional, estos dos tltimos, publicados en el
Diario Oficial de 11 de julio de 1964.
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CAPITULO: 11

1—LA MARCA.

2—CONCEPTO. .
3—ATRIBUTOS PARA SER PROTEGIBLE.
4—SU OBJETO.

5—CLASIFICACIONES.

6.—LA MARCA EN EL SISTEMA LEGAL MEXICANO. -

. T—NATURALEZA JURIDICA.,

8.—~LA MARCA DE SERVICIO.
- 9.—DERECHO COMPARADO.
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1.—La marca~—La dindmica industrial y comercial nos mues-
tra en la actualidad su fuerza arrolladora; nuevas industrias y ac-
tividades econémicas de la méis variada {ndole se suman a las ya
existentes. La aplicacién de la ciencia y la tecnologia constituyen
las fuerzas vivas que impulsan, vigorizan y proyectan el desarro-
llo nacional en todos los érdenes.

El fabricante, el comerciante, el oferente de servicios al con-
fluir en el mercado, tratan de revestir sus articulos de la més alta
calidad y prestar los servicios con esmerado profesionalismo, con
miras a dejar satisfecho al consumidor. Mediante continuas y cos-
tosas campafias publicitarias se pretende interesar masivamente
al consumidor con la finalidad de que se habitGe a solicitar los
articulos por su marca.

Nuevas actividades econémicas incorporan grandes nicleos de
poblacién a niveles de vida cada vez mas elevados. Los individuos
con mayor poder adquisitivo precisan la satisfaccién de necesida-
des crecientes y por via de consecuencia la demanda de satisfac-
tores aumenta cada dia. El consumidor observa y compara calida-~
des, experimenta y termina por exigir determinadas marcas.

El pequeiio taller y la industria familiar comienzan a ser des-
plazados por la mediana y las grandes industrias 4vidas de produ-
cir articulos en serie.

En nuestra vida cotidiana se aparece a nuestra vista un des-
file interminable de satisfactores. Nuestras prendas de vestir os-
tentan marcas, los utensilios de aseo diario también la llevan, el
vehiculo que abordamos no carece de ella; en la oficina cada pie-
za del mobiliario tiene una diversa; en el hogar los aparatos eléc-

— 19—



tricos y en todas partes, decenas, cientos, millares de objetos o de
servicios son identificados no sélo por su nombre especifico, sino
ademas, por el nombre adoptado en el bautizo comercial, esto es,
por su marca. Algunas marcas por gozar del favor del consumidor
adquieren tal fama  que llegan a constituir verdaderas denomina-
ciones genéricas, o sea: se conoce mas un articulo o un servicio
por su marca gue por su nombre: ej. en Espafia FRIGIDAIRE y
en Argentina FRIGIDER sirven para caracterizar refrigeradores.

¢ Pero, qué es en sf la marca?, Esta pregunta es la que preten-
deremos responder a lo largo de nuestro trabajo; la marca a pri-
mera vista, sin ser la vnica cualidad, nos ofrece una funcién bi-
polar: por una parte singulariza productos o servicios, y por la
otra, es la sefal que orienta al consumidor en la obtencién de sa-
tisfactores.

Al confluir los satisfactores en el mercado, podemos observar
que un mismo articulo o servicio existe bajo el amparo de diver-
sas marcas, ya que hay tantas marcas como fabricantzs. El consu-
midor atribuye directa o indirectamente a cada marca una calidad
y seglin sea el cuidado que cada propietario de marcas tenga para
sus articulos, asi serd la aceptacién de los consumidores,

La colocacién de satisfactores hoy dia, requiere ademas de ca-
lidad y de envases atractivos y practicos, de cuantiosas inversio-
nes publicitarias y promocionales y nadie se aventura a llevarlas
a cabo sin tener la garantia de que su marca debera ser respetada
por todo el mundo.

Con el objeto de asegurar a los propietarios de marcas que
sus derechos sobre las mismas serdn respetados, el Estado inter-
viene y reconoce derechos de exclusiva a quien obtiene el regis-
tro. Con ello, los titulares de marcas tienen la seguridad de que
las inversiones y los esfuerzos que realicen estardn garantizados
contra usurpadores.

Con base en la garantia de trabajo establecida por el articu-~
lo 50. Constitucional, en la de comercio e industria.proclamados
en el 4o. y abolidos los monopolios por el 28 del propio ordena-
miento, se fincan las bases sobre las cuales la Ley de la Propie-
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dad Fndustrial debe regular los privilegios que deben otorgarse
a inventores y perfeccionadores, asf como a los propietarios de-
signos distintivos, estableciendo a la vez las sanciones que deben
ser impuestas a quienes faltando a los principios de honradez y
de ética comercial, se aprovecherho traten de apropiarse de be-
neficios logrados por el esfuerzo de otro.

Se ha dicho que “definir es limitar y limitar es impedir la evo-
lucion” (1). Con el respeto que nos merece lo anterior y por con-
siderarlo conveniente, a continuacién ofrecemos algunas defini-
ciones de tratadistas extranjeros sobre la marca, seguiremos con
los nacicnales y finalmente expondremos la nuestra.

2.—Concepto.—“Se puede decir con verdad —afirma Pouillet—
que la marca es el modo material de garantizar el origen o sim-
plemente la procedencia de la mercancia a los terceros, que la
compran en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se en-
cuentre” (2).

La marca de fabrica, expone por su parte VICENTE Y GE-
LLA, “es el signo con que un comerciante o industrial sefala los

. productos para diferenciarlos en el comercio de otros similares.

La marca es propiedad de quien la registra”. (3)

El conocido tratadista argentino, ya desaparecido, BREUER
MORENO define la marca como “el signo caracterfstico con que
el industrial, comerciante o agricultor, distingue los productos de
su industria, comercio o explotacién agricola”. (4)

Por su parte, Tullio ASCARELLI ha dicho: “la marca sirve
para individualizar al producto. También ella constituye un bien
inmaterial que se traduce materialmente en una contrasefia puesta

(1) Paul MATHELY, citado por Pierre JEAN POINTET. Las Marcas de Ser-
viglo. R.M.P.I.A, No. 9, Ene-Jun, de 1967, pfig. 88.

(2) Bugéne POUILLET. Traité des Marques de Fabrique et de la Concurrence
déloyale, Marchal et Billard, Paris, 1808, pigs. 13.14,

(8) Agustin VICENTE Y GELLA, Curse de Derecho . Mercantil Comparado, 4a.
gdieién, Zaragoza, 1060, phg. 324

(4) Pedro C. BREUER MORENO, Tratado de Marcas de Fabrica y de Comexcio,
2a, edieién, Editorinl Robis, B. Aires, 1046, phg. 31, ‘
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en las mercancias o en su embalaje, y que sirve para indicar la
procedencia del producto de una hacienda determinada, atrayen-
do y conservando la clientela” (5).

La marca —escribe ROTONDI-— “es un signo grafico im-
preso o aplicado al producto, y que sirve para distinguirlo con
la indicacién de la hacienda de donde procede, o mejor dicho,
que sirve para calificar una hacienda en sus productos”. (6)

“Para que exista marca se requiere que haya un producto
o un servicio a distinguir, que haya un signo para ser empleado
como medio distintivo del producto o servicio y que el signo sea
empleado o usado para distinguir el producto o servicio”, (7)

El maestro italiano FERRARA ha escrito “la marca se ex-
terioriza materialmente mediante un signo adherido o impreso so-

bre el producto, que estd destinado a acompaiarlo en la circu-
lacién”. (8)

Para GHIRON la marca “es el medio principal para atraer
a la clientela hacia una o més mercancias de la hacienda, indivi-
dualizando las mercancias iguales o similares” (9)

“La marca trata de identificar el producto mediante algin
distintivo, que puede ser un nombre, un signo, un sfmbolo, etc.
Esa identificacién lleva implicita cierta garantia, puesto que el
fabricante reconoce al articulo como suyo; por otro lado se fa-
cilita con ella la estimulacién de la demanda y se incrementa la
funcién de mercadeo con posibilidades de actuar sobre ciertos

_sectores de la demanda”. (10)

{5) Derecho Mercantil, Porrda IHnos. p Cin. México, 1940, phg. 67

{8) Mario ROTONDI, Instituciomes de Derecho Privado, Editoriai Laber, 8.4,
Méxieo, 1983, pag. 208.

{7) Telipe DE SOLA CANTZALEZ, Tratado de Derecho Comercial CUomparade,
tomo II, phg, 419.

(8) Y¥rancisco FERRARA, Teorfa Juridica de la Hacienda Mercantil, Editorial
Revista de Derocho Privado, Madrid, 1950, pag. 218,

(9) Mario GHIRON, Corso di Diritto Industriale, volume secondo, Roms, 1937,
Societd Editrice del Foro Italiano, pég. 5.

(10) Converse Paul D., Harvey W. y Mitchell Robert V., Elementos de Mercado-
téenia, 3a. Ed. Herrero Hnos. México 1665, pig. 35,
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“La marca, representada por cualquier letra, f)alabra, nom-
bre, simbolo o disefio o una combinacién de dos o mis de estos
que sea adoptada y usada por un hombre de empresa para iden-
tificar sus productos o servicios y distinguirlos de los que ofrez-
ca otro hombre de empresa”. (11)

“La marca es el signo diferenciador de las mercancias que
se fabrican o se venden en una empresa”. (12)

“Las marcas son signos puestos sobre las mercancias o sus
envolturas, que pueden consistir en el mismo nombre del comer-
ciante o de la negociacién o en cualquier otra designacién pecu-
liar de fantasia; en el emblema de la negociacién o en un sim-
bolo dibujo cualquiera; en una combinacién determinada de co-
lores, ete.”. (13)

Las marcas —afirma DE PINA VARA— “son los signos dis-
tintivos de los articulos fabricados o vendidos por una empresa,
que los distingue de los de su especie”. (14)

Define la marca MARIN, “como garantia de la libertad co-
mercial, la proteccién al comerciante honrado contra el expolia-
dor, que, nacida de la libertad de trabajo, asegura a cada uno el
crédito, el renombre que ha sabido adquirir” (15).

“Marca —escribe RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ— es la se-
fial externa que es usada por un comerciante para distinguir los
productos por él elaborados, vendidos o distribuidos, de mane-
ra que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencia y el
comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia des-
leal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y
1a solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acre-
ditados” (16).

(11) WACH William, Mercadotéenia, Herrero Hnos, México, 1963 pig. 631,

(12) Jonguin GARRIGUEZ, Curso de Derecho Mercantll, A, Aguirre Imp, Ma-
drid, 1936, pig.

(13) Roberto MANTILLA MOLINA, Derecho Mercantil, ob. cit, pag. 113,

{14) Rafael DE PINA VARA, Blementos de Derecho Mercantil Mexlcano, Ldi-
torinl Porrtin, 8. A. México, 1067, 8a. edicién, pig. 23,

(15) citado por David RANGEL MEDINA, R.M.P.L A. No, 7, ene.jun/66, Mé-
xico, phig. 19.

16y Joaquin RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Derecho Mercantil, Tomo I, 7a. edi-
cibn, Bdit. Porria, S, A, México, 1067, pig. 425.
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Para IBARROLA, “la marca es un simbolo que consiste en
general en una imégen, marbete o en una o varias palabras estam-
padas o unidas a las mercancias de un comerciante para distinguir-
las de bienes semejantes de otros comerciantes. En el caso de la
marca lo que la ley protege es el simbolo, no el articulo mismo”
(17).

“La marca —escribe SEPULVEDA— es un signo para dis-
tinguir. Se emplea para sehalar y caracterizar mercancias o pro-
ductos de la industria, diferencidndolos de otros. Tiene por ob-
jeto la marca proteger las mercaderias poniéndolas al abrigo de
la competencia desleal mediante la identificacion. - Estan desti-
nadas a especializar los productos en que se usan y a indicar y
garantizar su procedencia. Cumplen un doble propésito las mar-
cas. El primero, que segn ya se dijo, parmite distinguir los pro-
ductos de los de un competidor, y por lo tanto, posibilita al in-
dustrial o al comerciante para conservar su crédito y orientar la
eleccion del pablico hacia los articulos que elabora o exnende,
Por el otro, constituye una garantia para los consumidores, que
pueden obtener el tipo y la calidad de mercancias que desean ad-
quirir, y que les merece confianza, tanto por la uniformidad dsl
producto y por su precio como por sus experiencias personales
anteriores en relacidén a las mercaderids y a su prestigio” (18).

Nos expresa GONZALEZ LLACA: “la marca es un signo
distintivo que caracteriza los productos de la industria, el comer-
cio y los servicios, del cual se tiene el derecho exclusivo de uso
por haber cumplido con los requisitos de la ley y el Reglamen-
to” (19).

“Marca es el medio adoptado por un productor de satisfac-
tores de necesidades comunes o por quien comercia con ellos,
para distinguirlos de otros y evitar confusiones de orfgen” (20).

(17) Aaxtonioc DE IBARROLA, Cesas y Sucesiones, Editorial Porrta, 8, A, Mé-
xico, 1957, phgs 224 v 205,

{18) César SEPULVEDA, El Sistema Mexicano de Propiedad !ndustriwl Tmpre-
giones Modernas, 8. A, México, 1955, pag. 63.

(19) Edmunde GONZALEZ LLACA, Ias diferentes categorfas de mareas e:n
nuestro Derecho Positivo, Tesis prof. U.N.A. B, México, pig. 33,

{20y Bernardo GOMEZ VEGA, La importancia de las patentes y de las marcas,
Librerin de Manuel Porrin, 8, A, México, D. F. 1964, pag. 14
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Como puede apreciarse de la lectura de las denificiones ci.
tadas, casi nadie hace referencia a la marea de servicio. Esto tie-
ne su explicacién en que hasta después de la tltima conflagra-
cién (21), en los Estados Unidos de Norteamérica se comenzé a
legislar por vez primera sobre esta especie de marcas, cuyo es-
tudio abordaremos con amplitud en el apartado 8 de este capi-
tulo,

Expuestas las definiciones que anteceden, externaremos nues-
tra opinién sobre lo que nosotros entendemos por la figura que
constituye la materia central de nuestro trabajo.

La marca es una creacién humana de facil o diffcil elabora-
cién que pertenece al género de los derechos inmateriales. Ma-
terialmente se caracteriza por la representacion apreciable por
los sentidos, que se utiliza para sefialar y distinguir productos
del mismo género o similares, o bien, servicios genéricamente
considerados. Constituye una garantia de calidad del satisfactor
que representa, sefiala su origen en marcas de prestigio, es un
signo de identidad; medio de orientacién y guia del consumidor.
Circunscribe el derecho de su titular y opone erga omnes, una
obligacién pasiva universal de respeto.

Su uso y registro son por regla general potestativos y sélo
por excepcidn, se tornan obligatorios por disposicién legal y fun-
damentados en razones de orden phblico,

Decimos que es una creacién humana, ya que sélo el hom-
bre es capaz de darle existencia; de facil o dificil realizacién, en
atencién al grado de dificultad que ofrezca su creacién; ya que
puede ir desde la palabra, figura o representacion méas simple,
hasta la méas compleja combinacién de signos, colores, melodias,
ete.

Note.—Para formarnos una idea de las actividades que im-
plica hoy dia el colocar un producto en el mercado o el ofreci-

(21) Pierre JEAN POINTET. Las marcas de serviclo, R.M.P.I.A.. No.‘ 9, Ene. ‘
Jun, de 1867, pag. 88
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miento de servicios, veamos lo que expresan los especialistas en
ese ramo (22):

Mercadotéuniga —dicen— es la ciencia del mercadeo, que
se significa por el conjunto de politicas y actividades de una em-
presa, comprendidas en los siguientes aspectos de un negocio:

a) Investigar para determinar lo que se debe producir, ela-
borar, crear o comprar para la venta,

b) Decisiones resultantes de tales investigaciones,

¢) Planeamiento y desarrollo de los productos o servicios
que se van a ofrecer a la venta,

d) Pruebas de productos o servicios,

e) Marcas de los productos o servicios,

f) Envase del producto,

g) Etiquetas que acompafian al producto,

h) Garantfas que se ofrecen,

i) Establecimiento y administracién de precios,

j) Propaganda, publicidad, promocién de v:ntas y relacio-
" nes plblicas.

k) Direccién y fomento de ventas,

1) Canales de distribucidn, presentacién y ventas,
m) Papeleo relacionadas con pedidos,

n) Almacenamiento y transportes,

o) Cobranzas y pagos,

p) Servicios a los clientes,

q) Relaciones con los clientes.

1

Como se puede advertir, el problema no es nada faeil. Para
decidir sobre la marca que sefialard el producto que se desea
poner en el comercio o el servicio que se va a ofrecer, habra de
tomarse en consideracion no solamente su designacién, la figu-

(22) IMAN, A, C, Seminario de Mercadotéenia y Administracion de Ventas, pu-
blicado por el Instituto Mexicano de Admon. de Negocios, A, ¢, Sullivan
199-801, México 4, D, T
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ra que se va a adoptar, el disefio de la etiqueta, su tamafio, el co-
lor o combinacién de colores, tipo de letra, sonidos y misica en
su caso, etc, sino también sus posxbﬂldades de éxito o fracaso;
la publicidad y promocién que servira de apoye al producto; la
clase de consumidores a quienes estd dirigido, etc. Asi pues, la
pretendida facilidad, en cuanto a la decisién sobre la marca ade-
cuada para adoptarse, es muy relativa, precisando de una pro-
funda meditacién y una cuidadosa seleccién, si es que se quiere
alcanzar el éxito. Marcas hay, es cierto, que se escogen sin ma-
yor reflexién, pero no menos cierto es que la mayoria de ellas
estan destinadas quizé al fracaso.

Decimos que la marca pertenece al género de los derechos
inmateriales, ya que en mayor o menor grado, es fruto de la in-
teligencia humana; las marcas son fracciones de pensamiento que
se desprenden de su autor y quedan cautivas al proyectarse al
mundo fisico,

Se caracteriza por la representacién material adoptada por
su creador para sefialar y distinguir productos o servicios igua-
les o similares. La idea sobre determinada marca, nace en la
mente humana y se exterioriza al. quedar plasmada gréficamen-
te sobre cierto género de productos, o ser apreciable en la ma-
nifestacién sensorial por los servicios, (El articulo 79 del Regla-
mento de la Ley Mexicana de la Propiedad Industrial contiene
49 hipétesis sobre articulos especificos y una general para los
no comprendidos. Actualmente no se incluye la marca de servi-
cios, atin cuando algunas personas estiman lo contrario.

Consiituye una garantfa de calidad del satisfactor que re-
presentan, ya que el consumidor tiene la seguridad de que al ad-
quirir la marca X, serd igual al que ya conoce; por otra parte,
en el caso de vicios ocultos o defectos, podra conocer su origen
y ejercitar, en un momento dado, las acciones legales que esti-
men procedentes conforme a la ley,

Circunscribe el derecho de su titular, ya que, bien mediante
el uso o por el registro de la marca adoptada, la extencién de su
derecho se encuentra delineada por la marca misma. Dentro de
los limites legales, cada quien impone el marco dentro del cual
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queda comprendido el derecho de propiedad derivado de 1a mar-
ca; derecho que deb:ri respetarse por todo el mundo, so-pena
de quedar sujeto a.las sanciones de caricter econémico o corpo-
ral, ya que al conferir la Ley de la Propiedad Industrial una ex-
clusividad, mediante el otorgamiento del titulo correspondiente,
también provee al titular de los medios legales que garanticen la
imperturbabilidad y el legitimo y racional aprovechamiento del
privilegio conferido.

En capitulo separado, trataremos lo relacionado con el uso
protestativo o libre de la marca, asi como de su obligatoriedad
bajo ciertas condiciones.

3.——Atribut‘os para ser protegible—Basados en la obra del
lic. RANGEL MEDINA, estimamos se requieren los siguientes:

a) Ser distintiva,
b) Novedosa,

¢) Especial,

d) Licita,

e) Veraz.

a) Ser distintiva quiere decir que sea apta para permitir
su diferenciacién con otras de su misma especie; debe diferen-
ciar al pfroéiucto o servicio representado, sin llegar a ser descmp-
tiva o genérica,

El artfculo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone:
“El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los
articulos (nosotros agregariamos o los servicios) que fabrique
o produzca' y denotar su procedencia, puede adquirir el derecho
exclusivo de uso (propiedad para nosotros),  mediante su regis-
tro ante la Secretarfia de Economia Nacional (actualmente Indus-
tria y Comercio), satisfaciendo las formalidades y reqmsxtos que
establezca la presente ley y su reglamento”.

b) Novedosa.—Su cualidad novedosa constituye un elemen-
to imprescindible, pues si la marca que se pretende registrar, ya
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ha sido objeto de registro, o bien, ya existe en el mercado con an-
terioridad, propiciarfa la confusién y por tanto su rechazo resul-
ta obvio. )

El articulo 105 L. P. I. establece: “No se admitirdn a regis-
tro como marca”;

Frace. XIV.—"“Una marca que sea igual o tan parecida a otra
anteriormente registrada, que tomadas en su conjunto o aten-
diendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan com-
fundirse”’,

En consecuencia, no sera registrable:

a) Aquella que sea idéntica a otra ya registrada y vigente,
solicitada para los mismos articulos...

b) Aquella que sea semejante a otra ya registrada y vigen-
te, aplicada a los mismos articulos, en grado tal que pueda con-
fundirse con la anterior. ..

¢) La que tenga semejanza dudosa o indeterminada con otra
marca anterior vigente aplicada a los mismos articulos...

La fraccién II del articulo 200 de la propia ley, establece
que el registro de una marca es nulo; “Cuando la marca haya si-
do usada en la Reptblica con anterioridad a la fecha de la marca
registrada”. ..

¢) Especial—Ser especial significa —dice Pouillet— que su
naturaleza ha de ser tal que no se confunda con otra y pueda ser
reconocida facilmente (23).

De acuerdo con este principio, que hoy dia tiende a desapa-
recer en tratandose de marcas de renombre, la marca no es sus-
ceptible de iener validez respecto de todo género de mercancias
‘0 servicios, sino particularmente para él o los que expresamente
fue solicitada.

Sélo cuando la marca es especial “‘cumple su misién de de-
terminar productos y mercancias para que no se confundan, in-

(23) Citado por David RANGEL MEDINA, ob, cit. pig. 190.
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dwxduahzandolos particularizindolos y atestiguando su origen
y procedencia” (24)

La marca no es susceptible de amparar todas las mercancias
o servicios en general, con un sélo rzgistro, excepto en tratindose
de las marcas de renombre, ya que en principio, sélo “atribuye a su
titular la proteccién de los productos o servicios para los que es-
pécificamente le fueron otorgados. La misma marca puede ser
registrada por cualquiera otra persona para distinguir productos
de otra clase” (25). '

La tnica manera de proteger una marca para toda clase de
productos o servicios, es registrarla en todas las clasificaciones
previstas por el Reglamento, Ej. Cantinflas, Singer, Kodak, etc.

d) Licita.—Principio general de derecho bien conocido es
la licitud en todo acto juridico o contrato; la contravencién a es-
te principio engendra su nulidad. Asi, el Cédigo Civil del Distri-
to y Territorios Federales, contzniendo una norma de caracter
federal, dispone en su articulo 8o. “gqué los actos ejecutados con-
tra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés ptblico serin
nulos”. Y no podia ser de otra manera, ya que el derecho, por
esencia, no puede ir contra sus propios principios.

La Ley de la Propiedad Industrial, dispone en su articulo
105. “No se admitirdn a registro como marca”:

Frace. VI—“Todo lo que sea contrario a la moral, a las bue-
nas costumbres, a las leyes prohibitivas; y todo aquello que tien-
da a ridiculizar personas, ideas u objetos dignos de considera-
cién”,

Frace. VII.—"“Las armas, escudos y emblemas nacionales.
La designacién verbal de los emblemas se equiparard a los em-
blemas mismos. (la ley no hace referencia a los colores de los
emblemas patrios, pero estimamos que por analogia puede recha-
zarse el registro de marcas que tengan la disposicién de colores de
los labaros nacionales. Ej. verde, blanco, y rojo en nuestro pais).

(M) Descartes DRUMMOND DE MAGALHAES. cit, por RANGEL MEDINA,
Ob. cit. phg. 190
(25) Pedro ¢. BREUER MORENQ. Ob. cit. pig 55,
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Frace. VIIL—“Los nombres, firmas, sellos y retratos, sin la
autorizacién de los interesados, o, si han fallecido, de sus here-
deros o parientes hasta el tercer grado”.

Frace. X.—“El emblema de la Cruz Roja, y la denomina-
cién Cruz Roja o Cruz de Ginebra, (por analogia, creemos que
cualquier emblema similar queda excluido de registro. Ej, La Cruz
Verde, la Cruz emblematica de la campafia contra la tuberculo-
sis, el emblema de la UNESCO, etc.).

Con razén afirma GRECO:: “las marcas que se forman de
palabras, figuras o signos contrarios al orden publico, a las bue-
has costumbres, a la moral o a las leyes prohibitivas serian ili-
citas por lesionar un interés publico” (26),

e) Veraz.—La marca y todas las indicaciones que en ella apa-
rezcan deben ser ciertas. Las falsas indicaciones respecto a la
calidad, cantidad, peso, medida, cualidades, origen, etc., de las
marcas, contravienen este principio y consecuentemente la ley
debe establecer sanciones a quienes incurren deliberadamente
en estos vicios con el deliberado propédsito de que el consumidor
adquiera los articulos creyendo las anotaciones que en ellos apa-
recen. RAMELLA expresa qué “cuando se apartan del principio
de verdad exigida por los intereses del comercio honrado, las
marcas son fraudulentas porque no estan conformes con la rea-
lidad de las cosas que representan a un tiempo un engailo al pa-
blico y una competencia desleal respscto a los industriales y co-
merciantes del mismo ramo” (27).

El principio de veracidad en las marcas es recogido por nues-

tra ley al disponer:
. Art, 105 (L. P. L.).—“No se admitirdn a registro como mar-
ca: ;
Frace. XI.—"“Las palabras de lenguas vivas extranjeras, cuan-

do la marca se pida para aplicarse a articulos que el solicitante
fabrique solamente en México, o en cualquier pafs de habla espa-

fiola”.

(26) citado por Jorge BARRERA GRAF. Ob. cit. pag. 294
(27) Citndo por David RANGEL MEDINA. Ob, eit. piig, 190.-
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Esta. disposicién tiende a evitar que el publico sta engafiado
por industriales o comerciantes, que deliberadamente hacen men-
cién de sus productos o servicios en idioma extranjero, con la
finalidad de darles apariencia de extranjeros, con miras a obte-
ner pingues utilidades al amparo del error a que inducen.

Frace, XII,—"Las denominaciones geograficas propias o vul-
gares y los nombres o adjetives cuando indiquen simplemente la
procedencia de los productos, o pusdan originar cualguier con-
fusién o error en cuanto a la procedencia de los articulos gque
pretendan ampararse. Se exceptiian los nombres de lugares de
propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y
se tenga el consentimiento del propietario”.

Frace, XIIl—"“Las denominaciones o signos susceptibles de
engafiar al publico, entendiéndose por tales los que constituyan
falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercan-

cias o sobre las cualidades de los productos que pretendan am.
pararse’.

El articulo 200 de la propia ley, estableee que sera nulo el
regisiro de una marca: ‘

Fracc. IV.—“Cuando contenga indicaciones falsas respecto
a procedencia de los efectos que ampare, ubicacién del estable-
cimiento industrial o comercial, o del propietaric de la mares, y
con respecto a medallas, diplomas o recompensas que no hayan
sido obtenidas, o cuando se haya hecho una declaracién falsa de
la fecha en que principié a usarse la marea”.

Estimamos que la imitacién de marca, la falsificacidn, el uso
ilegal y la mayoria de las figuras delictivas previstas por la ley

(arts. 251 al 263 L.P.1.), sz fundamentan en la falta de vera-
cidad.

Los atrxbutos antes senalados, los consideramos aplicables
también a las marcas de servicio. .

4.—Su objeto.—El objeto de proteccién de la marca es mil-
tiple: Por una parte se protege al propietario de la misma, ya
que al realizar inversiones en adquisicién de maquinaria, mate-
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rias primas, estudios de mercadeo, campafias publicitarias y pro-
mocionales, equipo de reparto, personal, etc. es imprescindible
que el Estado le asegure que sus derechos, que como titular de
marca le asisten, serdn respetados, Esto en parte propicia el fo-
mento de inversiones, que se traduce en crcacién de nuevas in-
dustrias, demanda de mano de obra, de técnicos y profesionales;
propiciando el desarrollo industrial y econdémico del pafs, por
lo cual el Estado se muestra interesado. El piiblico identifica los
articulos por su marca y asi se le facilita su repetida adquisicién.

5. —Clasificaciones.—Segin diversos eriterios, las marcas se
clasifican en:

a) nacionales, extranjeras, nacionalizadas e internacionales.

b) industriales, comerciales, agricolas y de servicios.

¢) individuales, colectivas y en copropiedad.

d) independientes y ligadas.

e) defensivas o protectoras y efectivas.

f) registradas y no registradas.

g) de uso obligatorio y potestativas,

h) nominadas e innominadas,

i) ocultas y ostensibles.

i) marcas que han llegado a convertirse en. término gené-
rico.

k) denominaciones de origen. .

a) Nacionales, extranjeras, nacionalizadas e . intermacionales.
En cuanto a su dmbito espacial de validez, marcas nacionales son
aquellas que son creadas o registradas en un determinado pais y
la proteccién ‘legal se circunscribe a los limites del territorio na-
cional. :
' Marecas extranjeras son aquellas que se usan o registran en
pais diverso al en que surgieron, o sea, aquellas que amparan
mercancfas de importacién, '

Marcas nacionalizadas, son las que siendo extranjeras, se
depositan y registran en territoric nacional conforme lo dispues-
to por la ley nacional y los tratados internacionales,
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Marcas internacionales son las que por su notoriedad y fa-
ma, han transpuesto los limites de su pais de origen, Se les co-
noce ademds como: de gran fama, de gran clase, de alto renom-
bre, etc. y aun cuando no se encuentren registradas en todos los
paises; es casi principio general otorgarles proteccién legal. En
el capitulo IV nos referiremos a ellas.

b) Industriales, comerciales, agricolas y de servicios—La
diferencia especifica entre estas marcas, estriba en la calidad de
su propietario. .

Marca industrial, también conocida como de fabrica, es la
-ufilizada por el fabricante o productor de mnercancias. Es tal vez
la especie més importante de marcas.

Marcas comerciales son aquellas que emplea el comercian-
te en artfculos no elaborados por él. Este tipo de marcas repre-
senta doble garantia para el consumidor, ya que por una parte,
se ostenta la marca del productor o fabricante y ad:mas la del
comerciante que la distribuye o vende.

TRONCOSO DE LA CONCHA dice qué: “la marca de fa-
brica individualiza el objeto en su clase; la de comercio lo indi-
vidualiza en cuanto al negocio d= que forma parte” (28),

Una variante puede ser la marca de articulos maquilados,
en la cual, generalmente permanece oculta la identidad de quien
los fabrica, pues al comerciantz que ordena la maquila le inte-
resa que sblamente aparezca su nombre,

Marecas agricblas. Son aquellas “que usa el agricultor para
denotar el origen de los productos, de sus cultivos, como semi-
llas, plantas, cereales, frutas, ete.” (29).

RANGEL MEDINA al comentar esta especie de marcas afir-
ma: “formar con las marcas agricolas una tercera especie, es
criticable. Si bien es cierto que atendiendo al sujeto titular de
las marcas, que amparan productos de la tierra, dichas marcas

(28) Citado por Hdmundo GONZALEZ LLACA. Ob. eit, pig. 09,
{20) David RANGEL MEDINA, Ob. cit, pig. 248,
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aparentemente podrian justificar su designacién como un tercer
grupo; en realidad no existe una razén légica, ni siquiera de or-
den préctico para pretender tan inGtil divisién. En efecto, si se
examinan los productos agricolas en su estado original, se ad-
vierte que comunmente se identifican tanto por los agricultores
como por el puablico en general, por su nombre propio. Asi ocu-
rre con los ‘cereales, las legumbres, las frutas, etc. Los elemen-
tos que se emplean para distinguir los productos agricolas de la
misma especie, por ejemplo: el maiz cultivado por un agricultor
en determinada zona, del maiz que se produce en otra zona por
persona diversa; no son propiamente marcas en la acepcién le-
gal, doctrinaria y comiin que ésta admite; sino que son modali-
dades, son variedades o tipos del producto. Podria argumentar-
se que en ocasiones el agricultor, ya sea en los envases, bien en
los sacos, v en general en los medios de que se vale para trans-
portar o vender al publico el producto agricola, coloca sobre di-
chos medios alguna marca; mas entonces en realidad quien la
emplea ha dejado de ser agricultor, o los articulos asf amparados
por la marca. no son propiamente agricolas en su cabal sentido;
pussto que cuando este fenémeno se presenta, la mercancia ya
no se encuentra en su estado orginal de extraccién terrestre, tal
como brota de la naturaleza, sino gue ha sufrido alguna transfor-
macién. En cuyo supuesto estamos ya en presencia de un indus-
trial” (30)

Edmundo GONZALEZ LLACA expresa por su parte: “En
nuestra opini6n, si resulta de gran utilidad la marca agricola ya
que es un estimulo para aquellos que mejoran la calidad de sus
productos, con diversos sistemas de tierra, agua, semilla, ete, ete.
Y por lo tanto, ese esfuerzo del ‘dgricultor, tiene que ser justa-
mente recompensado, con un signo distintivo para diferenciarlo
de los demas, resultando benéfica para el pliblico consumidor esa
* competencia en la superacién de calidad de los productos” (31).

Contintia diciendo GONZALEZ LLACA, “qué es una ga-
rantia comprar una caja de manzanas con una marca que per-

(30) David RANGEL MEDINA, Ob. eit. pig. 248 y 24D,
(81) Edmundo GONZALEZ LLACA. Ob. cit. pfig. 74

— 35—



mita identificar tales productos como procedentes del rancho de
Tacohaleche ‘en Zacatecas; o una caja de aguacates que nos in-

dique que los mismos proceden del rancho denominado El Pue-
blito en Querétaro”.

Compartimos la opinién de RANGEL MEDINA al afirmar
que en verdad esta clasificacion no tiene ninguna razén de ser,
pues atendiendo a este criterio las clasificaciones se tornarfan
interminables, ya que podria pensarse en marcas de alfareria,
marcas de productos maritimos, marcas de floricultura, piscicul-
tura, etc.

- En opinién nuestra no encontramos razén alguna para esta
pretendlda clamfxcamon. Recordemos que la funcién primordial
de las marcas consiste en la individualizacién' de articulos o ser-
,vzclos. GONZALEZ LLACA afirma que el esfuerzo del agricul-
tor debe ser justamente recompensado con un signo distintivo pa-
ra. mferenc:arlo de ‘los demds, lo cual nos parece por demas le-
gmmo, pero preguntamos: jacaso al ponerse en el mercado los
artlculos agricolas, a que el citado autor se refiere, no se les pue-
de colccar una marca?

o Al dlspaner €l articulo 96 L.P.1I. “El que esté usando o qme-
rd usar una marca para distinguir los articulos que fabmqae o
produzea y denotar su procedencia”... ;no estd acaso compren-
diendo a este género de productos? ;no puede el duefic del ran-
cho de Tacohaleche, como lo dispone la dltima parte de.la frac-
cién XII del articulo 105 L.P.I. sahcﬂ;ar el regmtm de esa mar-
ca?. ‘

[

Por Ee que se refiere a las mejoras en la calidad de la tierra,
obonos, ' sistemas de sirrigacién, tratamiento de semillas, injertos,
+fgsistemas para la erradicacién de plagas, ete, los interesados .en
su caso pueden obtener patentes; ain cuando a juicio nuestro,
deben regularse estas materias por marcas de servicios; pero, ac-
tualmen’s° en nuestro pafs no es aceptable el reg*zstro &e esta es-
“pecie’ de marcas.

RS

Marcas de servicio—Como de su denominacién se despren-
de, son agquellas cuya finalidad se cifra en caracterizar y diferen-
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ciar un servicio de otro, Para mitigar sus necesidades materia-
les, ‘el hombre dxspone de satisfactores, los gue podemos clasi-
fxcar en articulos y. servicios. Los primeros pueden ampararse
con- marcas mdustnales o comerciales y los segundos con mar-
cas de ssrvicio, a las que nos.referiremos en el apartado octavo
de este capitulo.

c¢) Individuales, colectivas y en copropiedad.—Las primeras
son las que pertenecen a una sola persona.

- Mareas colectivas “son las que registran las colectividades,
‘como’ personas jur{dicas, pablicas o privadas, para que sean uti-
lizadas por todas las personas que forman parte de esas: asocia-
ciones o por los domiciliados en las provincias; municipios: ¢ pai-
ses administrados por las autoridades que las’ registran”. (32).

_ Eri"laé' marcas colectivas —afirma BRAUN-— “la marca es
comuin para sus productos, pero cada fabricante o comerciante
tendrd derecho a emplearla, y para instar por si, y en defensa de
‘sus intereses ‘personales, contra los usurpadores” (33).

* Las colectividades en donde se producen o fabrican articu-
los de fama —que generalmente radican en una regton determi-
nada— sehalan sus mercancfas para indicar su origen; son articu-
los gque tienen caracteristicas comunes por el peculiar procedi-
miento empleado para su fabricacién o manufactura. La marca
"es comun para los productos, pero individualmente, cada agre-
miado tiene derecho a usarla y a defender por sf sus..derechos.

El articulo 7 bis del Convenio de Paris, revisién de Lisboa,
expresa: “Los paises de la Unién se comprometen a admitir el
depédsito y a protéger-las marcas colectivas pertenecientes a co-
lectividades cuya existencia no sea contraria a la ley del pais de
origen”,

La Ley mexicana hace referencia a las marcas colectivas en
‘$us artfeulos 113, 115, 154-y 264, pero no las reglamenta.

Las marcas en copropiedad son aquellas en que, szendo Uni-
ca la marca, pertenece a dos o mas pérsonas. .

(32) Pedro C. BREGER MORENO. Ob. cit. pig. 112.
(31) Citado por Duvid RANGEL MEDINA, Oh. cit, pig. 238,
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d) Independientes y ligadas—Las primeras son las que no
tienen nexo con ninguna otra y las segundas, llamadas por algu-
nos autores en serie, son aquellas que pertenscen a un mismo due-
fio; son semejantes y amparan los mismos o similares articulos o
servicios. Estas marcas se consideran independientes para todos
los efectos, excepto para su transmision, la cual debe hacerse con-
comitantemente con las demaés.

e) Defemsivas o protectoras y efectivas—Refiriéndose a las
primeras —BARRERA GRAT— las designa como impropias,
“ya que ni son signos distintivos de mercancias (ni de servicios,
agregariamos nosotros), ni se manifiestan al exterior, ni van ad-
heridas al producto, sino sé6lamente son denominaciones reser-
vadas que el titular de la marca puede utilizar en el futuro” (34).

Estas marcas tienen por objeto proteger a la principal, por lo
cual, podemos llamarlas accesorias, Son marcas muertas, ya que
no se usan, ’ -

Creemos que una adecuada proteccién marcaria podria evi-
tar la existencia de las marcas de reserva, que impiden que quien
s tiene intencién de usarlas las explote, pues aquellas constitu-
yen una rémora.

Las marcas de reserva tienen como misién proteger articulos
o.servicios que de momento no existen o tal vez nunca lleguen a
existir, pero que se han registrado con el propésito de utilizarlas
en el futuro.

Estas marcas deberfan quedar proscritas en nuestra legisla-
cién, o bien conceder un plazo mas breve que el actual para su
explotacién y de no efectuarse ésta, decretar su cancelacién, pues
como afirma WASSERMAN (35) “no tiene derecho al registro
de una marca, quien no esté dispuesto a fabricar productos (o
servicios) a los cuales se piensa distinguir”.

Marcas efectivas son las que realmente se usan, que son las
que en nuestra opinion, atendiendo a su naturaleza misma y a
su funcién social y econdémica, deben ser protegidas por la ley.

(34) Jorge BARRERA GRAF. Ob. cit. pig.
(36) Martin WASBERMAN, Citado por Edmundo GONZALEZ LLACA. Ob. eit.
pig. 85
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) Registradas y mo registradas—Las primeras son aquellas
en las cuales su tltular ha solicitado y obtenido el titulo que lo
acredita como propietario de los derechos derivados de la marca..
Las segundas son aquellas que existen sélo de hecho, sin registro
y a las cuales, por el simple uso, nuestra legislacién les confie-
re proteccién, ya que no priva exclusivamente el registro; sin
embargo, para gozar plenamente del derecho de exclusw:ciad es
conveniente registrarlas formalmente, .

g) De uso bligatorio y potestativo.—Como su nombre lo in-
dica, las primeras necesariamente deben sefialar a los artfculos o
servicios y en las segundas, los articulos o servicios pueden ven-
derse u ofrecerse discrecionalmente con o sm marca.

h) Nominadas e innominades~—Marcas nommadas son las que
se representan por medio de letras, nlimeros, palabras o frases y.
que a su vez pueden ser: evocativas o de fantasia; lo primero
cuando su denominacién va asociada por lo que.representan, v.

gr. MAIZENA y lo segundo cuando el articulo o servicio .no tie-
ne mnguna relacién con su denommacmn

Marcas innominadas son las que se ostentan medtante sim-
bolos, figuras, retratos, dibujos, piezas plésticas, colores, sonidos,
etc. o .combinaciones de unos y otros. Puede registrarse indepen-
dientemente de su denominacién,

!

i) Ocultas y ostensibles—Las primeras son aquellas en las
cuales el signo permanece oculto a simple vista y que sélo se des-
,cubre al utilizar el producto, Ej.: algunos vinos que tienen la
marca en los costados o en el fondo del corcho. La funciér de es-
tas marcas es de garantia respecto del origen. Las segundas son
las mas comunes y aparecen en la parte externa del envase que
los contiene o en etiguetas,

j) Marcas que han llegado a convertirse en término genéri-
co—En este tipo de marcas ha destacado tanto su nombre, que
el consumidor conoce méas la marca que el nombre del articulo;
sucede que la marca se ha convertido en término genérico des-
criptivo de productos o servicios, Ej. NYLON, CELLOPHAN, ete,,
el articulo 105 L.P.I. prohibe su regisiro.
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k) Denominaciones de origen—~El articulo 20, del arreglo
de Lisboa relative a la proteccion de las denominaciones de ori-
gen y su registro internacional (36), dispone: “Se entiende por
denominacién de origen, la denominacién geografica de un palis,
de una regién o de una localidad que sirva para designar un pro-
ducto originario del mismo, y cuya calidad o caracteristicas se
deban exclusivamente al medio geogréafico, comprendidos los fac-
tores naturales y los factores humanos”.

La legislacién mexicana rechaza el registro de las denomi-
naciones de origen (frace. XII del art, 105 L.P.1, ), pero acep-
ta su uso, sin constituir reserva (art, 97 2a. parte L.P.1.).

Como ejemplo citaremos COGNAC, que comprende la re-
gion francesa de ese nombre y con cuyo nombre se conoce una
bebida alcohélica; el vocablo TEQUILA, que sirve para designar
un aguardiente regional destilado con agave azul, tzegiiin o tzi-
hilin, variedad que se produce por excelencia en la poblacién ta-
patia de Tequila.

6.—La marca en el sistema legal mexicano.—Antecedentes
legislativos.

La primera ley que reglamenté las marcas en México, de ma-
nera especifica, lo fue la Ley de Marcas de Fabrica de 28 de no-
viembre de 1889 (37).

Asi se suceden: El Decreto de 28 de mayo de 1903 que fija
las bases para legislar sobre propiedad industrial (38); la Ley
de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903
(39); la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 26
de junio de 1928 (40); el Reglamento de la Ley de Marcas, Avi-
sos y Nombres Comerciales de fecha 11 de diciembre de 1928
(41); la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, ambos

(36) Diario Oficial de la Federacién de 11 de julio de 1064, .-
{37y Citado por David RANGEL MEDINA, Ob. cit, phg. 21.
(38) Idem. phg. 27,

(30y Diario Oficiul de 2 de septiembre de 1003,

(40) Diario Oficial del 27 de julio de 1928,

{41) Diario Ofieinl dal 31 de diciembre de 1928,
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de fecha 31 de diciembre de 1942 (42), vigentes, as{ como la
Tarifa para el cobro de Derechos relativos a la Propiedad Indus-
trial, de 9 de febrero de 1962 (43).

1

La legislacién mexicana, propiamente no define a la marca.
El articulo 97 L.P.I. dispone: “Pueden constituir una marea
los nombres bajo una forma distinva, las denominaciones y, en
general, cualquier medio material que sea susceptible, por sus
caracteristicas especiales, de hacer distinguir los objetos a que se
aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o cla-

SE”. N

Los articulos 105 y 106 de la propia ley, establecen lo que
no es susceptible de registro.

La enumeracién casuistica a que alude la disposicién acaba-
da de citar nos parece innnecesaria y ademas, consideramos que
deben comprenderse no sélo los objetos, sino incluirse los ser-
vicios; pues como en este capitulo mencinaremos, en el mundo
actual dentro del campo de los negocios, coexisten tanto los ar-
t{culos como los servicios; d&mbos son especies del género satis-
factores.

7.—Naturaleza juridica.

Problema asaz dificil es el relativo a determinar cuél es la
naturaleza juridica de la marca. Numerosos tratadistas han abor-
dado .esta “cuestién, sin-que hasta la fecha se hayan puesto de
acuerdo de manera unanime.

A’ continuacién expondremos algunas de las teorias que se
han elaborado en torno a tan interesante como discutido proble-
ma:

Edmund PICQUARD hace notar “que los-derecBos de mar-
ca,. como los del inventor y del autor, no podian incluirse en la
clasica division de derechos reales y derechos personales” (44),

(42) Dinrio Oficinl del 81 de diciembre de 1942,

(48) Diario Oficial del 0 de febrero de 1962.

(44) Sonia MENDIETA R., Maturaleza Juridica del Derecho de Mareas, R.M.P,
I.A. No_ 7, ene-jun. de 1966, pig. 142,
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y ‘creyé conveniente incluirlos en Una categoria diferente, asi ela-

bora su teoria y expresa que el derecho-se compone de tres ele-'
mentos:

1) Objeto sobre el cual se ejerce; :
2) Sujeto que lo ejerce y,
- 3) Relacién juridica entre sujeto y objeto.

“De estos elementos, el sujeto es siempre el mismo, la per-
sona' y la relacién Jumdlca es infinitamente variable. Sélo’ que-
da el objeto como base para la clasificacién de los derechos™.

“El objeto, contmua el citado autor, estd constituido por las.
cosas del mundo material; las acciones positivas o negativas de
otras personas y esos productos de la inteligencia del hombre o
esos valores emergentes de los signos distintives, que no son co-
sas ni dependen de la accién o inaccién de las personas, pero que,
§in embargo, tienen un valor patrimonial evidente,

Asi, concluye el autor en cita, con base en su objeto, los de-
rechos se dividen en: derechos reales; derechos personales y de-
rechos intelectuales,

Teoria de los derechos inmateriales.

Su expositor Joseph KOHLER parte de que: “La nocién del
derecho no es méas que el sentimiento -—2n un estado de cultura
dado— de la justa relacién entre el individuo y la colectividad”
(45), “a medida que la sociedad evoluciona, surgen nuevos de-
rechos, se extinguen o modifican los ya existentes. Y asi vemos
cémo con miras al interés colectivo e individual, se protegen al
lado de los 'derechos clésicos, los derechos mdustrlales (paten-
tes, mareas, modelos de utilidad, etc.) por su valor social econé-
mico, incluidos bajo el concepto de derechos inmateriales”.

En el caso especifico de la marca, KOHLER cree que la
marca es un bien mmatemal producto del trabajo del hombre,

(45) Pedro C. BREUER M(}RENO Ob. cit. pigs. 47 y 19,
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-que se protege porque el momento cultural dado exige que se am-
pare por el valor econdémico que representa,

Teoria de los derechos individuales,

RAMELLA divide los derechos en tres clases: los patrimo-
niales que se ejercen sobre las cosas del mundo externo; los de-
rechos de familia, que se ejercen sobre otras personas, ademas
del titular; y los derechos individuales, que se ejercen sobre las
manifestaciones exteriores de la propia personalidad. Los dere-
chos individuales son, en realidad, derechos derivados del dere-
cho de personalidad y emanacién de ella, Lia personalidad es una,
pero los bienes que emanan de ella son miltiples y también 16-
gicamente, son miltiples los medios de proteccién. Quedan in-
cluidos entre ellos los bienes como el derecho a la salud, a la li-
bertad, al honor, a la imagen, al nombre propio, al nombre co-
mercial, a la marca, ete.”.

-

Teoria de la propiedad inmaterial.

Francesco CARNELUTTI, acaso el jurista mas grande de
nuestro tiempo (46), ha escrito: “La propmedad y los demads de-
rechos reales menores constztufan el tipo tnico de derecho ab-
squto conocido por la técnica juridica juridica Romana”.

Hoy —expresa CARNELUTTI— “todos saben que existe, al
lado del antiguo, un nuevo tipo de propiedad, al cual podemos
dar desde luego, el nombre de propiedad inmaterial; de esta no
. se conoce todavia ni el objeto ni el contenido; pero se tiene la
' :conwccmn, o al menos la intuicién comun, de que tiene la es-
‘tructura del derecho absoluto; es decir, del derecho primario”
. (47).

“miodos estan de acuerdo en incluir en ella los derechos que
se suelen llamar, por una parte derechos de autor, y por otra,

(46) Francisco APODACA Y OSUNA, Prélogo a Usucapién de la Propiedad In.
dustrial, de Francesco CARNDBLUTTI, Editorial Porris, 8. A., México, 1945,

pig. 1L
(47) Trancesco CARNELUTTL Ob, cit. pag. 11 y signientes,
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derechos de patente hasta aqui va bien, pero al agregar ademds
el derecho a la marca... el concepto se transforma de esta ma-
nera en una nebulosa”.

“Es fécil advertir que el derecho de propiedad inmaterial no
es mas que el derecho sobre las obras de la inteligencia. Es pre-
ciso, naturalmente, determinar qué se entiende por bienes ma-
teriales e inmateriales”,

“Lo contrario de material seria personal. Pero he agqui que,
entre lo material y lo personal, hay cierta cosa intermedia que
no es mi material ni personal; no es material vorque no viene
de la naturaleza, no es personal porque no tiene las caracteristi-
cas humanas; a esta cierta cosa puede cuadrar el concepto de in-
materialidad”,

“Este derecho, que no tiene como la propiedad una larga his-
toria, no lleva también un nombre univeco y consagrado; se le
llama, por su origen, derecho de autor; o por su contenido, derecho
de patente; o por su objeto, derecho sobre la obra de la inteligen-
cia”.

“Todas las cosas, en sentido lato, que no existen como tales
in rerum mature, son obras de la inteligencia. Todo producto del
trabajo humano es una obra de la inteligencia; pero hay ciertas
cosas a las cuales este nombre encaja de modo particular, porque
son obras hechas no tanto con inteligencia, sino de inteligencia.
Aquellos bienes inmateriales, cuya nocién es alin muy vaga, no
son otra cosa, pues, que las ideas entendidas como porciones de
pensamiento desprendidas de su fuente”.

“En el derecho de propiedad inmaterial se han incluido los
derechos sobre la patente, 1a marea, el secreto industrial, las obras
literarias y artisticas y de alli ha venido la confusién al estable-
cer la naturaleza juridica de derechos tan disimiles. La confusién
surge porque en esta clasificaciéon se han comprendido cosas muy

‘diferentes, como lo son el bien y el interés. El bien es una porcién

individual del mundo exterior sobre el que se puede ejercitar el
goce del hombre para la satisfaccién de una necesidad, y el interés
es una posicién favorable que permite un me;;or disfrute de un
bien, en cuanto asegura la exclusividad del goce”.
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En cuanto al derecho de marcas se refiere, para CARNELU-
TTI, la marca no es un bien sino un interés al que llama derecho a
la identificacién. Expresa que el pensamiento tiene tres fases: “sen-
timento, raciocinio y voluntad. Cada una de estas tres fases da tres
clases de ideas: el sentimento, las obras artisticas; el raciocinio,
los inventos industriales; y la voluntad, las haciendas”.

Conclusién—Para CARMELUTTI, la marca no es un bien, si-
no un interés, porque es una posicién favorable que permite un
mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la exclusividad de
goce, La marca es una parte del aviamiento.

Critica a la teoria de la propiedad inmaterial.

FERRARA (48) expresa que hay que corregir a CARNELU-

"TTI La identificacién (marca) no es un bien, sino que lo es el sig-
no distintivo”,

“La marca no satisface por si ninguna necesidad, pero sirve
para el mejor uso del bien que es la hacienda”.

Prosigue FERRARA su critica al aseverar: “La teoria d= CAR-
NELUTTI es falsa porque no considera que la marca y otros sig-
nos distintivos tienen tutela independiente de la hacienda. Quienes
siguen a CARNELUTTI, afirman qus la marca no es transferible
sino junto con el establecimiento industrial y comercial. Ello es

cierto en algunos paises, pero muchos otros aceptan su independen-
cia para los efectos de la transmisién”.

Nosotros pensamos que ¢l problema se desdobla en dos fases:
naturaleza de la marca y naturaleza del derecho sobre la marca.

En cuanto a la naturaleza de la marea, siguiendo a CARNE-
LUTTI, afirmamos que la marca es el resultado de una idea, en-
‘tendida como fraccién de pensamiento desprendida de su fuente,
esto es, de su creador, pertenece al género de los bienes inmateria-
les, fruto de la actividad creadora del hombre y que el derecho pro-

tge en razén del esfuerzo de quien la crea y por el beneficio social
que representa,

(48) Citndo por Sonin MEDIETA, art. cit. pfigs. 150 y 151
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En cuanto a la naturaleza del derecho sobre la marca, estima-

mos que se frata de un verdadero derecho real de propiedad in
faciendo.

ARAUJO VALDIVIA (49) después de exponer las principa-
les teorfas sobre derechos reales y personales, concluye acevtanda
la tesis de LUIS RIGAUD de los derzhos reales in faciendo; que
son aquellos cuyo contenido es positivo, de hacer; més aln, exis-
ten sélo en cuanto se ejercitan.

RIGAUD acepta la nocién de poder juridico que se ejerce di-
recta e inmediatamente sobre un bien, con la obligacién pasiva
universal de respeto erga omnes. Estima que las nociones de per-
secucién y preferencia son normales pero no esenciales; sostiene
que los derechos reales y personales son profundamente distintos
y propone se amplie el campo de los derechos reales, a los dere-
chos reales in faciendo que exigen una postura activa de su titu-
lar para que tengan permanencia viva,

La expuesta teorfa de los derechos reales in faciendo, encua-
dra perfectamente para explicar la naturaleza del derecho sobre
la marca, que consideramos como ya hemos dicho un derecho real
de propiedad in faciendo, pues posee los atributos del ius utendi
o derecho de uso; ius fruendi o derecho de disfrute y el del ius
abutendi o derecho de disposicién; con las restricciones y modali-
dades que dicte el interés phiblico mediante su expresioén en la ley.

Creemos que la propiedad de una marca sé6lo se debe.conferir
a quien esté dispuesto a servirse de ella para diferenciar productos
o servicios; la ley debe’ proteger los derechos en accién, en este
caso, como vehiculo de la dindmica comercial que se traduce en
-e] progreso. Por lo contraric, se debe rehusar la proteccién de las
fnarcas que no se explotan; pues se convierten en:verdaderas ré-
‘moras que impiden realizar su funcién propia. Las marcas que mo
se usan, equivalen a derechos muertos; y el derecho debe ser siem-
pre dindmica; debe ser accién con proyeccién hacia el progreso.

Determinar la naturaleza de las marcas es importante, ya que

(49) Luis ARAUJO VALDIVIA, Cosas y Sucesiones y version mimeogr&fica. Ta-
cultad de Dergccho, U.N.A. M., México, 1960,
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es la base de sustentacion de la legislacién especifica que rige so-
bre la materia, A juicio nuestro. La Ley de la Propiedad Indusirial
vy su Reglamento no tienen la fundamentacién constitucional que
le confieren sus creadores,

La exposicién de motivos de la citada ley, expresa: “La ley
que se expide tiene su apoyo cnstitucional en los articulos 28 y
89 frace, XV, que se refieren a las facultades de la Federacién pa-
ra legislar sobre privilegios indusiriales de invencién y de mejo-
ras, y asimismo tiene fundamento en el articulo 73, fracc X, que
faculta al Congreso Federal para legislar sobre comercio”.

Ahora bien, €] articulo 28 constitucional dispone: “En los Es-
tados Unidos Mexicanos no habra monoplios ni.estancos de ningu-
na clase; ni exencién de impuestos; ni prohibiciones a titulo de
proteccién a la industria; exceptuindose tnicamente los relativos
ala acur’iacién de moneda, a los correos, telégrafos y radiotelegra-
fia; a la emisién de billetes por medio de un solo Banco, que con-
troIara el Gobierno Federal; y a los PRIVILEGIOS que por de-
terminado tiempo se concedan a los autores y artistas para la re-
producmon de sus oras, y a los que, PARA EL USO EXCLUSI-
Vo DE SUS INVENTOS SE OTORGUEN A LOS INVENTO-
‘RES ¥ PERFECCIONADORES DE ALGUNA MEJORA”.

... La citada disposicién constitucional s6lo hace referencia a
I.AS CREACIONES NUEVAS, pero nada dice respecto de LOS
SIGNOS DISTINTIVOS. Ya hemos dicho en el primer capitulo
que las creaciones nuevas son las patentes, y los signos distintivos
entre otros. las marcas, los nombres comerciales, los avisos comer-
ciales, las indicaciones de procedencia, las denominaciones de ori-
gen, el know how, etc.

En rigor, no podemos comprender a los signos distintives ni
como inventos, ni como mejoras, El articulo 28 constitucional funda-
menta pues, s6lo parcialmente, a la Ley de la Propiedad Industrial
en lo que respecta a creaciones nuevas.

El articulo 89 constitucional, que establece las facultades y
obligaciones del Presidente de la Republica, faculta a éste en su
fraccién XV a “Conceder privilegios exclusivos por tiempo limi-
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tado, con. arreglo a la ley respectiva, A LOS DESCUBRIDORES,
INVENTORES O PERFECCIONADORES de algln ramo de la
industria”, A

Este articulo tampoco hace referencia a los signos distintivos.

El articulo 73 constitucional, en su fraccién X, faculta al Con-
greso de la Unidn para lz=gislar “sobre comercio”,

"Gustavo R, VELASCO (50), comentande la tltima disposi-
¢ién en cita, ha dicho: “el Gobierno Federal no posee facultades
administrativas sobre el comercio en general, sino (inicamente so-
bre el comercio entre los Estados y s6lo en cuanto se trate de im-
pedir las restricciones que lo obstruyan”.

Por su parte, el Cédigo de Comercio, en su articulo 75, al enu-
merar los actos de comercio, la marca no gueda comprﬂmhda en
ninguna de sus veinticuatro fraccmnes,

Entonces— ;quedan los signos dlstmtlvos y especificamente
la marca sin proteccién constztumonal Creemos que en forma in-
directa, sin proponérselo el 1eg151ador, los articulos 4o., 14 y 16
constitucionales, al proteger a la propiedad protege a los signos
distintivos. Por cuéstién de técnica legislativa, se deberfa reformar
el articulo 28 ya citado para comprender sin género de duda a los
signos distintivos.

8—La marca de servicio.—En las ultimas décadas, en el co-
mercio, al lado de los satisfactores materiales, se ha desarrollado
un nuevo género: el de los servicios.

Después de la segunda guerra mundial (51), la ley americana
incorpord en sus disposiciones a la marca de servicio, motivo por
el cual, se atribuye a los Estados Unidos la paternidad de esta fi-
gura juridica,

El vocablo servicio dencia las siguientes acepciones: “‘accidn
y efecto de servir; utilidad o provecho que resulta a uno de lo que

(60) Las Facultades del Goblerne Federal an Materia de Comerclo, Memoriny de
la Terecera Conferencin de la Federncién Intoramericaun de Abogndes, To-
mo I, México, 1045, pag. 102 y sigulentes.

(51) Raymond DUSOLIER, Ls Marca de Servicle, R.M. P I.A, No, 68, juldie,
de 1965, pig. 283,
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ofro ejecuta en atencién suya; ofrecer servicios: ponerse uno a
disposicién de otro, para ver de servirle en algo” (52).

Como se advierte, su significado resulta demasiado amplio.
La marca de servicio no se refiere a todas las prestaciones que se
pueden ofrecer, tales como las de caracter laboral; que si bien es
cierto implican la prestacién de actividades personales, tampoco
menos lo es que carecen del sello comercial; atin cuando ne que-
remos decir con esto que necesariamente las marcas de servicio
deben corresponder a industriales o comerciantes, pues concebi~
ble es su registro en el caso de la prestacién de servicios por téc-
nicos o profesionistas: v. gr. médicos, abogados, arquitectos, publi-
cistas, -efc.

‘La categorfa de servicios es grandemente heterogénea, pues
puede comprender desde el modesto limpiabotas hasta la mas com-
pleja organizacién destinada al transporte, al asesoramiento o ad-
" ministracién de empresas, etc.

El servicio tiene con los objetos la afinidad de ser un satisfac-
tor, pero en {anto que el primero es material, el ssgundo es inma-
terial, intangible. En ambos casos existe la misma justificacién pa-
~ra que los signos de distincién que empleen sus propietarios sean
registrados como marca. Como expresa GOMEZ VEGA, “Tiene el
“mismo derecho que un industrial que hace refrescos, un sefior que
vende servicios de turismo en esta época en la que tode mundo
viaja” (53).

Algunas legislaciones y diversos autores hacen referencia a
las marcas de servicio, pero casi nadie define al servicio.

Asi FLEURY expresa: “Tal como su nombre lo indica, la mar-
ca de servicios es utilizada para distinguir no un producto, sino un
servicio” (54).

(52) Diceionario Salvat Enciclopédico Populpr Ilustrads, Salvat y C. 8. en C.
Tditores, Barccloma; Tomo VIIL phg. 796

(5%) Bernarde GOMEZ VEGA, La importancia de lag Patentes y de las Marcas.
Matelis Discriminada de una Rama del Dexecho, Librerin de Manuel Porria,
8. A., México, pag. 14.

(54) Citado por Pierre JEAN POINTET, Las MaYcas de Sewicio, RM.P.LA,,
No. 9, ene-jun. de 1967, pag. 87. -
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Ha dicho M. R. BLUM: “La marca de servicio es un signo
empleado para distinguir los servicios prestados por una empresa,
de los servicios prestados por otras empresas, o incluso para dis-
tinguir los servicios prestados por una misma empresa”’ (55)

SAINT«GAL se expresa: ‘La marca es un signo que permite
a una persona fisica o moral distinguir sus productos, los efectos
de su comsrcio o la prestacién de sus servicios, de los de terce-
ros” (56).

MASCARENAS analiza el signo como: “Todo medio propio
para distinguir los servicios prestados por una empresa (signo-.que
puede ser visual: denominaciones, emblemas. dibujos o sonoro;-de-
nominaciones, indicativos musicales y sonidos)”.

El autor citado expresa que: “Se puede considerar como ser-
.vicio la prestacién, hecha por una empresa a un cliente, de ciertas
actividades tales como trabajos, alquileres, custodia, informacion,
transporte, hospedaje, seguros, operaciones bancarias, emisiones
radiofénicas y de televisién, especticulos, diversiones, bafios u
otras prestaciones hechas con fines lucrativos, con exclusién de
toda fabricacién o venta de productos. El servicio representa, en
el mundo de los negocios, la actividad de las empresas que tienen
un fin comercial y que no producen ni venden ningin producto”
(57).

RAYMOND DUSOLIER (58) critica la definicién acabada de
mencionar por las siguientes razones:

Primera—Porque excluye voluntariamente de los servicios
una fase de su fabricacién, como el acabado o el tefiido de produc-
~{os textiles, la aplicacién de procedimientos de fabricacién tales co-
mo los destinados a impedir el encogido de los tejidos o los trata-
mientos quimicos de maderas de construceidn,

(53) Citado por Raymond DUSOLIER, Ob. cit. pig. 285

(56) Yves SAINT-GAL, jul-die. de 1865, R.M.P.I.A, No. 6. pig. 271. Conflictos
entre Marca y Nombre Comercial,

(57) Pelipe SOLA CANIZALES, Tratado de Derecho Clomercial Comparade, Tomo
1I, Cafiizales.Montaner p Sinién, 8. A, Barcelonsn, pag. 418, o

(58) Reymond DUSOLIER, art. eit. pig, 286,
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Consideramos valido lo aseverado por DUSOLIER, con la acla-
racién de que mds que critica, es complementacién de la defini-
cion dada por MASCARENAS, pues éste, no enumera limitati-
vamente los servicios, sélo ejemplifica. Ain maés, nosotros lo am-
pliamos al estimar que puede comprenderse todo procedimiento
o tratamiento, no sélo de fabricacién, sino aplicado a cualquier ac-
tividad llevada a cabo mediante la prestacién de servicios y que
sea susceptible de constituir una marea.

Segunda.—Por limitar las marcas de servicio a empresas que
tienen un fin luerativo, ya que segiin DUSOLIER, no hay razén
para no incluir organismos filantrépicos, de beneficencia, de acti-
vidades deportivas, recreativas o culturales.

Consideramos acertado el punto de vista de DUSOLIER, ya
que organismos habra que quizd les interese registrar su nombre
como marca para ofrecer servicios,

Tercera —MASCARENAS —dice DUSOLIER— excluye de
las marcas de servicio a las actividades de las profesiones libera-
les: médicos, abogados, arquitectos, ingenieros consultores, esce-
nografos, ete. Estos deben poder distinguir su despacho por medio

de un signo distintivo porque prestan verdadercs servicios a su
clientela.

No consideramos del todo correcta esta objecién, ya que la
prestacidon de servicios por parte de profesionistas liberales, indi-
vidualmente considerados; se lleva a cabo generalmente mediante
la inscripcién de su nombre en la puerta de su despacho, consul-
torio, bufete, etc. o mediante una placa; en cuyo caso utilizan el
nombre propio que les corresponde de acusrdo con el registro en
la partida de su nacimiento, que dudosamente en ciertos casos,
podria registrarse como marca de servicio para utilizarlo en exclu-
siva, pues llegariamos a la conclusién de que en caso de homénimos
—no poco frecuentes— otro profesionista no pudiera hacer uso
de su nombre propio. (no descartamos la posibilidad de poderse
-utilizar nombres de fantasia -—caso poco probable de presentarse
pero no imposible— pues nos viene a la memoria el nombre de
“e]l corbatén” con el que se conocié legendariamente casi a un
célebre abogado defensor de menesterosos),

‘
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Cabe advertir que no estamos de acuerdo con GONZALEZ
LLACA (59) cuando expresa que en los despachos de profesio-
nistas “se prestan o mejor dicho SE VENDEN servicios”... Los
profesionistas, creemos nosotros, no venden servicios, realizan ac-
tividades que asi como el trabajo en general, estan sujetas al pa-
go de honorarios por el despliegus de su actividad. Estimamos
que existe marcada diferencia entre los servicios que ostentan la
etiqueta COMERCIAL y los que se prestan por un profesionis-

ta liberal, que més bien son de caricter humano, humanitario y
noble dirfamos.

Pero cuando los profesionistas deciden agruparse y formar
asociaciones o constituir sociedades, creemos que en estos su-
puestos si pueden constituir objeto para marcas de servicios, pen-
semos en: Asociacién Juridica Automovilistica, el bufete Bas-
ham, Ringe & Correa, Asociacién Nacional Automovilistica, In-
genieros Civiles Asociados, S. A., Sanatorio San José, S. A, Cli-
nica Santa Elena, S. A. etc.; en estos casos habria justificacién pa-
ra conczderse la marca,

La marca de servicios ha sido clasificada en dos categorias
principales que son: (60)

a) Las marcas de servicios que se aplican sobre los pro-
ductos o los acompahan estrechamente para indicar al au-
tor de un servicio del cual esos productos han sido objeto
(telas blanqueadas, tejidos que no encogen o inarruga-
bles, alfombras tratadas contra la polills,-ete.).

b) Las marcas de servicio que se emplean de diversas ma-
neras para indicar servicios que no se relacionan con pro-
ductos (bancos, seguros, transportes de personas, ofici-
nas de informacién, estaciones emisoras de radioc o tele-
visién, ete.).

En cuanto a prestacién de servicios se refiere, existe una ver-
dadera gama, ya que los servicios son una de las especies del gé-

(59) EBEdinundo GONZALEZ LLACA, Ob. cit. pfig. 106
(60} Raymond DUSOLIER, art. cit. piig. 205,
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nero satisfactores y habra tantos como necesidades haya que sa-
tisfacer.

Para la clasificacién de marcas de servicio, primero en Niza
(61) y después en Ginebra del 7 al 11 de mayo de 1962, un Co-
mité de expertos, quienes establecieron ocho categorias:

35.~—Publicidad y negocios,
36.—Seguros y finanzas,
37.—Construcciones y reparaciones,
38.—~Comunicaciones,
39.—Transporte y depésito,

40 .—Tratamiento de materiales,
41.—Fducacién y diversién,
42.—Diversos,

Desde el punto de vista econdémico, la prestacién de servi-
cios se equipara a la oferta de un articulo. La ciencia econémi-
ca habla de satisfactores. palabra que a la vez connota servicios
y mercancias; estas se representan materialmente y son identi-
ficadas mediante la marca industrial o comercial que ostenten y
aquéllos son intangibles, que para ser diferenciados se precisa
que al igual que los anteriores, lleven un signo que permita di-
ferenciarlos de otras prestaciones del mismo género o similares
adoptadas por terceros.

La marca de servicios, en nuestro mundo actual, es un he-
cho cuya existencia estd fuera de toda discusién., Algunas legisla-
ciones, entre ellas la nuestra, ain no terminan por incorporar
dentro de su legislacién positiva a dicha categoria de marcas, di-
ficultande con ello en nuestro pais la actuacién de la dependen-
cia administrativa encargada del control de la propiedad indus-
trial. No queremos afirmar que existe desproteccion, pero no se
puede registrar una marca de servicios porque la ley no prevé
esta categoria (como dato curioso, mencionamos que nuestra ley
en el articulo 263 L.P.I. hace referencia a los servicios).

La ley, como fenémeno cultural del momento, debe ser de
tal suerte maleable que se pliegue a las necesidades de la época.

(61) Raymond DUSOLIER, art, eit. pAg. 205,



El legislador mexicano debe percatarse que las leyes no son eter-
nas (cabe aputar la necesidad de que en el seno del Congreso de
la Unién debe existir una comisién encargada DE LA ACTUA-
LIZACION DE LAS LEYES); la Ley de la Propiedad Industrial
tiene casi tres decadas de existencia y pricticamente no ha su-
frido reformas y si en cambio, la vida social ha rebasado y des-
bordado los limites para los que fue creada en esa época.

Un pais que no adecta sus leyes a la realidad social del mo-
mento, comete un grave atentado contra su propio desarrollo;
en México desvirtia en parte la atencién de la justicia federal
pues dificulta la marcha de una buena administracién publica y
ante quien acude el particular al serle negado el regisiro de mar-
cas de servicio por parte de la autoridad administrativa; no por-
que estime su inexistencia, pues ya hemos dicho que tienen pro-
teccidn, sino porque la ley no establece el registro de tales mar-
cas. Se trata no de problemas de violacién de garantfas, sino de
lagunas de la ley, que deben ser colmadas, en suma, es proble-
ma de integracién.

En México, después de haberse revisado en Lisboa en 1958
el Convenio de Paris, de 1962 a 1965 se registraron marcas de
servicio y después de este afio, han sido negadas las solicitudes
que pretenden el registro de marcas de servicio.

A continuacién citamos algunas de las marcas que se regis-
traron para amparar servicios de divarsa indole:

ASTROJET.—Ampara servciios de vuelos de aviones nacio-
nales e internacionales, de pasajeros y de carga (Gaceta de la
Propiedad Industrial de febrero de 1962).

AZTECA DE ORO.—Ampara servicios aéreos para pasajeros,
correo y carga (Gaceta de mayo de 1962).

EXPRINTER.—Ampara servicios de promocién turistiea,
‘'servicios de venta de boletos para toda clase de transportes, ser-
vicios de reservacién de hoteles, ete. (Gaceta de abril de 1963).

INTERCONTINENTAL HOTELS.—Ampara servicios de La-
vanderia, salén de belleza y peluqueria, restaurante, servicio de
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cuarto, servicio de valet y servicios de reservaciones o viajes (Ga-
ceta de junio de 1963).

HERTZ.—Ampara servicios de alquiler de automéviles (Ga-
ceta de abril de 1964).

SHIRLEY.—Ampara servicios de hotel restaurante y servicios
al publico, ete. (Gaceta de abril de 1964).

AMPEC.—Ampara servicios de promocién publicitaria de

calzado (Gaceta de marzo de 1965),

WORLDVISION.—Ampara servicios especiales de asisten-
cia técnica, artistica, ete. (Gaceta de mayo de 1965).

MOVE Mm MASTER TRAVEL.—Para amparar toda clase
de servicios de seguros para mundanzas (Gaceta de octubre de
1967).

A esta lista podriamos agregar otras que omitimos por ra-
zones de espacio.

La Direccién de la Propiedad Industrial, con posterioridad
a los registros mencionados, se negbé a continuar registrando mar-
cas de servicio fundada en que ni la Ley de la Propiedad Indus-
trial ni su Reglamento prevén el registro de tales marcas; que
el articulo 71 del ultimo ordenamiento citado, en sus cincuenta
clasificaciones, se refiere exclusivamente a “los articulos o pro-
ductos” tangibles, esto es, los bienes de comercio materialmente
distinguibles mediante marcas.

Expone que nunca ha pretendido la inexistencia ni la despro-.
teccion legal de marcas de servicios, pues se trata en el primer
caso, de un fenémeno cuya existencia es inobjetable; en el se-
gundo, de un presupuesto legal, contenido en el Convenio de Pa-
ris, revisado en Lisboa en 1958. ‘

Por Wltimo, estima que a través de los articulos 229 y 263
L.P.1., se protege a los titulares de dichas marcas de servicio a
través de las declaraciones scbre confusién con el establecimien-
to, los productos o servicios de un competidor, Y ello, sin necesi-
dad de que se registre marca alguna de servicios,

Los particulares, ante el rechazo del registro de marcas de
servicio, han acudido al subterfugio de obtener la publicacién del
nombre comercial, tales como:
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CABLEVISION.—Nombre comercial que ampara servicios d.
radio y televisién (Gaceta de octubre de 1967).

" FIRST NATIONAL CITY BANK.—Nombre comercial que
ampara toda clase de servmxos bancarios (Gaceta de octubre de
1967).

Contra la negativa de registro de .marcas de servicio, algu-
nos particulares han ejercitado el juicio -de garaniias ante los dos
Jueces- de Distrito del Distrito Federal en materia administra-
tiva y la opinidn se ha dividido, pues en tanto que uno concede
la proteccién de la Justicia Federal, el otrola niega. Asi las cosas,
han acudido a la H. Suprema Corte de ‘Justicia,. quién por refor-
mas a la Ley de Amparo, turné los tocas al Tribunal Colegiado.
de Circuito, en donde ignoramos si se ha pronuncxado alguna sen-
tencia rzspecto al fondo. En algunos casos, al decretarse la cadu-
cidad de la instancia por inactividad procesal, se ha conflrrnado del
a quo la obtencxén de rngStros

Si nos hemos adherido al Convenio de Paris, revisién de Lis-
boa, st la autoridad administrativa admite como hecho real la
existencia de marcas de- servicio y en cierta forma-las protege,
lanzamos una pregunta:. ;por qué el legislador no reforma la
Ley de la Propiedad Industrial y termina por incorporar esta nue-
va figura que fuertemente golpea la puerta?, ;por qué el Ejecu~
tivo no inicia tal reforma?

9.—Derecho compm‘dcio. )

En la quinta Conferencia de revisién-de la Convencién de
Unién para la Proteccién de la Propiedad Industrial que tuvo lu-
gar en Lisboa, del 6 al 31 de octubre de 1958, a la que nuestro
pais se encuentra adherido por decreto de 15 de abril de 1964,
publicado en el Diario Oficial de la Federacién de fecha 11 do‘
julio de 1964, se adoptd por treinta y cuatro votos afirmativos y
cuatro abstenciones la insersién de las marcas de servicio, para -
lo cual se creé un nuevo articulo, el 6 sexies, que dispone: ‘Los
. pafses de la Unién se.comprometen a proteger las marcas de ser-..
vicio. No estdn obligados a prever el registro de estas mareas”,
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En el Segundo Congreso de la Asociacién Interamericana de
la Propiedad Industrial (ASIPI), celebrado en la ciudad de Li-
ma del dos al seis de diciembre de 1968, en donde participaron
106 delegados de 15 paises americanos, entre ellos México, en la
reunién plenaria del 5 de diciembre del propio afio, entre otras, .
se aprob6: Se recomienda: 1.—Que la legislacién debe reglamen
tar, por lo menos:... b) La concesién de registros de marcas de-
fabricas, comercio y de servicios... 10.—Que se adopten clasi-
ficaciones uniformes para marcas, patentes, especialmente la cla-
sificacién internacional de los productos o servicios a los que se
aplican las marcas de fibrica o de comercic adoptadas por el
Convenio de Niza de 15 de junio de 1957. (62) : o

En el Convenio Centroamericano para la proteccién de la Pro-
piedad Industrial de junio de 1968, celebrado en la ciudad de San
José, Reptiblica de Costa Rica, se establecié: Titulo IIL—De las
marcas; 9.—Principios generales. a) El Convenio adopta la cla-
sificacién de marcas en industriales, comerciales y de servicios,
pero su aplicacién se extiende a las marcas de toda clase de in-
dustrias: agricolas, pscuarias, forestales, extractivas, de caza, pes-
ca, construccién y transporte (63).

En el anteproyecto de Ley Uniforme de Propiedad Indus-
trial para las Américas, dispone el articulo 44—Las marcas re-
gistradas de acuerdo con esta ley, tendran garantizado su uso
exclusivo para distinguir productos o mercaderias, de otros, idén-’
ticos o semejantes, de procedencia diversa o de género de indus-
tria, comercio o servicio idéntico o a fin... 3) Se considera mar-
ca de servicio tode signo utilizado para distinguir la procedencia
del servicio prestado por quien ejerza actividad econémica, con
fines lucrativos (64). '

La Ley-tipo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Actos de
Competencia Desleal, para los Paises en desarrollo, establece:...
Parte I—Disposiciones generales: Art, lo.—Definiciones. .. b)

(62) Segundo Congreso do la ASIPI, Lima, 1978, R.M.P.I.A., No. 12, jul-die.
de 1968, pags. 193 a 20L

(63) David RANGEL M EDINA, Bl Convento Comtroamericomo para la Prople-
dad Industrial, R.ALP.T.A., No. 11, ene-jun. de 1048, phg. 16,

(64) R.M.P.IA. No 7, enc.jun. de 1066, pag. 226,
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Marcas de servicio: Todo signo visible que sirve para distinguir
los servicios de una empresa de los dz otras empresas (65).

En la exposicién de motivos del anteproyecto de Ley Uni-
forme de Propiedad Industrial para las Américas, sus autores, los
doctores Custodio CABRAL DE ALMEIDA y Helio DEE ARAUJO
manifestaron: 23.-—La mas sobresahente innovacién es la regla-
mentacién de las marcas de servicios, para el reconocimiento de
todos los sistemas juridicos de América... (66).

La Ley americana, el Lanham Act. de 5 de julio de 1946, en
su articulo 45, define la marca de servicio como: “Una mareca
utilizada para la prestacién de un servicio, o para la publicidad
relacionada con ella, para identificar el servicio prestado por ‘una
persona y distinguirlo de los servicios prestados por los demas.
Este término comprende sin limitacién, las marcas, los nombres,
sfmbolos, titulos, designaciones, y divisas (slogans), palabras ti-
picas y caracteristicas utilizadas en el comercio por la radio o
por otros medios de publicidad” (67).

La Ley canadience de 14 de mayo de 1953 incluye la marca
de servicio en la nocién general de marca: “Una marca qu= es
empleada por una persona con el fin de distinguir mercancias fa-
bricadas, vendidas, dadas en arrendamiento o alquiler, o de ser-
vicios alquilados o ejecutados por ella, de mercancias fabricadas,
vendidas, dadas en arrendamiento o alquiladas, o de servicios al-
quilados o ejecutados por otros” (68).

La Ley de Corea del Norte puesta en vigor el 28 de noviembre
de 1949 precisa: “La marca de servicio en una marca utilizada
por una persona para que el ptblico distinga o identifique sus ser-
vicios” (69).

La Ley haitiana de 22 de julio de 1964 dispone que: “To-
do fabricante, comerciante o sociedad tiene derecho... de distin-

(65) R.M.P.I.A. No. 10, jul-dic, de 1068, pfig. 338. )
(66) R.M.P.T.A. No. 6, jul-die. do 1965, pag. 331.
(67) R M.P.I.A. No. 6, jul-dic. de 1965, php. 284.
(68) R.M.P.I.A. No. 6, jul-dic. de 1965, phg. 284.
(69) R.M.P.I.A. No. 6, jul-die. de 1965, phg. 284,
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guir-por medio de'mardas especiales el alquiler o'la publicidad:-de
los servicios que ofrece al publico. Estas marcas llamadas- de “ser-
vicio, se equiparan a las marcas de fibrica o de comercio. Pue-
den ser registradas como marcas de servicio especialmente, los
titulos de los programas de radio y de televisién, los nombres de
personajes, aunque estos programas puedan de por si hacer pu-
blicidad ajena” (70).

Brasil, con fecha 28 de febrero de 1967, promulgé su Decreto-
Ley No. 254, el cual contiene el Cédigo de la Propiedad Indus-
trial, que en el Titulo II, Capitulo I, Seccién I, Articulo 70 dispo~
ne: “El uso exclusivo de un marea de fabrica, de comercio o de
servicio, sera garantizado al industrial, al comerciante o al pro-
fesional que la registre conforme a las disposiones del presente
Cdédigo” (71),

La Ley francesa scbre marcas de fabrica, de comercio o de
servicio dispone: Articulo lo—“Se consideran como marcas de
fabrica, de comercio o de servicio los nombres patronimicoes, los
pseudénimos, los nombres geograficos, las denominaciones arbitra-
rias o de fantasia, la forma caracteristica del producto o de su
acondicionamiento, las etiquetas, envelturas, emblemas, gra-
bados, timbres, sellos, vifetas, orillos, ribetes, combinaciones o
disposiciones de colores, dibujos, relieves, letras, cifras; divisas
y, en general, todos los signos materiales que sirvan para distin-
guir los productos, efectos o servicios de una empresa cualguie-
ra’ (72).

El camino trazado en las Convenciones, asi .como por las le-
gislaciones de paises como Brasil, Canada, Dinamarca, Estados
Unidos, Egipto, Francia, Filipinas, Haiti, Hungria, Iran, Italia, M6-
naco, Noruega, Suecia, Yugoeslavia y otros mas, debe constituir
una guja para que el nuestro también incluya en su legislacién

(70) Pierre JEAN POINTET, R.M.P.I.A. No. 9, enejum. de 1967, phg. 90.

(71) La Propriété Industrielle, Revue mensuelle des Bureaux Internationaux refi.
nis pour la Protection de la Propristé Intellectrelle (BIRPI), Geneve, No,
12, dec. 1968, phg. 358.

(72) Ley francess sobre marcas, publieads en R.M.P.I.A. No. 8, jul-dic. de
1865, phg. 400,
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positiva a esta figura cuya realidad social esti latente en nues-
tro México. Sélo falta que el Estado termine por incorporar en
la Ley de la Propiedad Industrial el registro de la marca de ser-
vicio.
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CAPITULO III

‘1.—LA MARCA, LA MARCA DE SERVICIO, EL. NOMBRE
COMERCIAL, LA MUESTRA O EMBLEMA Y EL AVI-
SO COMERCIAL.

2.~-AFINIDADES Y DIFERENCIAS ENTRE ESTAS FI-
GURAS.



1. —-—La marea, la marca de servicio, el nombre comercial, lo mues-
" tra o emblema y el aviso comercial,

Las figuras mencionadas forman una parte de la propiedad
industrial conocida bajo el epigrafe de signos distintivos. Por ha-
berse tratado las dos primeras en el capitulo que antecede, pro-
seguiremos con el nombre comercial.

Para MAUNORI, “nombre comercial es la denominacién usa-
da, el vocablo empleado por un comerciante para designar su es-
tablecimiento mercantil o fabril” (1).

. HUMBLET lo define “comno la designacién particular bajo la
cual una casa de comercio es conocida, con independencia del
nombre de su titular, y sea ella o no una sociedad” (2).

SEPULVEDA expresa que “el nombre de comercio sirve pa-
ra identificar a un comerciante, a su negociacién, para distinguir
la actividad comercial de una persona de la de otra” (3).

En su tesis profesional, GONZALEZ MENDEZ expresa que
'“a] nombre comercial constituye un bien inmaterial, sobre el cual
el comerciante que primero lo adopta en un género determina-
do, tiene un derecho absoluto y exclusivo. A cualquiera puede
prohibirle que adopte una denominacién capaz de confudirse con
la suya, Ni aun el que lleve el mismo nombre civil podry usar-
lo como nombre comercial, a menos que introduzea algunas adi-

(1) Citado por Paseunl DI GUGLIELMO, Ob. cit. pig. 120,

{2) Idem. phg, 121
(3) OCésar BEPULVEDA, El Sistema Mexicano de Propiledad Industrizl, pig. 99.



ciones y especificaciones que sirvan para distinguirlo de la de-
nominacién ya adoptada por otra persona” (4).

Nosotros entendemos por nombre comercial el que ostenta
un establecimiento o negociacién, con el objeto de poderse dife-
renciar las actividades econémicas de un comerciante de las de
sus compatidores de su misma especie o similares. Adoptamos el
término actividades econémicas, para comprender tanto los bie-
nes como a los servicios.

.+ -Es frecuente, sobre todo tiratandose de .personas -morales,
gque su nombre o razdn social coincida con el nombre de su esta-
blecimiento o negociacién comercial. El nombre comercial, en tér-
minos generales se adopta libremente, Respecto a sociedades, exis-
ten disposiciones que establecen como debe formarse su denomina-
-cién o razén social; asi, podemos contemplar tres hipétesis;

Primera.—Tratandose de sociedades de personas, como la so-
.ciedad en nombre. colectivo y la sociedad en comandita simple,
-disponen-los articulos 25 y 51 de la Ley General de Sociedades
Mercantlles, debera emplearse “una razdén social”, la cual se for-
maré (art, 27 L.G.S.M.) con el nombre de uno o mas socios, y
‘cuando en ella no figuren los de todos, se le anachran las pala-
bras “y compania” u otras equivalentes. :

Segunda.—La sociedad anénima es la que existe bajo una
denominacién, la cual se formara libremiente, pero serd distinta
ala de cualquier otra sociedad y se le afiadiran las palabras “So-
ciedad Andénima o su abreviatura S. A.” (arts. 87 y 88 L.G.S.M.).

Tercera—Las sociedades de tipo intermedio, como la socie-
dad de responsabilidad limitada y la sociedad en comandita por
acciones, se formaran por una razén social o bien por una deno-
minacién, seguida del tipo de sociedad que se trate o sus abre-
viaturas’ (Arts, 59 y 210 L.G.S.M.).

La inscripcién de’las sociedades en el Registro Pablico -de
Comercio es obligatoria (arts, 16 frace. II y 21 frace. I del Cé-
digo de Comercio), en tanto que la publicacién del nombre co-

(4) Pastor GONZALEZ MENDEZ, La Naturaleza y la Tutela del Nomhbre Comer.
cial, U.N.A. M. Facultad de Derecho, México, 1954, pag. 24,
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mercial en la Gaceta.de la Propiedad Industrial es potestativa
(Art. 216 1..P.1.). .

En México no es registrable el nombre comercial; el dere-
cho de propiedad que la ley confiere a su titular se obtlene del
primer uso que del mismo se haga (art. 214 L.P.1.). La Ley
s6lo prevé la publicacién en la Gaceta, para lo cual exige la com-
probacién actual de uso (arts. 216 a 220 L.P.I.). Aqui encon-
tramos otra aplicacién de la propiedad in faciendo,

La publicacién en la Gaceta tiene por efectos: dar publici-
dad; precaverse de incurrir en dolo en el caso de existir un nom-
bre anterior; indirectamente, impedir la publicacién ulterior de
un nombre igual o semejante que ampare establecimientos del
mismo género o similares (art. 219 L.P.I1.).

El nombre comercial puede formarse: con el nombre o de-
nominacién de una sociedad; con el nombre civil del propietario
o por la adopcién de un nombre de fantasia, caso este tltimo el
més frecuente y tipico, A nadie podra negarse el derecho de usar
en su establecimiento palabras o frases que se limiten a men-
cionar y descrilxir propia y simplemente los productos que allf
se expenden o fabrican, o bien servicios que se ofrezcan o que
constituyan la denominaci6n genérica de les de su especie.

El signo bajo el cual se ampare el nombre comercial, debe
ser: “distintivo, especial. novedoso y licito” (5).

Estos caracteres ya fueron tratados en el capitulo anterior
cuando nos referimos a las mareas.

La proteccién que la Ley confiere al propietario de un nom-
bre comercial es valida en la extensién del campo des “la cliente-
la efectiva” (art. 214 L.P.I. Gltima parte), pero no aclara la Ley
qué es lo que debemos entender con esta frase.

Por clientela efectiva de una negociacion mercantil, para los
efectos del articulo 214 L.P.I. —nos dice BARRERA GRAF—
“debzmos entender toda la que acude o puede acudir a ella pa-
ra la satisfaccién de sus necesidades, con las mercancias produ-

(5) Tarique CORREA, Proteccién del Nombre Oomercial en México, R.M.P,1.A.
No. 1, Ene-Jun/63, phg. 24
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cidas o vendidas, o con los servicios prestados, sin que el flujo
relativo de los clientes se vea impedido por otra empresa que,
al usar un nombre igual o semejante, provoque la confusién al
pablico” (6). )

Nosotros estimamos que al imitarse un nombre comercial se
induce al publico a incurrir en el error de que se trata del esta-
blecimiento que ostenta el nombre imitado y se desvia o se trata
de conducir a la clientela hacia el establecimiento o negociacién
que usa el nombre imitador. Creemos irresoluble el problema de
determinar el campo de la clientela efectiva a que se refiere la
Ley, y no vemos razén alguna, dados los medios modernos de co-
municacién y difusién, para que los derechos de propiedad se li-
miten a una parte del territorio necional; creemos que al igual que
las marcas famosas, existen nombres comerciales de reconocido
prestigio que se conocen en toda la Reptablica y su titular debe
gozar de la misma proteccién que tienen las marcas. Al existir
nombres comerciales iguales o semejantes en el pais, el piblico
puede sufrir confusion y creer que se trata de alguna sucursal, por
lo cual estimamos conveniente una reforma para suprimir la ex-
presién vaga de la “extension del campo de la clientela efectiva”
y ampliar la proteccién a todo el territorio nacional, sin limitarse
a un radio determinado, al menos, como ya dijimos, en tratindo-
se de nombres comerciales de fama,

El afectado por una imitacién dispone de las siguientes accio-
nes: la de declaracién administrativa de imitacién, que se ejerci-
ta ante la Direccién General de la Propiedad Industrial; la de ce-
sacién de los efectos del nombre comercial del imitador, si ya se
publicé en la Gaceta, a través del ejercicio de la aceién inhibitoria
(art. 216 L.P.1); la accién de danos y perjuicios, si se han causa-
do y se pueden probar, cosa que en la practica resulta dificil; y la
accidén penal a que se refiere el capitulo II del Titulo Octavo de la
L.P.I. que establece sanciones muy bajas por cierto; ademés, como
las penas son alternativas, si el juez impone una sancién pecunia-
ria la proteccién que se da al nombre comercial resulta ilusoria o

muy precaria.

(8) Jorge BARRERA GRAF, Ob. cit. pig. 269,
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Es imperativa una reforma para establecer el registro del
nombre comzsreial, su proteccién nacional en su caso, asi como pro-
cedimientos adecuados para nulificar su registro cuando existan
razones fundadas y a fin de que se prevean sanciones para repri-
mir con energia a guienes se aprovechen de lo que otros han logra-
do con esfuerzo, todo ello, enmarcado dentro de un procedimiento
agil y expedito que venga a constituir una verdadera proteccién y
no una quimera,

La muestra o emblema.

La muestra, emblema o ensefia viene a constituir la represen-
tacién simbdlica de la negociaci6n; es el signo accesorio que la com-
pleta y sirve de atraccién a la clientela, Es la sefia que distingue a
la casa que la posee, de las demds, pues hiere a la imaginacién y
atrae la atencién de los clientes,

Adem4s de las palabras, una negociacién es susceptible de iden-
tificarse a través de signos, dibujos, esculturas, grabados, etc., que
sirven pra individualizar el local en el que se ejerce una actividad
econdémica. comprendiendo con esta ultima expresién tanto los
bienes como los servicios. '

El emblema viene a constituir, aiin cuando no siempre, la re-
presentacion pléstica del nombre que ha adoptado una negociacién
o incluso que acompafia a una marca, Es en suma la plasmacién
grafica de la expresién verbal que identifica la negociacién o las
marcas: v. gr. la representacién de un oso negro como simbolo, ser-
vird para identificar la negociacién Oso Negro y sus articulos; la
de un conejo indicard la de dicho animal; el pegaso rojo sirve para
representar una prestigiada marca de aceites; la figura de un cha-
rrito con las piernas arqueadas evoca a PEMEX, etc.

La legislacién mexicana, en el segundo parrafo del articulo 97
dispone: “Pueden igualmente, constituir una marca... los emble-
mas distintivos de sus establecimientos, aplicados a las mercan-
cias que vendan...”,

Creemos que el emblema debe ser tratado en forma auténoma
a los demés signos distintivos, pues posee caracteristicas peculia-
res que lo distinguen de los demis,
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El aviso comercial

El aviso comercial “sirve para llamar la atencién hacia un es-
tablecimiento o hacia la mercancia determinada, para realzar las
bondades d= éstos y atraer 4 la clientela” (7).

En el Convenio Centroamericano para la Proteccién de la
Propiedad Industrial (8). en el articulo 59, se le designa como:
“expresiones o sefales de propaganda’ y se le sujeta a las dispo-
siciones sobre marcas y nombres comerciales en lo que no sean
incompatibles, ya que la finalidad del anuncio es atraer la atencién
del publico sobre un determinado producto, servicio o estableci-
miento.

El articulo 60 del Anteproyecto de Ley Uniforme de Propie-
dad Industrial para las Américas (9), presentado en el Congreso
de ASIPI celebrado en Buenos Aires dz=1 5 al 11 de noviembre de
1965, dispone: ‘“‘Se entiende por sefial o expresion de propaganda
toda forma o medio utilizadc para destacar las cualidades de un
producto o para recomsndar cualquier actividad profesional, en el
sentido de atraer la atencién de los consumidores o clientes”.

La Ley mexicana de la Propiedad Industrial establece en su
articulo 209.—“Toda persona que para anunciar al ptblico un co-
mercio, una negociacién o determinados productos, haga uso de
avisos que tengan sefialada originalidad que los distinga facilmen-
te de los de sus especies, puede adquirir el derecho exclusivo de
seguirlos usando y de impedir.que otras personas hagan uso de
avisos 1guales o semejantes, al grado de que se confundan en su
conJunto :

En las definiciones citadas y otras que omitimos. se utilizan
diversos términos, tales como: “expresiones o sefiales de propa-
ganda”, “avisos comerciales”, “slogans”, “anuncios comerciales”.
etc., denominacién esta dltima que estimamos adecuada, pues co-
mo expresa RANGEL MEDINA (10), “es ev1dentemente mas apro-

(1) Csar BEPULVEDA, Ob, eit, pAg. 112,

(8) David RANGEL MEDINA, art. cif. pag. 21-22.

(9) R.M.P.I.A. No. 7, cnero-junic de 1006, pig. 228

(10) David RANGEL MEDINA, art. cit. phg. 2L et
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<piada por su sencillez y por constituir la designacién genérica que
comprende entre otros elementos de difusién, las expresiones y se-
nales de propaganda”.

Nosotros entendemos por anuncio comercial todo signo o me-
dio empleads por una persona para difundir, con fines de propa-
ganda, cualquier mencién referida a los signos distintivos. con la
finalidad de llamar la atencién del consumidor o cliente,

El anuncio comercial, juridicamente hablando, es la propie-
dad que se tiene sobre los mensajes publicitarios que tienden a des-
tacar las cualidades de los articulos o de servicios, emblemas, nom-
bres comerciales, considerados individual o genéricamente.

La legislacién mexicana inexplicablemente limita los efec-
tos del registro de los avisos comerciales a un lapso de diez afios
que no admite ulterior renovacion, cayendo después al dominio
publico (art. 210 L.P.L),

No entendemos cuél haya sido el propésito del legislador al
limitar los efectos del registro del aviso comercial. Estimamos ne-
cesaria una reforma que establezca la renovacién periédica inde-
finida como se hace con la marca y el nombre comercial, exigien-
do desde luego la comprobaciéon de uso, pues no encontramos ra-
zén para que sus efectos sean efimeros.

2—Afinidades y diferencias entre estas figuras.

Todas las figuras que hemos mencionado en el apartado an-
terior coinciden en fomar parte de la negociacién y en particular
de los llamsados signos distintives. En gran parte, el éxite de uha
negociacién depande de todas ellas. Por lo que a las diferencias
que entre ellas existen, creemos se aprecian facilmente, pues son
institutos juridicos aplicables a objetos diferentes, de por si no con-
fundibles, por lo que preciso es que se regulen con absoluta inde-
pendencia, ya que cada uno tiene sus particularidades y notas.

As{ como el nombre identifica a la persona, la marca sirve-
para diferenciar mercancias o servicios, es el signo que sefiala los
articulos fabricados o producidos por una persona, asi como los
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servicios que bajo tal signo se ofrecen; el nombre comercial es la
razén social, denominacién, nombre propio o de fantasia que iden-
tifica un local comercial o una negociacién; el emblema hace lo
propio por medio de la representacién plastica; finalmente, el avi-
so comercial, se representa por el anuncio publicitario que tiene
por finalidad la difusién de marcas de objetos o de servicios, la de
nombres comerciales o de emblemas, con miras a despertar el in-
terés del consumidor,
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CAPITULO 1V

1—EL USO DE LA MARCA Y SUS CONSECﬁENCIAS.

2~USO FORZOSO, LEYENDAS OBLIGATORIAS, POTESTA-
TIVAS Y PROHIBIDAS.

3~—SOLICITUD Y REQUISITOS FORMALES PARA OBTENER
SU REGISTRO.

4—EL REGISTRO MARCARIO,

5—~LAS MARCAS INTERNACIONALES, NOTORIAS O DE
GRAN FAMA.



1~—El uso de lo marca y sus consecuencias.

Usar significa emplear una cosa (1).

En materia marcaria son tres los sistemas bajo los cuales se
adquiere la propiedad originaria del derecho sobre la marca: El
sistema declarativo (clasico francés hasta 1964) (2), por virtud del
cual el derecho se adquiere mediante el primer uso; el sistema
constitutivo (cuyo principal exponente es Alemania), basado en
razones de seguridad juridica, en el cual priva el registro, y el sis-
tema mixto (seguido por México), también llamado del efecto atri-
butivo diferido, en el cual se reconoce valor a la prioridad del re-
gistro, pero concomitantemente es impugnable durante determi-
nado plazo, o incluso sin limite de tiempo en otros.

En principio, nuestra legislacion acepta que mediante el uso
se puede adquirir el derecho a utilizar una marca, pero el derecho
al uso exclusivo solamente se obtiene mediante su registro (art.
96 L.PL).

Siguiendo la afortunada frase de SONIA MENDIETA (3),
afirmamos que: “el uso hace nacer el derecho; el regisiro lo hace
efectivo”.

El articulo 100 L.P.I. consagra este principic al disponer que
cuando una persona que usaba ya la marca posteriormente registra-
da por el tercero, presente a su vez su solicitud, dentro de los tres

(1) Pequefio Larousse ilustrado, Rditorial Laronsse, México, 1960, pig. 1044,

(2) Albert CHAVANNE, R.M.P.I.A. No, §, ene.jun. 1065 pag. 122,
(3) Sonis MENDIETA, ari. cit, pig. 158,
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afios de efectuado el anterior, la marca registrada quedard sujeta
a lo que previene la fraccién segunda del articulo 200 de la propia
ley, que a su vez dispone: “Cuando la marca haya sido usada en
la Republica con anterioridad a la fecha de la mareca registrada,
con tal que el que haga valer el derecho de uso, presente su soli-
citud de registro a la Secretaria de Economia Nacional (actual Se-
cretaria de Industria y Comercio), dentro de los tres anos de pu-
blicado el primero en la Gaceta de la Propiedad Industrial, y com-
pruebe haber usado la marca durante todo ese tiempo aplicacién
de la propiedad in faciendo), y haber principiado a usarla antes
que el registrante primitivo”, el registro serd nule.

Aun cuando expresamente no lo dispone nuestra ley, en for-
ma impropia se presentan dos posibilidades de que coexistan varias
marcas iguales: primera.—Cuando haya varias marcas iguales no
registradas y, segunda.—Cuando se registra una marca, existe otra
igual que se ha usado por maés de tres afios antes y el usuario de

esta Gltima no solicita se nulifique el registro de la otra (art. 99
LP.L).

Realmente el segundo caso es dificil que se presente; sin em-
bargo, creemos que el citado articulo debe desaparecer. Por otra
parte, el plazo de tres afios que establece la frace. II del articulo
200 L.P.I. para impugnar el registro nos parece excesivo, ya que
un tercero de buena fe, sin conocer el previo uso de una marca,
que estuviera haciendo otra persona, puede obtener su registro,
realizar fuertes erogaciones para conquistar un mercado, y cuan-
do la marca fuera conocida, podria verse desposeido por quien
comprobara haberla usado con anterioridad.

Creemos que deberia ordenar la ley que al tramitarse el regis-
tro de una marca y no existir anterioridades en el Registro, se pu-
blicara la solicitud en la Gaceta y en algin diario de los de mayor
circulacién, que se pretende el registro de determinada marca, se-
fialar un plazo perentorio para que quien crea tener mejor derecho

"se oponga al registro y transcurrido el plazo que se fije, sin ha-
“berse presentado oposicién, se confiera al solicitante el registro,
quien asf, tendria la seguridad de que su marca no podria ser nu-
lificada posteriormente en el supuesto de existir otra persona que
ya la usaba,
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Ademds del registro, deberia la ley exigir la comprobacién del
uso de las marcas dentro de un término breve, pues creemos no
deben existir las marcas ociosas, llamadas por la doctrina de pro=
teccion o de defensa; la propiedad debe descansar sobre el uso efec-
tivo, que hemos dado en llamar propiedad in facingdo.

2.—Uso forzoso. Leyendas obligatorias, postestativas y prohibidas.

“El- comerciante tiene el derecho de usar su marca; pero la’
ley puede convertir el uso de la marca en una okligacién por parte
del comerciante, como sucede actualmente con las medicinas de
patente. El Estado desea controlar el empleo de cierta mercancia
y_conocer su origen: en tal caso fuerza al comerciante a estampar
su marca en la mercancia” (4).

“Las marcas compulsivas —nos dice SONIA MENDIETA—
(5), se usaron en los tiempos del Imperio Romano-Bizantino pero
adguirieron mayor auge en la Edad Media, basdndose en el prin-
cipio de proteccién al consumidor., Un estatuto de Eduardo I de
Inglaterra en el afio 1300 reglamenta el uso obligatorio de marcas
en los objetos de plata; en 1492 Eduardo VIII también declara obli-
gatorio el uso de marcas para los objetos de plata y en 1739 se ex-
pide un estatuto para el uso de marcas en la joyeria”.

“En Francia —prosigue la mencionada autora— las telas lle-
vaban cinco marcas, a decir, la del tejedor, la del tehidor, la del
inspector del gremio, la del mayorista y en algunos casos la del fa-
bricante real”.

Entre nosotros —expresa IBARROLA— “fue obligatorio en
la épcea colonial el uso de la marca para los plateros y joyeros al
vender alhajas o metales preciosos, ya que fueren elaborados por
ellos o ya importados del extranjero. Necesitaba tal mercancia tres
requisitos: estar arreglada a la ley, tener la marca del artifice y
tener la marca publica: se hacia esto para saber sobre quién re-
cafa la responsabilidad si en la ley del metal se cometia algin frau-
de, y por eso todos los plateros debian tener marca propia que ha-

(4) Antonio DI} IBARROLA, Ob. cit. pag. 225.
(5) Sonin MENDIETA R, R.M.P.I.A. No. 1, Ence-Jun. 1063, pfigs. 60-70,
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bian de mostrar al Ayuntamiento y que no podian variar sin algiin
motivo. (La ley del metal es la tolerancia de otros mstales distin-
tos que le dan la debida consistencia, Asi la plata no se vende, ni
puede venderse pura: 9,925 de plata estdn unidos a 0.075 d= cobre
o latén comunmentz) Se necesitaba ademas, después de la marca
del artifice, la de un oficial cuya misién era pesar las monedas,
examinar su ley y marcar las alhajas de oro y plata; éste era un
oficial phiblico llamado el contraste. Las autoridades visitaban con

el fiel contraste los mercados y ferias, platerfas y puestos d= su
distrito” (8).

“El legislador mexicano impone la obligacién de adoptar mar-
cas en ciertos productos, persiguiendo con ello: salvaguardar .el
prestigio de la industria nacional, determinar la procedencia de
las mercancias y satisfacer necesidadss de orden publico” (7).

El Estado, por razones de orden ptblico, en ciertos productos
declara obligatorio el uso de la marca, pero de ninguna manera el
registro de la misma, al menos por lo que a la L.P.I, se refiere, pues
v. gr. tenemos el registro obligatorio de marcas medicinales ante la
Secretaria de Salubridad. También en algunos ramos se ha intro-
ducido la modalidad de exigir la norma oficial de calidad, la cual
sefiala los requisitos minimos a los que se deben adecuar los ar-
ticulos normalizados. Esto se observa sobre todo en articulos desti-
nados a la exportacién para evitar el desprestigio.

Con base en los articulos 98, 155 L.P.I, y 77 de su Reglamento,
se han publicado diversos decretos al respecto:

El de 24 de mayo de 1949, que declara obligatorio el uso de
marcas para medias de nylon y de otras fibras artificiales o sinté-
ticas.

El de 4 de octubre de 1952,(que declara obligatorio el uso de
marcas en articulos de viaje, asi como en cinturones, carteras, mo-

(6) Antonio DE IBARROLA, Ob, cit. (cita de ln ley 2, titule JI, libre 9), No-
visimp Recopilacién).

(7) David RANGEL MEDINA, Las marcas y sus leyendas obligatorias, México,
1958, phgs. 56 ¥ 5T, .
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nederos, etc. que se fabriquen total o parcialmente con piel en la
Republica.

El de 10 de octubre de 1952, que declara obligatorio el uso de
marcas en prendas de vestir.

El 28 de noviembre de 1952 se declara obligatorio el uso de
marcas para todos los articulos de plata labrada, plateados o de

alpaca, que se elaboren en la Reptblica o se pongan a la venta en
alla.

Los motivos para imponer el uso forzoso de las mareas son va-
riados en cada uno de los referidos Decretos, pero en todos se adu-
cen razones de orden ptblico. El legislador faculté discrecional-
mente a la Secretaria de Economfa (actual Secretaria de Indus-
tria y Comercio) para declarar. en cualquier momento, la obliga-
toriedad dsl uso de marcas en articulos que por su naturaleza,
origen o aplicacidén se relacionan estrechamente con la economia
del pais y las necesidades plblicas (art. 98 L.P.L.).

Dentro del plazo que en cada caso esfiale la declaratoria de
la Secretaria de Economia, los obligados deberan acatarla presen-
tando al efecto una manifestacion en donde se expresen: el nom-
bre del propietario, ubicacién de la fabrica, taller o lugar en don-
de se elaboren los productos (nosotros incluiriamos los servicios,
en su caso), y los demds datos que prevenga el Decreto en cues-
tién (art. 77 Regl. L.P.L).

El incumplimiento de las disposiciones normativas de marcas
obligatorias o la inoportuna presentacién de la manifestacién se
sancionan en los términos del art. 270 L.P.1.,, con multa de diez a
diez mil pesos, seglin la gravedad de la falta, que quedard sujeta
al juicio de la Secretaria mencionada.

Leyendas obligatorias .

Independientemente de la obligatoriedad o no de la marca.
el legislador consideré la conveniencia de que en las etiquetas que
generalmente acompafan a los articuloes, se hagan algunas men-
ciones que segin el caso, pueden ser obligatorias o discrecionales,
e incluso existen ciertas prohibiciones. .
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El articulo 141 L.P.I. dispone que: “Las marcas registradas en
Meéxico deberan llevar en forma ostensible. .. la leyenda MARCA
REGISTRADA, o la siguiente abreviatura MARCA REG. No sera
admisible otra leyenda, traduccién ni abreviatura alguna diferen-
te de la sefialada, salvo la de MARCA IND. REG., si se prefiere,
y si la marca fue registrada durante la vigencia de las leyes ante-
riores a la de 1928. Debs=ra expresarse también, LA UBICACION
DE LA FABRICA O ESTABLECIMIENTO. La omisién de estos
requisitos no afectara la validez de la marca, pero privard al pro-

pietario DE LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES que conce-
de el Titulo Octavo de esta ley”.

Comentando la disposicién transcrita, no entzndemos la razén
por la cual el legislador enfatizé limitativamente en las abrevia-
turas o texto de la leyenda, ya que para denotar que la marca se
encuentra registrada, pensamos que cualquier abreviatura ade-
cuada cumpliria ese cometido: sin embargo, cabe advertir que el
estricto cumplimiento de tal disposicién constituye un requisito
previo para el ejercicio de las acciones civiles y penales contra los
infractores de derechos marcarios.

El articulo 142 L.P.I. dispone que: “Cuando se trate de pro-
ductos de elaboracién nacional, la ubicacién de fabrica que debe-
ra indicarse en las marcas, atin cuando aquellas se fabriquen tam-
bién en el extranjero, seriq unicamente la de México”.

Esta disposicién tiene por objeto proteger al consumidor de
fabricantes poco honrados, que fabricando articulos en el pais pre-
tenden darles apariencia extranjera, La misma finalidad persigue
el articulo 143 LP.I. al disponer: “Cuande un fabricante tenga
su establecimiento ubicado en el extranjero y los articulos que
ponga en el comercio de la Republica sean producidos o elabora-
dos en ésta por otro fabricantz, por cuenta del primero, la ubica-
cién de la fabrica, que debsrd aparscer en la marca, de conformi-
dad con el articulo anterior, serd esta dltima, atn cuando la fa-
brica no pertenezca al propietario de la marca”.

Todos los productos nacionales con marca registrada o no, ds-
Lberan ostentar la leyenda HECHO EN MEXICO, o ELABORADO
EN MEXICO o bien PRODUCIDO EN MEXICO, seglin el caso. Su
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omi 5160 se traduce en la imposicién de sancionesde caricter econé-
mico o corporal (arts. 145 y 261 .L.P.1.). Respecto de marcas de
servicio estimamos que las anotaciones deberan hacerse en la eti-
queta, factura, folleto, etc.

Las marcas de uso obligatorio deberan expresar la ubicacién
de la fabrica y el nombre del propietario donde se elabore el pro-
ducto a que se apliquen y si estdn o no registradas, el domicilio,
nimero de empadronamiento de ingresos mrecantiles del propie-
tario, asi como demés menciones que considere conveniente la Se-
cretaria de Economfa en atencién a la naturaleza, calidad y demés
caracteristicas del producto (art. 155 LP.1.),

En los casos de licencia de uso, deberd mencionarse el nombre
del usuario registrado de la marca, asi como la ubicacién del lu-
gar donde se fabrican o producen los articulos (art. 155 L.P.L).

Leyandas potestativas,

Como su nombre lo indica, son aquellas menciones o textos
que pusden anotarse o no seguin el criterio del propietario de la
marca de que se trate, tales como la designacién de las marcas en
idioma extranjero, a condicién de que los articulos que amparen
estén exclusivamente destinados a la exportacién (art. 149 L.P.1.),
el hecho de no ser necesario inscribir en los registros la ubicacién
de un nuevo establecimiento como subsidiario del principal, (art.
152 L.P.L) etec,

Leyendas prohibidas.

Para evitar que el pablico sea defraudado con menciones de
marcas en nombres extiranjeros, anotaciones falsas, indicaciones
de estar registrada una marca siendo esto falso, etc., la ley con-
tiene prohibiciones y sanciones a quienes incurren en tales su-
puestos (arts. 147, 148, 149, 150, 151, 153, 259, 260, etc. L.P.1L).

3.—Solicitud y requisitos formales para obtener su registro.

. La solicitud de registro puede ser efecutada por cualquier
persona que se crea con derecho a ello, por si o mediante mandato
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conferido en los términos de la legislacion civil (aris. 113 y 114
LP.I). Sin relacionar los mencionados articulos con el 96, apa-
rentemente no se requiere la calidad de industrial o comerciante,
porMal motivo, estimamos la conveniencia de que la ley sea més
explicita al respecto para evitar su trafico.

El registro de una marca se inicia con la presentacién de una
solicitud ante la Direccién General de la Propiedad Industrial y
previo examen de que no existen anterioridades, que no se esta en
el caso de las prohibiciones a que la léy se refiere o que se ha ‘cum-
:;plido con las disposiciones legales y reglamentarias, procede a
conferirse al solicitante el registro de su marca mediante la ex-
pedicidon del titulo correspondiente, que contendra:

a) NUmero de la marea.

b) Fecha legal del registro, la de prioridad en su caso y la
de expedicidén del titulo,

c¢) Nombre del titular. ,
d) Ubicacién del establecimiento principal del propietario.

e) También se acompaiaré al titulo una copia de la descrip-
cién, de reserva, y en todo caso, el marbete, etiqueta o re-

produccién del ejemplar exhibido al solicitar el registro
de la mareca.

El titulo donde consta el registro de la marca, ampara la pro-
piedad de los derechos que de la misma se deriven y constituye el
medio legal de probar con autenticidad dicha propiedad,

4 —El registro marcario,
MR,

En México, la institucién del registro es ampliamente conoci-
da y aceptada, “Funcionan treinta y seis registros piblicos espe-
ciales” (8). Entre ellos est4 el de la propiedad industrial.

El registro marcario descansa en el principio de la seguridad
juridica y consiste en la inscripcién que se haga en el Registro de
la Propiedad Industrial de una marca.

(8) Martin CASTRO MARROQUIN, Reorganizacién y Organizacién del Derecho
de Registro Foro de México, Ndms, 110.113, pag. 93.
KA
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En nuestro pais no necesariamente se requiere el registro de
marcas; sin embargo, es conveniente y recomendable obtener su
registro, ya que la falta del mismo trae como consecuencia la falta
de legitimacién para el ejercicio de la accién penal cuande asi
competa.

El registro marcario, entre nosotros, es constitutivo-relativo
y consiste en el acto administrativo ptblico, por virtud del cual,
la Direccién General de la Propiedad Industrial, dependiente de
la Secretaria de Industria y Comercio, previo el cumplimiento de
las disposiciones legales y reglamentarias, confiere la exclusividad
de uso.a quien lo solicita. - .

Los efectos del registro consisten en:

a) Darle publicidad mediante su reproduccién en la Gaceta
de la Propiedad Industrial.

b) Legitimar a su titular, para en su caso,. ejercitar-las accio-
nes legales que le competan,

¢) Inseribir cualquier modalidad, ena]enamén o gravamen v.
gr. embargo, transmision, ete.

d) Otorgar seguridad juridica a su titular; claro esta que ella
sera relativa mientras no transcurran’ los plazos a que se
refieren los arts. 100 en relacién con el 200 LP.I, vy cuyas
modificaciones proponemos en el apartado primero de es-
te capitulo,

5—Las marcas internacionales, notorias o de gran fama.

Como ya lo mencionamos en el capitulo segundo, marcas in-
ternacionales son aquellas que por su notoriedad y gran fama. han
transpuesto los limites de su pais de origen. Con esto queremos
significr que son conocidas en varios paises y que gozan de la sim-
patfa del consumidor; por eso puzder llegar a tener un valor muy
elevado. :

Los modernos medios de comunicacién y de expresién han
contribuido mucho a la internacionalizacién del comercio y al co-
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‘nocimiento de prestigiadas marcas; su gran aceptacién constituye
un -poderoso atractivo para que personas de pocos escriipulos in-
tenten aprovecharse de la reputacién de que gozan y traten de
imitarlas o incluso registrarlas en paises en donde aGin cuando son
conocidas no han sido registradas. Quienes asi procsden, tratan de
hacer valer los principios de territorialidad y especialidad.

“Ya desde principios de siglo —expresa SEPULVEDA— se
hizo notar que el formalismo puro no producia buenos resultados,
y que era menester remozar el derecho de las marcas en presen-
cia de situaciones nuevas, creadas por el decidido progreso del
intercambio mercantil internacional. Se percibié desde entonces
que las leyes de las marcas no deben constituir un instrumento de
despojo, ni tampoco un vehiculo de explotacidn ilicita al piblico.
Por ello fue que, observando con repugnancia que los sistemas le-
gales dejaban oportunidad para que alguien pudiera apropiarse in-
debidamente de los signos de propiedad industrial de otro, fue
prepuesto el reconocimiento de una verdadera posesién personal
sobre la marea, cuando esta fuera conocida, aun cuando ella no se
registrase” (9), . .

“La estricta aplicacién del principio de la territorialidad co-
mo del principio de la especialidad de la marca, puede conducir a
verdaderos fraudes y dar lugar a abusos que conviene reprimir”
(10). !

El profesor BODENHAUSEN (11), al dirigir la palabra a los
asistentes a la reunidén anual de la Asociacién Estadounidense de
Marcas de Fabrica de Nueva York, en 1956, expresé: “Debemos
abandonar la idea de especialidad de la marca con respecto a los
productos en que sea usada, o para los que estd registrada, e igual-
mente no.debemos considerar decisivo el problema de confusién
o engafio respecto a la fuente de origen. Al contrario, en casos en

(8) Ctsnr SEPULVEDA, La discusién sobre las lamadas marcas notorias o
marens de graa renombrs, Revista de la Faeultad de Devecho, México, To-
mo VIIT, Ne. 20, Ene-Mzo, 1058, pig. 29,

(10) .Albert CHAVANNE, Los maress notoriamente conocidas o de alto re-
nombre, R.M.P.X.A, No. 8, jul-die. de 1906, pig. 340,

(11) Citado por Jeremish D. McAULIFFE, Proteccitn extensiva de las tnarcas
de fabrica, R.M.P.I.A, No. §, ene-jun. do 18656, pags.'71 y 72
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donde marcas famosas estdn en pugna, lo importante es si la imi-
tacién, independientemente de la naturaleza, causa dafios mate-
riales. De ser asi, la marca debe ser protegida”.

El articulo 6 BIS del Convenio de Parfs para la proteccién de
la Propiedad Industrial, revisado en Lisboa en 1958, vigente en
México, dispone: “Los pafses de la Unién se obligan, bien de ofi-
cio, si la legislacién del pais lo permite, bien a instancia del inte-
resado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir €l uso de una
marca de fabrica o de comercio (y por qué no de servicio) que
constituya la reproduccién, imitacién o traduccién, susceptible de
crear una confusién, de una marca que la autoridad competente
del pais de registro o de uso estimara ser alli notoriamente cono-
cida ya como marca de una persona que pueda beneficiarse del
presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.
Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca constitu-
ya la reproducciéon de una marca notoriamente conocida o una
imitacién susceptible de crear confusién con ésta” (12).

- El articulo 40. de la nueva Ley francesa sobre marcas, de 31
de diciembre de 1964, establece que: “...el titular de una marca
notoriamente conocida en el sentido del articulo 6 BIS de la Con-
vencién de Parfs para la Proteccién de la Propiedad Industrial,
puede reclamar la anulacién del depésito de una marca suscepti-
ble de crear confusién con la suya”.

Pocos son los paises que han introducide en su legislacidén la
proteccién extensiva y privilegiada que se confiere a las marcas
‘de renombre, pero la jurisprudencia de gran niimero de paises
adopta el sistema proteccionista de este género de marcas, rom-
piendo los moldes tradicionales y saltando sobre los principios de
territorialidad y especialidad. Sus fallos se han apoyado en la equi-
dad, ética profesional, buenas costumbres, buena fe, competencia
desleal, etc,, como queda patentizado en los ejemplos que a conti-
nuacién mencionamos:

La Corte de Paris ha precisado: “Si la proteccién de marcas
de fabrica no se extiende en principio mas que a los objetos para

(12) Diarjo Oficial de la Federacién de 11 ds jullo deo 1064,
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la designacién de los cuales ha sido depositada la marca, una mar-
ca de gran notoriedad ve extendida su proteccién a los productos
similares, desde el momento en que los compradores han podido
creer que tenian la misma procedencia”. En este caso, la marca
LUC para rebanadas de pan es declarada nula puesto que imita la
marca LUC depositada para la clase vecina de bizcochos” (13).

El Tribunal del Sctna resolvié en el negocioc WATERMAN,
“En que un comerciante de hojas de rasurar habia adoptado la cé-
lebre marca para estilogréficas, que incluso si no hay peligro de
confusién entre las dos casas, igualmente se puede impedir el uso
de la marca notoria por un tercero para articulos enteramente di-
ferentes” (14).

En el caso de LA VACA QUE RIE, la Camara Federal de Bue-
nos Aires declard la nulidad del registro argentino por constituir
un peligro sin disfraz de la marca francesa de Fromageries Bel,
8. A. expresando: “Del acto ilicito no puede nacer ningin dzre-
cho en favor de quien lo comete” (15).

Una Corte en Italia, notando que la ley de mareas permitia a
distintas personas registrar la misma marca para distintes articu-
los fallé: “que la adopcion por el demandado de la conocida mar-
ca CABEZA DE MARINERO & SALVAVIDA que ampara taba-
cos para usar en hilo, fue una deplorable manifestacién de para-
sitismo econdémico y una violacién de los principios méas elemen-
tales de la ética comercial” (16).

“En Alemania, en 1924, la marca ODOL, famosa para dentf-
fricos, fue opuesta como anterioridad para la misma palabra soli-
citada para artfculos de cuchilleria. En Estados Unidos la mareca
KODAK r=ferida a articulos fotograficos, se ha negado para bici-
cletas; en Inglaterra, en 1898, la denominacién ROLLS ROYCE,
que se relaciona con vehiculos, fue negada para piezas de radio;
DUNHILL, famosa en el comercio de tabacos, no fue concedida

(13) Alhert CHAVANNE, art. cit. pig. 344.346.

(14) Albert CHAVANNE, art. cit. phgs. 344 y 40

(15) Ernesto D. ARACAMA ZORRAQUIN, La Pirateria do Marcas ante log Tri-
bunales Argentimos, B.M.P.I,A, No, 7 enejun. 1906, pigs. 117-18

(16) Jereminh D. McAULIFFE, atr. cit, pig. 75. '
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para usarse en camisas, YALE de reputacién universal en lo que
se refiere a cerraduras, se objeté cuando fue solicitada para apa-
ratos eléctricos”, ete, (17).

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del
Distrito Federal, “apoy6 al registrador y aplicé la decisién de 1957
de la Suprema Corte al rechazar, el 22 de diciembre de 1961, una
solicitud de registro CADILLAC para vestuario, con base en los
derechos anteriores e intereses de la General Motors Corporation
en la marca, Se ha decidido que la similitud de productes no es
la cuestién dominante. No se debe permitir que terceros disfruten
en su propio beneficio de la propaganda hecha y dinero invertido
por el dueio legitimo” (18).

Afirma CORREA (19), “que la jurisprudencia mexicana vie-
ne aplicando el criterio conforme al cual, el conflicto de derechos
entre Ia marca notoria y la que registra el usurpador, aunque am-
bos registros distingan mercancias colocadas formalmente en gru-
pos distintos de la clasificacién oficial, debe resolverse en favor del
titular de la marca notoriamente conocida. Entre otras nulificadas
por tal motivo, pueden citarse: IPANA, SEARS, EVERSHARP,
REVLON, TDN, G. E, CAMAY, ESCRIPTOGRAFO, SINGER,
COCA-COLA, SPRITE, NITROPHOSKA, etc”.

‘Consideramos conveniente una reforma a la ley para compren-
der este género de marcas que aumentan cada dia, con el propési-
to de que se les proteja convenientemente, Resulta no poco fre-
cuente el caso de que el propietario de una marca famosa para un
sélo articulo, opte por ampliar el registro de su marca a las ecin-
cuenta clases a que se refiere el Reglamento de la Ley de la Pro-
piedad Industrial, originando con ello un congestionamiento en
la oficina registradora, que seguramente se evitaria de existir una
disposicién al respecto,

El mismo principio, trasladado al &mbito nacional, nos pare-
ceria recomendable, pues cuando una marca se conoce no solo en

(17) Cosar SEPULVEDA, art. cit, pig. 47.38,

(18) Jerominh D. McAULIFFE, art. cit. piigs. 75 y 76,

(19) Enrique CORREA, Proteccién de la marca en 1a jurisprudencia mexicana,
R.M.P.I,A. No. 2, jri-die. de 1603, pag, 167,
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una poblacién, o en una regién, sino en el pais entero, debemos
considerar que su propietario ha efectuado cuantiosos gastos para
acreditarla y no existe razén, para que terceros de pocos escripu-
los y escasa imaginacién se aprovechen de la fama conseguida a
base de esfuerzos y registren la misma marca o una similar en
idénticos o iguales articulos, propiciando confusién en los con-
sumidores, quienes ignorantes de su diverso origen la asocian con
la marca por ellos conocida.



CAPITULO V

1—EL NO USO DE LA MARCA: SUS CONSECUENCIAS.
2—DERECHO COMPARADO.
3—RENOVACIONES.

4—NULIDAD, CADUCIDAD, EXTINCION Y CANCELACION
DE LA MARCA,



1—El no uso de la marca: sus consecuencias.

En buen sentido, la falta de uso de la marca debe tradueirse
en la extincién del derecho de propiedad. Nuestra ley parece adop-
tar este principio al disponer: “Si se suspende por més de cinco
afios consecutivos la explotacién de una marca registrada, se ex-
tinguiran los efectos del registro™.. (Arts. 156 y 204 L.P.L).

Sin embargo, en forma incomprensible para nosotros, la ulti-
ma parte de los citados articulos establece: “...salvo que se re-
nueve en la forma espzcial” POR NO USO, por virtud de la cual
basta solicitar a la Direccién General de la Propiedad Industrial
fa renovacién especial por falta de uso, para que se conserven los
derechos derivados del registro. :

Esta forma poco ortodoxa de renovacién viene a desnaturali-
zar a la marca misma; en efecto, dispone el articulo 96 L.P.I. “El
que esté usando o quiera usar una marea...”’, expresién que se
esta refiriendo a un derecho en accién presente o futuro, no a uno
en pot:sncia; la moderna propiedad s6lo se concibe con una tenden-
cia de funcién soecial; se trata de evitar el estancamiento de bie-
nes que en épocas pasadas nos condujeron a consecuencias nefas-
tas; el derecho no debe proteger “derechos muertos”, ni auspiciar
con ello la pirateria de marcas; por lo contrario, debe evitar las
marcas pardsitas y precaver el congestionamiento de marcas. Se
debe prever y exigir periddicamente la coniprobacién de la explo-
tacién de las marcas que amparan los registros concedidos y redu-
cir €l plazo de no explotacion para decretar la extincién de todos
aquellos registros que amparen marcas que estdn de desuso.
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Nos parece adecuada la disposicién del artfculo 206 L.P.I, al
decir: “En los casos en que la Secretaria de Economia Nacional
(Industria y Comercio) tenga conocimiento o la presuncién de que
se ha suspendido la explotacién de una marca por cinco anos o mas
(dicho término nos parece excesivo, seria adecuada una reforma
para reducirlo), publicard un aviso sobre el particular en la Gace-
ta de la Propiedad Industrial, y lo comunicara al propietario...”,
quien podrd oponerse sélo en el caso d= que esté dispuesto a con-
tinuar usando la marea. Si no prueba esto Ultimo, sobrevendri la
declaracién de extincién de los efectos del registro,

2.—Derecho comparado,

Doctrina y legislacién de varios pafses se pronuncian por la
extincién del registro de marcas por falta de uso. A continuacién
referiremos algunos ejemplos:

“La marca que no se usa para identificar un producto, no es
una marca. Alli estd la esencia de la marca en s{” (1),

“El registro de tan adelantados paises como Alemania, perma-
nece congestionado con marcas de reserva o abandonadas que no
cumplen ningln fin econémico” (2).

“Deberia senalarse por equidad un plazo determinado para
que la marca principiara a explotarse, bajo pena d= caducidad”
(3).

“La ley venezolana prevé la facultad de pedir la nulidad de
una marca que no se ha utilizado durante més de dos afios conse-
cutivos” (4).

3~—~—Renovaciones,

Parece ser que la finalidad que se persigue con la renovacién
de marcas es evitar precisamente la existencia de marcas ociosas.

(1) Sonia MENDIETA R., Naturaleza Juridica del Derecho de Marcas, en Rev.
Mex. de la Prop. Ind. ¥ Art. Noo 7, one-jun, de 1966, pig. 146,

(2) Peter WEISS, El papel de log articulos con marca on el comercio interma-
cional, en Rev. Mex, de ln Prop. Ind. ¥ Art. No. 1. ene/jun/63, phg. 64. '

(3} César SEPULVEDA, Ob. cit. phg. 89,

(4) DPierre DEMARET, Blarcas cuyos Titular no es Fabrieante ni Comereinnte.
Rev. Mex. do la Prop. Ind. y Art, No, 6, jul/dic/65, pig. 312

— O —




Al establecer la renovacién periédica del registro de marcas, se
obliga a su titular a pedir se prorroguen los derechos que derivan
del registro. La falta de renovacién supone la falta de interés de
su propietario en continuar con la explotacién, que debe sancio-
narse con la pérdida de los derechos inherentes, ddndose de esta
guisa oportunidad a terceros para su explotacién.

La legislacion mexicana prevé ires formas de renovacién:

a) La renovacién ordinaria. En México los efectos del regis-
tro de una marca duran diez anos, pero si su propietario esti inte-
resado en continuar usandola, puede obtener que se prorroguen
sus efectos. Bastara presentar, dentro de los seis Gltimos meses de
vigencia, una solicitud ante la Direccién General de la Propiedad
Industrial y, previo el pago de los derechos que al efecto sefiala
la tarifa, se procede a su renovacién (arts. 168 y 169 L.P.L).

Consideramos que como requisito previo para conceder la re-
novacidn, deberia exigirse la comprobacién de uso,

b) La renovacién por gracia. Después de transcurridos los
diez afios normales desde su registro o renovacién ordinaria, pue-
de su propietario, dentro de los dos siguientes afios, solicitar 1a re-
novacién de su marca. En este supuesto, ademas del pago de los
derechos se cubriran los recargos que sefiala la tarifa. Transcurri-
do el plazo extraordinario sehalado sin solicitarse la renovacién,
la marca caduca (art. 170 L.P.L.).

Parece ser que el legislador quizo ser tolerante con aquellas
personas que por un olvido o descuido, no solicitaron oportuna-
mente la renovacién de su marca. Estimamos que dicho plazo de-
be reducirse y pedir la comprobacion de uso para renovar la marca.

¢) Por Gltimo, los articulos 156, 171 y 204 L.P.1, se refieren
a la renovacién especial por no uso,

Esta renovacién permite al propietario de una marca que no
se explota, mantener vigentes los derechos que de ella se derivan.
Consideramos poco feliz la existencia de este tipo de renovacién,
pues dicha figura es una contradiccién de la existencia misma de
la marca y un atentado contra su naturaleza, La concesién de re-
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gistros de marcas sin la prueba de su existencia y la renovacién
de una marca que no se ha usado, que no se usa y que quiza no se
piensa usar, deben desaparecer de nuestra legislacién, pues engen-
dran a las marcas parésitas, entorpecen y congestionan el registro
v privan a la propiedad de su funcién social.

A fines de 1965, en un intento por impedir que las marcas
que no se usan conservaran los efectos del registro mediante la re-
novacién por no uso, la Direccién General de la Propiedad Indus-
trial Mexicana SE NEGO A EFECTUAR LA RENOVACION ES-
PECIAL POR FALTA DE USO de las marcas respecto de las cua-~
les ya con anterioridad se habia efectuado alguna renovacién del
mismo caracter, reveladora del no uso en cinco o mas afios.

Diez fueron las razones que esgrimié la Dependencia ya men-
cionada, asi como la Direccién General Juridica de la Secretaria
de Industria y Comercio; ellas son: (5).

Primera—De acuerdo con el articulo 96 L.P.I, las marcas se
usan para distinguir articulos (nosotros anadimos los servicios)
que fabrique, produzca o venda determinada persona y no se pue-
de registrar una marca para articulos (o servicios) QUE NO SE

FABRIQUEN, NO SE PRODUZCAN O NO SE VENDAN (o0 no
se presten): '

Segunda.—De acuerdo con el articulo 156, la expresién: “Si
se suspende por mas de cinco afos consecutivos la explotacién de
una marca registrada, se extinguiran los efectos del registro”, de-
nota que para suspender una explotacién es necesario que la mis-
ma se hubiere iniciado (nos adherimos a esta interpretacién, ya
que lo que nunca ha existido. lejos estd de poderse renovar);

Tercera—Los articulos 171 y 204 senalan la forma de compu-
tar el plazo para renovar el registro de una marca que se ha deja-
do de usar, lo que indica que para que proceda la renovacién del
registro es necesario que se hubiera explotado la marca de que se

trata, ya que NO ES POSIBLE QUE SE SUSPENDA LA EX-
PLOTACION SI NUNCA SE HA INICIADO;

{8) David RANGEL MEDINA, La Caducldad de Mareas por Desuso, Rev. Mex,
de 1a Prop, Ind. ¥ Art. No. 10, jul/die/07, pfig. 231.232,
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Cuarta.—Es infundado afirmar que la ley admite la renova-
cién indefinida de marcas que nunca se han usado o que dejen de
usarse por un periodo mayor de cinco afios;

-Quinta.—El legislador ha querido que las personas que ten-
gan una marca registrada no dejen de usarla por mas de cinco
afios,

Sexta.—Seria contrario al espiritu de la propiedad industrial
el que el Estado otorgara ciertos derechos para ser guardados sin
provecho del titular o de la colectividad, ya que una marca que
no se usa no protege ninguna actividad industrial o comercial;

Séptima.—La renovacién indefinida de marcas que no se usan,
en modo alguno beneficia a la comunidad como sucederia con aque-
llas personas que poseyendo algin dinero lo guardan sin benefi-
cio alguno para su poseedor ni para la sociedad. Si la proteccién
de los industriales y comerciantes es con el fin de que sus activi-
dades rindan provechos en su favor y en el de la colectividad, no
.es admisible que se conceda un privilegio para que el mismo sea
guardado por tiempo indefinido;

.Octava—Tomando en cuenta la existencia de factores muy
variados que pudieran hacer imposible la explotacién de un de-
recho industrial, la ley concede un plazo de cinco afios para que
el titular de una marca pueda estar en posibilidad de constatar si
le es posible seguir usando el derecho que se le concedid, pero es-
.to no. quiere decir que la autoridad haya aceptado que realmente
se usd, ni tampoco que el haberle dado la oportunidad de explota-
cién al titular de una marca origine en su favor un derecho para
‘no explotarla;

Novena.—La oportunidad de conssrvar una marca a través
_de su renovacién por falta de uso, no debe degenerar en un dere-
cho de no explotacién o en un derecho de no uso indefinido; y

Décima.~—Nuestra legislacion marecaria no auspicia una reno-
_vacién indefinida de marcas que no se han usado o que han de-
jado de usarse, debiéndose declarar, previo ‘el procedimiento res-
pectivo, la extincién del registro en los casos de falta de-uso por
cinco afios 0 méas de una marca. La Direccién sélo admite una sola

- renovacién por falta de uso,



Lamentablemente los dos Jueces de Distrito en Materia Ad-
ministrativa del Distrito Federal, asi como la H, Suprema Corte
de Justicia de la Nacién, estimaron inconsistentes los argumen-
tos sefialados y concedieron a los quejosos la proteccién de la
Justicia Federal.

Es de esperarse que el legislador se avoque al conocimien-
to del asunto y se reforme la ley, en el sentido de exigir la prue-
ba del uso para la concesién del registro y renovaciones de mar-
cas, reduzea el plazo para declarar la extincion de los efectos
del registro y proscriba la llamada renovacién por no uso.

4.—Nulidad, caducidad, extincion y cancelacién de la marca.

Son las figuras que atendiendo a motivos diversos, hacen
cesar los efectos del registro de marecas,

Nulidad . —El articulp 200 L.P.1. prevé cinco”hipétesis:‘,

Primera—-Cuando el registro d2 una marca se efectfia en
contravencién a las disposiciones de la Ley y su Reglamento,

Segunda.—Cuando la marca se haya usado en la Reptblica
con anterioridad a la fecha de la marca registrada, siempre y
cuando, quien haga valer el derecho de uso, solicite el registro
dentro de los tres afios que sigan a la publicacién del primer
registro en la Gaceta de la Propiedad Industrial y compruebe
haber iniciado el uso de la marca, asf como haberla usade du—
rante todo este tiempo:

Tercera.—Si la marea se ha usado con anterioridad en el ex-
tranjero, el iratamiento es el del caso anterior, si ademas del uso
existe el registro extranjero, pero el plazo se reduce a seis me-
ses. siempre y cuando exista reciprocidad en el pals extranjero
de que se trate; '

Cuarta—Cuando la marca contenga indicaciones falsas. pues
no puede aceptarse que se engane al publico al apartarse de la
verdad;

Quinta.—Cuando por error, inadvertencia o diferencia de
apreciacién se lleve a cabo un registro, existiendo en vigor otro
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que se considere invadido por tratarse de una marca que se con-
funda con la anterior.

Los articulos 166 y 201 L.P.I., también contienen hipétesis
de nulidad.

Caducidad.—Transcurrida la vigencia del registro de una
marca sin que su titular efectie dentro del plazo que la ley se-
fiala o no pagados los derechos respectivos, acarreara su caduci-
dad de pleno derecho. (arts. 171 y 203 L.P.1.).

Extincién—Se produce por falta de uso por mis de cinco
afios consecutivos, salvo el caso de la renovacién por no uso (arts.
156, 181 y 204 L..P.1.).

Cancelacién—El propietario de una marca tiene el derecho
de pedir que en cualquier tiempo se tenga por cancelado el re-
gistro de su marca (art. 207 L.P.1.).

Las declaraciones de nulidad, caducidad, extincién y cance-
lacién se harédn por la Direccién General de la Propiedad Indus-
trial, de oficio, a peticién de parte interesada o del Ministerio Pi-
blico (art, 208 L.P.1.).
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CAPITULO VI

1.—DERECHOS REALES SOBRE LA MARCA.
2.—TRANSMISION DE LA MARCA.

3.—SUS FORMAS:
a) Voluntaria y
b) Forzosa.

4.—LICENCIAS MARCARIAS,



1.——Derechos reales sobre la marca.

Hemos sostenido que el derecho que se tiene sobre la marca
es un derecho real de propiedad. Entendemos por derecho real, el
poder jurfdico que se ejerce sobre un bien, para retirar de él el
grado de aprovechamiento que sea susceptible de producir a su
titular dentro de los limites del titulo de su derecho.

La propiedad fue considerada desde la época del Derecho Ro-
mano como el prototipo de los derechos reales y su esencia per-
dura hasta nuestros dias,

Expresa MANFREDI que “la propiedad es un derecho, me-
diante el cual una cosa estd sometida a la voluntad de una perso-
na. El propietario (dominus) tiene el poder juridico de disponer
de la cosa a su gusto y de impedir que otros dispongan de la mis-
ma" (1).

Por su parte, SOHM afirma: “que el derecho de propiedad
puede definirse como ¢l sefiorfo jurfdico absoluto sobre una cosa.
Aungue se le impongan limitaciones —la cuales pueden consistir—
en derechos de otras personas o en preceptos de policia y de De-
recho Piblico—, éstas son siempre externas, ajenas al concepto
mismo de la propiedad, y asi tan pronto como por cualquier ra-
z6n desaparecen, el dominio —concepto eléstico— se reintegran
automaticamente en la plenitud de su contenido” (2).

(1) MMareos MANFRED], Compondic de Derecho Romano, Talleres de la Clencia

Juridiea, México, 1861, pag. 108
(2) .-Rodolfo SOHM, Instituciomes de Derecho Privado Romauo, Grifiea Pare-

mericena, S. de R. L., México, 1951, pag. 157.



Al referirse PETIT a los derechos reales, dice: “que consisten
en los diferentes beneficios que el hombre puede obtener de una
cosa. El derecho civil reconoce que el mas completo de los de-
rechos reales es la propiedad. Los jurisconsultos romanos no de-
finen el derecho de propiedad, que, en efecto, escapa a toda defi-
nicién por su sencillez y extencién, pues es el derecho mas com-
pleto que s@ pueda tener sobre una cosa corporal. Por eso sélo
se limitan a estudiar los diversos beneficios que procura la pro-
piedad. Segin un anilisis que germina en los textos. pero que
ha sido precisado y desarrollado por nuestros autores. antiguos,
estos beneficios se resumen en el uso, el fruto y el abuso: a) El
jus utendi o usus que es la facultad de aprovecharse de los bene-
ficios que pueda rendir fuera de sus frutos; b) El jus fruendi o
frutus, derecho de recoger todos los productos; ¢) El jus abuten-
di o abusus, es decir, el poder de consumir la cosa, y por exten-
cién, de disponer de ella de unz manera definitiva, destruyén-
dola o enajenandola” (3).

La propiedad, escribe ROJINA VILLEGAS, “se manifizsta
en el poder juridico que una persona ejerce en forma directa e
inmediata sobre una.cosa para aprovecharla totalmente en senti-
‘do juridico, siendo oponible este poder a un sujeto pasivo uni-
.versal, por virtud de una relacién que se origina’ entre el titular
y dicho sujeto” (4).

Siguisndo lo dzspuesto por el articulo 544 del Cédigo Civil
francés, LAURENT expresa “que la propzedad es el derecho de
gozar y "disponer de las cosas. de la manera mas absoluta, con tal
‘que no se haga de ellas un uso pfrohlbldo por las leyes y los re-
"glamentos” (5).

- Por nuestra parte, afirmamos que la propiedad, desde la épo-
ca del Derecho Romano hasta nuestros dias, ha conservado en esen-
.cia sus atributos, si bien por cuanto al jus abutendi, actualmente

(3) Bugene PETIT, Tratado Elemental de Dereche Romano, Eilitora Nacional,
México, 1958, pags. 220.2:40,

(4) Rafsel ROJINA VILLEGAS, Derecho Civil Mexicane, Tomo III, Vol I,
3. Ldieién, Antigua Lilreria Robredo, México, 1954, pig. 290.

(3) F. LAURENT, Principlos de Derecho Oivil Frameés, Tomo III, Barroso Huo.
y Comp. Sucrs,, México, 1895, pig. 154,
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se prescribe el uso abusivo del derecho: se establecen modalida-
des y se le matiza con lo que se ha dado en denominar la fun-
cidn social.

Trasplantados estos elementos a la propiedad industrial y a
las marcas en particular, a nuestvo juicio, resultan perfectamen-
te aplicables; el propietario de una marca puede utilizarla para
diferenciar sus mercancias o servicios; disfrutar de los beneficios
que dicha marca sea susceptible de producir y, finalmente, pue-
de también disponer de los derechos que de ella se derivan, todo
ello dentro del marco de los lineamientos legales y limitado por
el respeto al derecho de terceros.

2. —Transmisién de la marca.

En torno a esta figura se han elaborado dos teorfas:

a) La marce puede transmitirse con ebsoluta independencia
de la negociacién y b) La transmisién sélo puede hacerse junto con
la negociacién.

@) La orimera teoria.

Surgida en Francia (8) y adoptada entre otras, por las le-
gislaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Canada, Costa Rica, Cu-
Ya, Espafia, Finlandia, Filipinas, Francia, Guatemala, Haiti, Hon-
duras, Italia, Libano, México, Paraguay, Rumania, Salvador, Si-
ria, I’urquxa Uruguay, Venezuela, etc., admite la posibilidad de
sransmitir los derechos sobre una marca, sin que ello implique
necesariamente que se haga junto con la negociacién,

b) El sistema alemdn.

Seguido por las legislaciones de Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Brasil, Chipre, Dinamarca, Repubhr'a Dominicana, Es-
tados Unidos, Ecuador, Grecia, Jap6én, Hungria, Luxemburgo,
Panamd, Pert, Suecia, sza, U.R.S 8., etc. sélo acepta la trans-
misién de la marca junto con la negociacién (7).

(6) David RANGEL MEDINA, La Libre Transmisién de la Marca, Tl Foro

No, 22-23, 1958, México, pig. 184,
(7} David RANGEL MEDINA, art. cit. pag. 183
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Fundamentalmente dos razones se han dado en contra del
sistema de la libre transmisién de la marca: “el temor a que el
publico consumidor sea engafiado por el hecho de que el pro-
ducto amparado por una marca no tenga la.misma procedencia y
no sea fabricado méas que por la misma empresa”, y “el peligro
de que se fomente el trafico de marcas” (8) por personas que
_s6lo las registran con el deliberado propésito de especular con
ellas y no para usarlas.

Respecto de lo primero, expresamos que el cambio de pro-
pietario de una marca no implica fatalmente que su nuevo titu-
lar fabrique articulos o preste servicios de calidad inferior; an-
tes bien, puede suceder y de hecho acontece en muchas ocasio-
nes, que no solamente se mantiene la calidad, sino que a veces es
superada. El consumidor, al ejercitar su poder de compra, san-
ciona la calidad de los articulos o servicios y acepta o repudia
marcas.

En cuanto al segundo argumento, ya en el capitulo V hemos
externado nuesira opinién respecto a la forma de evitar el trafi-
co de marcas y no es precisamente impidiendo la libre transmi-
sién de ellas como se puede prosecribir este vicio.

La legislacién mexicana acspta el sistema ‘de la libre trans-
misién de la marca cuando opsra sobre marcas registradas (art.
172); si se trata de marcas ligadas, deben transmitirse todas a
una persona (art. 175 L.P.1.) y finalmente, adopta un sistema
mixto respecto de las marcas no registradas, ya que en su articu-
lo 179, la Ley de la Propiedad Industrial dispone que la trans-
misién del derecho adquirido por el uso se efectlie, precisamente,
junto con el establecimiento con el cual el uso de la marca de
que s¢ trate haya estado relacionado.

3.—Sus formes: a) Voluntaria. b) Forzosa.
a) Voluntaria,

La transmisién de la marca puede llevarse a cabo en cual-
quiera de las formas admitidas por la legislacién civil, y puede

(8) Idem. pag. 183 Y
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‘realizarse como acto inter vivos o morti causa; a titulo oneroso
o gratuito, pero en todo caso, se requiere, para que surta efec-
tos contra terceros, que se registre el cambio en la Direccidén de
la Propiedad Industrial (art. 172 L.P.I.).

b) Forzosa.

A juicio nuestro existen dos formas: La adjudicacién judi-
cial que se ordene por sentencia y la nacionalizacién. Respecto
de la primera, atn cuando la ley nada dice al respecto, pensamos
que existe fundamento para hacerlo: el Cédigo de Procedimien-
tos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, en su articu-
lo 544, contiene quince fracciones en donde se expresa lo que se
exceptiia de embargo, y ninguna de ellas se contrapone a que estese
lleve a cabo sobre derechos marearios.

Efectuando el embargo, en cualquier juiciu, se iniciard el
procedimiento tendiente a satisfacer la sentencia condenatoria y
en el caso de que se haya trabado sobre los derechos que se ten-
gan respecto de una marca, se procedera a su valuacién (proble-
ma dificil), trance y remate en su caso, adjudicindose judicial-
mente los derechos que se tengan sobre la marca. Finalmente, pa«
ra que la adjudicacién surta efectos frente a terceros, débe ins~
cribirse la transmisién ante la Direcciéon de la Propiedad Indus-
trial (art. 173 L.P.1.). \

La segunda forma de transmisién forzosa que aceptamos, es
la que pudiera derivarse de la nacionalizacién de una empresa o
industria; accesoriamente se transmitirian las marcas de la em-
presa o industria de que se tratara, aun cuando aclaramos, no
necesariamente,

Se ha planteado una tercera forma de transmisién forzosa
que es la expropiacién (9), que se generalizé a rafz de la segun—
da guerra mundial.

A juicio nuestro, en materia de marcas, en México no pue-
(¢) Guillerme E. BREUCHAT MAYER, D¢ las marcas comerciales y st cesién

forzada, Tesis, Facultad de Cieneins Juwridicns y Socinles, Universidad de
Chile, 1960, phg. 36.37.

—103 —



de darse el caso de la expropiacion, ya que como lo dispone el
articulo 27 Constitucional, “las expropiaciones sélo podran ha-
cerse por causa de utilidad pablica y mediante indemnizacion”.

La expropiacién por causa de utilidad publica —expresa SE-
RRA ROJAS— “es una accién de la administracién publica, por
la cual ella procede, en contra de un particular, a la adquisicién
forzada dz la propiedad mediante indemnizacién, 0 compensacién
justa y previa, de los bienes necesarios para el funcionamiento
de los servicios publicos y deméas actividades del Estado, siem-
pre que existan razones de utilidad publiea” (10).

La expropiacién tiene su fundamento en la UTILIDAD PU-
BLICA que pueda prestar el bien en cuestién y, en el caso de las
marcas, creemos que desde el momento mismo en que existe la
posibilidad ilimitada para seleccionar marcas, fsltarfa precisamen-
te el elemento de esencia para que el Estado pudiera decretar la
adjudicacién de marcas de las empresas, industrias o negociacio-
nes que expropiara. El particular afectado podria tener interés
en explotar otro negocio con su marca y con mucha mayor razén
si esta fuera famosa,

De presentarse este hecho, estimamos viable su impugnacién
por acto inconstitucional, ya que se contravendria la disposicién
de la garantia que otorga el articulo 14 constitucional.

Caso muy diverso serfa la expropiacién de: una patente, hi-
pétesis que ademas se encuentra prevista por nuestra legislacién
(art. 73 L.P.1.): aqui facilmente se puede advertir la utilidad
publica, v. gr. el caso de que una persona inventara un trata-
miento o una férmula para curar el cancer. La Administracion
Publica podria decretar la expropiacién de ese invento, ya que
con ello podria lograrse el alivic de muchas personas,

4., —Licencias marcarias.

Consisten en la facultad que tiene el propietario de una-mar-
ca para conceder a terceros el derecho de uso temporal para la

(20) Andrés SERRA ROJAS, Dereciio Administrativo, Segunde Edicién, Libre-
riz de Manuel Porrdn, 8, A. México, 1961, pfg. 806,
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cxplotacién de determinada marca, bajo los requisitos y condi-
ciones que sefiala la ley,

Mediante la celebracién de convenios, se permite que dos
0 mas personas usen simultaneamente la misma marca, condicio-
nado a que se empleen los mismos procedimientos y f6rmulas téc-
nicas en la fabricacién de los articulos, de tal forma que su as-
pecto y naturaleza scan equivalentes. Los productos ostentaran
el nombre del usuario registrado de la marca. mencionando la
ubicacién de la fabrica o el lugar donde se producen.

Conforme lo dispone el art, 163 L.P.I1., “El usuario regis-
trado de una marca podra tomar las m:didas legales tendientes
a impedir la falsificacién, imitacién u uso ilegal de la misma”,

En los pactos de exclusiva estimamos que se presenta el ca-
so del otorgamiento de licencias marcarias de servicios, ya quz
quien lo concede vende mercancias al concecionario para su re-
venta y permite que este preste servicios que son propios y pu-
diéramos decir exclusivos de su negociacién; por su parte, el con-
cesionario contrae la obligacién de no vender productos similares
a los del concedente. Ilustremos con un ejemplo: Supongamos el
caso de los concesionarios de los automéviles Volkswagen; el fa-
bricante vende los vehiculos a las agencias para que éstas efec-
tiien su reventa, pero ademds, prestan servicios amparados por la
marea del fabricante,
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CAPITULO VII

1.—IMPORTANCIA DE LA MARCA.

2.—LA MARCA Y LA PUBLICIDAD.
3.—COMPETENCIA DESLEAL,



1.—Importancia de la marca. .

La marca, en la época actual, desempefia una funcién muy
importante. Siendo como lo es, un elemento de la negociacién,
tiene por misién distinguir los productos o servicios, permitien~
do a su titular la adquisicién y tal vez la conservacién y aumen-
to de la clientela. Podemos afirmar gue una marca es valiosa en
la medida en que el pablico la prefiera, Desde este punto de vis-
ta, la marca puede llegar a tener un valor econémico muy ele-
vado, tal vez, incalculable. La marca, sin que ello sea determi-
nante, puede conducir a la negociaciéon a la que pertenece, al fra-
caso o al éxito; de ahi que las marcas pueden constituirse en el
alma de un negocio.

La funcién distintiva de las marcas se hace posible median-
te la propaganda de los articulos o servicios.

2, —La marca y lo. publicidad.

La marca, como hemos reiterado en varias ocasiones, es el
signo que distingue, que identifica o individualiza los bienes o
servicios; pero en el mercado concurren varios competidores que
luchan denodadamente por destacar la imagen de sus productos
o servicios ante los ojos del consumidor, con el propésito de que
&ste se habittie a adquirirlos y a preferir determinada marca.

Los articulos cuya marca no es conocida por quienes pue-
den potencialmente adquirirlos, tendrén escasas posibilidades de
lograr éxito comercial; de ahi que en la época actual, todo el
mundo se muestra interesado en encontrar el camino, el canal

— 109 —



mas adecuado para alcanzar sus propésitos y de aqui ha surgide
la publicidad.

La publicidad se ha definido con sencillez como “el mensa-
je vendedor transmitido por cualquier medio” (1).

En verdad, estimamos que este breve concepto condensa el
contenido de este dificil arte. .

El hombre precisa la satisfaccion de necesidades que la vi-
da moderna acrecienta cada vez, el industrial y el comerciante
suministran los satisfactores; la marea los individualiza y la pu-
blicidad viene a tender el puente que separa ambos extremos.

Para las grandes y pequefias empresas de nuestros dias no
puede pasar inadvertida la existencia de la publicidad. Hoy dia
resulta un desatino comercial el lanzar al mercado un articulo o
la prestacion de servicios sin el adecuado apoyo de una campafa
publicitaria y promocional. La marca es el nombre que identifi-
ca en el mundo mercantil a lus mercancias y los servicios; la
marca es a las mercancias y servicios lo que el nombre a la per-
sona, guardadas las debidas proporciones.

La publicidad difunde masivamente el nombre de una mar-
ca, destaca la calidad de los articulos o servicios que ampara, sus
caracteristicas, sus cualidades, sus propiedades, su bondad, su uti-
lidad, su economia, en suma, sus ventajas para que el consumi-
dor se convenza y prefiera precisamente los articulos o servicios
a los que la marca se refiere,

La mision de la publicidad, esencialmente, debe ser la de
informar al consumidor en forma veraz y util, con lealtad, decen-
"cia y con respegto a derecho de terceros.

Existe un Cédigo internacional de publicidad que contiene
como prmmpxos béasicos de la publicidad los enumerados anterior-
‘mente, asi como un capftulo de responsabilidades (2).

(1) Priloge del Direetor de Edicionces del Instituto Alexander Hamilton, Te.
moe XIV de Iz Bibl. de Negocios Modemos, Editorial Acrdpolis, México,

1948, pig. VXIL
(2) Codigo Internacional de Etica Publicitaria, publicado en Agosto de 1007
por la Asocmcaén de Anunciantes de México, A. C. follelo de veinte ho-

jas,
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Desarfotunadamente, este Cédigo sélo tiene fuerza moral y
la contravencién a sus principios se sanciona con la expulsién
del miembra que viole las disposiciones y principios ahf sefiala-
dos. La Asociacién de Anunciantes es la agrupacién que congre-
ga a los profesionales de este ramo.

3.—Competencia desleal.

Como telén de fondo de los derechos de propiedad industrial
se encuentra la figura juridica de la competencia desleal

La ley —nos refiere GARRIGUES— “ampara la libertad in-
dustrial, pero al mismo tiempo quiere que la lucha entre los in-
dustriales sea una lucha leal —como en el deporte— La com-
petencia desleal es tan antigua como la competencia misma., Va-
rian los medios, pero subsiste la finalidad siempre igual; apar-
tar a los demés para ser el primero” (3).

“Juridicamente, la concurrencia desleal consiste en la lesién
dolosa del patrimonio ajeno, para incremento del propio, y en los
limites que sefiala el bien juridico gue directamente la ley tu-
tela” (4).

“Reconocida la libre compstencia -—expresa por su parte
ASCARELLI— el competidor debera respetar el uso de los bie-
nes inmateriales de los demés (marca, nombre comercial, em-
blema, ete,) los cuales sirven para conservar la clientela. Se pro-
hibe todo acto de competencia contrario a las buenas costumbres
comerciales” (5).

NOTA.—Dicho Cédigo se debe o ln CCL (Chmarg de Comercio Inter-
nacional) y fue dedo a luz por ver primera en 1937 bajo ¢l nombre de
Pricticns Leales en Materis de Publicidad, Revisndo en 1949, este Codigo
fue modificade nuevamenie en 1955. En 1966 se publica finalmento el
Cédige Internacional de Practiens Teales en Materia Publicitaria, que
so encuentra inapirado en los anteriores ya citandos y en las Reglas In-
ternacionnles de eonducta para ln publicidad en television, estableeidas on
1963,

(3) Jouquin GARRIGUES, Ob. cit. phg. 469.
(4¢) Paoscual DI GUGLIELMO, Ob. cit. pig. 303.
(5) Tullio ASCARELLI, Ob. eit. pig. 68
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Por su parte, SEPULVEDA expresa: “No debe perderse de
vista que las normas de compstencia desleal no tienen sélo co-
‘mo fin la proteccion de los competidores, sino la del publico v,
por antonomasia, todo lo contrario a la buena fe mercantil y a
los usos honestos del comercio constituyen actos de competencia
desleal. Que ésta puade constituir no sélo un ataque contra la
empresa, sino un atentado contra la clientela misma” (6),

Respecto de este tema, DIAZ BRAVO externa que: “La com-
petencia desleal se desarrolla en el sistema de la libre competencia,
entendiendo por tal, la libertad comercial o industrial, con la mi-
ra de proteger, tanto los intereses de productores y comercian-
tes frente a la compsetencia, como los de la sociedad en general”

(7).

El propio autor hace una distincién entre actos de competen-
cia ilicita y actos de competencia desleal, entendiendo por los pri-
meros, los taxativamente previstos por la ley o contrato y pueden
dar lugar o no al resarcimiento de dafios; en cambio, los actos de
competencia desleal, no ilicitos a priori, atentan exclusivamente
contra los usos y précticas por no haber normas o clausulas ex-
presas que los prohiban,

El Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad In-
dustrial, revisado en Lisboa en 1958, determina en su articulo 10
bis, apartado 2: “Constituye un acto de competencia desleal todo
acto de competencia contraria a los usos honrados en materia in-
dustrial o comercial”.

A continuacién mencinonaremos lo que sobre competencia
desleal disponen las legislaciones de algunos palses:

Alemania—La Ley de Prevencién de la Competencia Des-
leal de 1909 dispone en su articulo lo—'Todo aquel que en las
relaciones econdémicas realiza con fines de competencia actos con-
trarios a las buenas costumbres, puede ser demandado para la
cesacién de tales actos y para la indemnizacién de los dafios y
perjuicios que se causen”.

(6) César SEPULVEDA, Oh. eit. pig. 41
(7) Arturo DIAZ BRAVO, R.ALP.T.A. No, 7, Ene.Jun, de 1866, pig. 29.
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Bélgica—E]l Arréte Royal de 23 de d1c1exnbre de 1934, en su
articulo lo. define el acto de concurrencia ilicita como: “Un acto
contrario a los usos honestos en materia comercial o industrial por
el cual un comerciante, un industrial o un artesano se apropian
o intentan apropiarse de una parte de la clientela de sus compe-
tidores o de uno de ellos o atacan o intentan atacar su crédito o
més generalmente su capacidad de competencia”.

Espaiia.—La Ley de la Propiedad Industrial de 16 de Mayo
de 1902, disponia en sw articulo 131.—%La competencia ilicita es
toda tentativa de aprovecharse indebidamente de las ventajas de
una reputacién industrial o comercial adquirida por el esfuerzo
de .otro que tenga su propiedad al amparo de la presente ley”.
Actualmente rige la Ley de Précticas Restrictivas de la Libre
Competencia.

Italia.—El Cédigo Civil, en su articulo 2598, dispone: “...rea-
liza actos d= competencia desleal todo aquel que:... 3) se vale
directa o indirectamente de cualquier otro medio no conforme a
los principios de la correccién profesional y que sea idéneo para
perjudicar la hacienda ajena”.

Suiza.—La Ley sobre Competsncia Desleal de 30 de Septiem-
bre de 1943 previene. en su articulo lo.—“Competencia desleal
es todo abuso de la competencia econdmica, resultado de un en-
gafio o de otro medio contrario a las reglas de la buena fe”,

En Mézxico, diversas leyes se refieren a la competencia des-
leal (8), pero no existe hasta el momento una delimitacién cla-

(8) Articulos 40, Ho. y 28 Constitucionales.
Loy Orginjea del Articulo 28 Constitucional en Materin de Monopolios y
los Reglamentos de algunos de sus preceptos.
La Ley de Ia Propiedad Industrial y su Reglamente.
Lo Ley sobre Atribuciones deol Ejecutive Federal en Materin Heondmica
y los Reglamentos de algunns de sus disposiciones. s
Q6digo Pensl (aris. 233, 246 y 263) del D. y T. F.
Cédigo de Comercio (arts. 12-1, 68-I, Il y III, 312, 330-I1).
Loy Genersl de Nociedades Mereantiles (arts. 35, 156, 196).
Ley CGeneral de Instituciones de Segures (art, 48).
Reglamento de Agentes de lns Instituciones de Seguros (arts. lo, 14, 18.II,
VI y VII, 22, 24 y 27).
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ra que exprese satisfactoriamente a quién y qué se protegen;
por oira parte, consideramos muy dificil la elaboracién de una
definicién al respecto, ya que sin violar leyes juridicas ni econémi-
cas, podemos encontrar que la competencia desleal casi entra den-
tro de los limites de la ética; es el abuso de la libertad comercial
lo que la configura; como lo expresa MASCARENAS, “la com-
petencia desleal es en comercio lo que el golpe bajo en el bo-
xeo0”, ;

Respecto del bien juridico que se protege, es muy dificil su
determinacién: al reducir los precios de sus articulos, un comer-
ciante puede estar realizando un acto de competencia desleal fren-
te a sus colegas, pero al mismo tiempo esa reduccién en el pre-
cio beneficia a su clientela y propicia el abaratamiento de la vi-
da; sin embargo, ese acto podria conceptuarse como de compe-
tencia desleal porque desvia a la clientela de otros comerciantes.

No obstante el ejemplo anterior, pensamos que el régimen
de la competencia desleal, fruto de la concurrencia mercantil, de-
be contener normas de caracter general que sancionen las con-
ductas que se apartan de los usos honrados del comercio con el
proposito de lesionar intereses de tercero; la competencia debe exis-
tir, pero ha de efectuarse honradamente, con caballerosidad; val-
ga la expresién, deportivamente. Pero las normas que sancionen
la competencia desleal deben ser en tal forma &giles que por
una parte, hagan cesar de inmediato la conducta irregular y, por
la otra, ageguren al comerciante honrado la reparacién de los da-
fios o perjuicios que por tal motivo se originen.

Art, 1910 del Cédigo Civil para el Distrito y Territorios Federales.

Ley Federal del Treabaje, art. 6o, 121-II, VIIT, 125, 121 relacionado con
el 263 L.P.I., 269 y 200, IV L.P.1.

Reglamento de Tintorerfias y Planchadurias en el Distrito TFederal de
13 de Octubre de 1044,

Reglamente para molinos de nixtamal, expendios de masa y toriillerins en
¢l D, B de 22 de Beptiombre de 1041, ete. ’
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CAPITULO VIII

1.—TUTELA DEL DERECHO MARCARIO; Atribuciones de las
Autoridades Administrativas y Judiciales en materia de mar-
cas.

2.—ASPECTO REPRESIVO: los delitos marcarios,



1.—Tutela del Derecho Marcario.

La tutela que ejerce el derecho marcario estd constituida
por las prerrogativas que se confieren mediante la Ley de la Pro-
piedad Industrial, a los sujetos titulares o usuarios de marcas en
sus diversos géneros, que aseguran a dichos sujetos la imperturba-
bilidad de sus derechos y garantizan la lealtad al concurrir al
mercado productores, fabricantes y quienes ofrecen la prestacién
de servicios.

Atribuciones de las Autoridades Administrativas y Judiciales en
Materia de Marcas.

Comenzaremos por exponer que es, en principio, la autori-
dad administrativa la encargada de tutelar los derechos que se
confieren por ley a quien usa o registra una marca,

En Meéxico, conforme lo dispone la ley (articulo 8o. frace:
XV de la Ley de Secretarias y Departamentos de Estado), co-
rresponde a la Secretaria de Industria y Comercio: “Intervenir
en materia de propiedad industrial” y, conforme establece el ar-
ticulo 20. L.P.1., a dicha Secretaria corresponde la aplicacidon
administrativa de las disposiciones de esta ultima ley.

Las autoridades judiciales, por su parte, tienen encomenda-.
das las funciones relacionadas con la tramitacién, substanciacién
y resolucién de las accionss que ante ellas se incoen por dafios y
perjuicios; las tendientes al aseguramienio y adjudicacién en su
caso, de los objetos marcados ilegalmente, asi como de los ins-
trumentos utilizados por el autor del delito.
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Por ser esta materia de jurisdiccién concurrente, podra acu-
dirse, a eleccién del actor, ante jueces del orden comiin o bien
ante juez federal (art. 217 L.P.I1.).

La actuacién de la autoridad administrativa puede ser revi-
sada por violacién a normas constitucionales o legales. mediante
el ejercicio del juicio de garantias.

Por lo que se refiere a la actuacién de los 6rganos del ejecu-
tivo encargados de la aplicacién de la ley que regula la matzria,
respecto de las marcas, encontramos esencialmente que compren-
de dos actividades: Primera,—La realizacién de verdaderos ac-
tos administrativos en funcién y razén de los preceptos que ri-
gen al respecto; Segunda.—La tramitacién de procedimientos con-
tenciosos de cardcter administrativo sélo por cuanto a la natu-
raleza del érgano que los efectiia, en donde se da oportunidad a
las partes de comparecer, presentar pruebas, alegar, etc., y con-
cluyen con el pronunciamiento de una resolucidn.

En el primer caso quedan comprendidos los actos relaciona-
dos con la tramitacién del registro de marcas, que va desde su
solicitud hasta la concesion o negativa, pero generalmente sin
que exista la comparecencia de tercero opositor.

En esta fase, los 6rganos administrativos acttian en su me-
dio propio y natural, pronunciando actos administratives formal
y materialmente hablando.

Respecto del segundo caso, la ley, ademas, confiere a esos
mismos érganos pertenecientes al Ejecutivo, “funciones material-
mente judiciales” (1). ‘

“El procedimiento administrativo inspirade en el procedi-
miento judicial ha constituido en nuestra legislacién el inicio del
desarrollo del derecho procesal administrative” (2), el cual ha
dado paso a procedimientos especiales que tal vez basados en el
principio de la especialidad, tratan de que ciertas controversias
sean decididas por autoridades administrativas.

(1) Céser SEPULVEDA, Ob. cit, pig. 110.
(2) Gabino FRAGA; Derecho Administrative, Tercera Edicién, Editorial Yo-
rrin, 8. A., Méxieo, 1944, pig. 210
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Se estima, tal vez que estas autoridades disponen de mas
personal y de técnicos especializados en ciertas ramas, en nues-
tro caso el derecho marcario, suponiendo que quienes ordinaria-
mente estdn en diario contacto con los problemas atingentes a
esta materia, estdn, por via de consecuencia, mejor capacitados
para pronunciar resoluciones apegadas a la realidad y a la ley.
Lo anterior es aceptable siempre que dichas resoluciones respe-
ten los principios procesales basicos.

Para el buen funcionamiento de los procesos que se realizan
ante las autoridades administrativas, se requiere la existencia de un
equilibrio entre el interés publico, que prescribe como impera-
tivo que las resoluciones se pronuncien con el minimo de forma-
lidades necesarias para garantizar la conservacién ds=l buen or-
den administirativo, sin menoscabo del conocimiento necesario del
caso y del fiel apego a la ley. El interés privado, por su parte,
exige “que exista un procedimiento que siendo una limitacién
para la accién precipitada y caprichosa de las autoridades ad-
ministrativas, constituya un régimen de garantias para los derc-
chos fundamentales del individuo” (3).

Puede decirse —expresa TORAL MORENO— “que la Ad-
ministra .'n estd obligada a buscar el bien comiin, por medio de
decisiones, en todos los 6rdenes y en todas las formas, con la {nica
limitacién de ajustarse a la ley” (4).

Las resoluciones que pronuncia la Direccién de la Propiedad
Industrial, que de acuardo con la terminologia utilizada por BRI-
SENO SIERRA, se denominan “declaraciones de certeza” (5),
han sido tildadas de inconstitucionales en diversas resoluciones
pronunciadas en juicio de amparo por el Juez Segundo de Dis
trito del Distrito Federal en Materia Administrativa (6), consi-
derando que la Ley de la Propiedad Industrial, en lo que se re-

(3) Idem. pfig. 225.

(4) Pedre LAMPUE, La Noci6n de Acto JFurisdiccional, traduceifn y nostis de
Jesis TORAL MORENO, Fditorial Jus, Méxieo, 1947, phg. 133

(5) Humberta BRISERO STERRA, T declaracion administrativa en Ia Ley de
la Propledad Industrial, Revista de la Facultad de Derecho de Méxmo,
Tomo VIII, Nos. 25-26, Ene.Jun. de 1957, piig, 120. !

(6) Jurisprudencin, R. M, P.I.A, No. 4, Jul Die. de 1064, pig. 442,
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fiere a la pronunciaciéon de declaraciones administrativas, viola
el articulo 14 Constitucional, “que estd aludiendo el proceso y
no a un procedimiento cualquiera, como el raquitico y mal per-
genado que contienen los articulos 232 y 233 de la Ley de la Pro-
piedad Industrial”.

Doctrina y jurisprudencia se pronuncian contra este criterio
al expresar: “La idea de la Constitucién es que, en todo proce-
dimiento que sigan las autoridades y que llegue a privar de sus
derechos a un particular, se tenga, antes de la privacién, la po-
sibilidad de ser oido y la posibilidad de presentar las defensas
adecuadas” (7).

Seglin BASSOLS (8), se retnen las formas esenciales del
procedimiento cuando: “el afectado tenga conocimiento de la ini-
ciacién de un procedimiento, del contenido de la cuestién que
va a debatirse y de las consecuencias que se producirdn en caso
de prosperar la accién intentada y que se le dé oportunidad de
presentar sus defensas; segundo: que so organice un sistema de
comprobacién en forma tal que quien sostenga una cosa la de-
muestre y guien sostenga la contraria pueda también comprobar
su veracidad; tercero: que cuando se agote la tramitacién, se dé
oportunidad a los interesados para presentar alegaciones, y cuar-
to: por ultimo, que el procedimiento concluya con una resolucion
que decida sobre las cuestiones debatidas y que, al mismo tiem-
po, fije la forma de cumplirse”.

“Para cumplir con el articulo 14 (Constitucional), no es for-
zoso el procedimiento judicial, sino que puede seguirse una trami-
tacién ante autoridad administrativa, pero es necesario que se
respete la garantia de audiencia previa” (Gremio de Alijadores
del Puerto de Veracruz) (9).

En la época actual, en que la justicia administrativa, cons-
tituye “el érgano jurisdiccional por el cual el poder ejecutivo im-

(7) Gabine FRAGA, Ob. cit. Sentencia publicada en el 8, J. de la F, LXXXI,
) pag. 4136, Cin, Industrial de Guadnlajarn, phg. 234,

(8) Citado por Gabine FRAGA, Ob. cit, pig. 235

(0) Semanaric Judiclal de la Federacién, Tomo LII, pig. 2251,
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pone a la administracién activa el respeto del derecho” (10). pen-
samos que resulta inadecuada la calificacién de inconstituciona-
lidad con la que se ha pretendido sancionar la actuacién del Eje-
cutivo en materia de propiedad industrial.

Insistimos en que el continuo contacto y la atencién reitera-
da de cierto género de negocios trae por consecuencia la espe-
cialidad; aunado lo anterior al hecho de que la autoridad admi-
nistrativa cuenta con mas técnicos y mayor nimero de personal,
concluimos afirmando que siempre y cuando se respeten los prin-
cipios procesales basicos, no necesariamente debe exigirse que
ciertos procedimientos, como el sefialado por la Ley de la Pro-
piedad Industrial, deban fatalments tramitarse ante las autorida-
des judiciales.

Sin embargo, en relacién con el tema que nos ocupa, en-
contramos reprochables y deficientes las normas que regulan ac-
tualmentz el procedimiento; una revisién seria muy provechosa.
Apuntamos como anormalidad, la disposicién del articulo 229
L.P.I. que establece como requisito indispensable para la ac-
tuacién de los 6rganos de la Administracién, en materia de mar-
cas, el pago de derechos por el estudio y examen de las solici-
tudes Stricto sensu: demandas).

A juicio nuestro, y apoyados en el texto constitucional del
articulo 17, la imparticién de justicia debe ser gratuita; por tan-
to, deben ser suprimidas las disposiciones que obligan al llama-
do PAGO DE DERECHOS, que a nuestro entender no es otra
cosa que ¢l pago de costas administrativas, las cuales se encuen-
tran proscritas por nuestra ley fundamental.

3.—Aspecto represivo: los delitos marcarios.

Una norma juridica tendria sélo cardcter meramente moral
si sus disposiciones no contaran con procedimientos que garan-
ticen plenamente su eficacia. En principio, se debe presuponer el
acatamiento voluntario, por los miembros de la colectividad, de

(10) Alfonss NAVA NEGRETE, Derecho Procesal Administrativo, Editorial Po-
rrin, 8 A, México, 1958, phg. 110
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las .normas legales y que la sociedad civilizada no debe vinlar
sus preceptos; sin embargo, por razones de muy diversa indole
que no es el momento de sefialar, ciertas conductas se apartan de
las prevenciones y prohibiciones legales, dafiando los derechos
de tercero. Es entonces cuando el Estado, de oficio o a instancia
de parte, interviene imperativamente para sancionar a los trans-
gresores del orden social.

Cuando la conducta de los hembres se adecta a las hipéte-
_'sis delictivas previstas por la ley punitiva, hace su aparicién el
derecho penal. Asi pues, delitos marcarios son aquellos que se
encuentran tipificados en la Ley de la Propiedad Industrial, apli-
cada como ley especial, y en los demas ordenamientos legales que
prevén este género de delitos.

El objeto material de los delitos marcarios estd constituido
por un bien inmaterial, que no es otra cosa que el derecho de pro-
piedad que se tiene sobre una marca.

El sujeto pasive serd el propietario del bien que juridica-
mente ‘se protege, o sea el derecho sobre las marcas, en su do-
ble aspecto de registradas y los derechos que se adquieren me-
diante el uso de las mismas, ain cuando estas ultimas (las no
registradas), quedan propiamente sin proteccién penal pero no
legal.,

El sujeto activo es la persona responsable de la accién u
omisién que se traduce en la comisién del acto delictivo previsto
por el tipo juridico penal.

Como breve referencia histérica, diremos que los signos mar-
carios son tan antiguos como el comercio mismo, y desde hace
muchos siglos se castiga a los imitadores de marcas; asf, Carlos
V, por Edicto de 16 de mayo de 1544, hizo obligatorias las mar-
cas para las corporaciones de tejedores de su imperio. En ese
tiempo las penas eran demasiado crueles, pues: ‘“‘al usurpador se
le castigaba con exclusién de la corporacién y a cortarsele la ma-
no derecha” (11).

(11) Pedro O, BREUER MORENO, Ob. cit, pig. 11
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En Francia (1544) se castigaba a los usurpadores con la pe-
na correspondiente a los falsificadores de moneda: “con mil li-
bras de multa y galeras por cinco afios. En caso de reincidencia,
con galeras perpetuas”. (12).

Maillord DE MARAFY (13), recuerda un edicto del elec-
tor palatino del siglo XIV: “que castigaba con la horca al tabas
nero que falsificara las marcas de los vinos de Rudesheim”.

La usurpacién de marca, que es en términos generales la vio-
lacién que un sujeto realiza en forma dolosa de los derechos de-
rivados de la marca de tercero, es término genérico de las diver-
sas especies de tipos previstos por las leyes y la doectrina. Ense-
guida, abordamos las que a nuestro juicio son las figuras delicti-
vas més importantes:

LA FALSIFICACION DE MARCA.—“Consiste en la repro-
duccibn total y plena, sobre un producto, de los signos distinti-
vos usados por otro industrial o comerciante”. (14)

Por su parte. BREUER MORENO, al referirse a esta figura
delictiva expresa que: “la falsificacién consiste en la reproduc-
cién exacta de sus elementos, cuando se trata de marcas figura-
tivas, o en la reproduccién grafica o verbal de denominaciones
reglstradas” (15) :

Expresa SEPULVEDA que: “la falsificacién es la copia ser-
vil de la etiqueta registrada” (16).

Para nosotros, el delito de falsificacién consiste en la repro-.
duccién perfecta o imperfecta de los signos esenciales o carac-
teres no esenciales de una marca de cualquier clase. En este de-
lito, pretende el falsificador que el el consumidor crea que estd
adquiriendo el producto genuino.

{12) Pedro C. BREUER MORENO, Ob. eit. pags. 11, 12 y 380

(13) Idem. Ob. cit. pgs. 11, 12 y 380,

(14) IYdem. Ob. cit. phgs. 13, 12 y 380

(15) Csarlos .E. MASCARERAS, Los delitos confra la Propledad Industrial, Jo.
86 Ma, Bosh, Editor, Barcelona, 1953, pig. 87,

(16) César SEPULVEDA, Ob. eit. pfig. 140,
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El articulo 255 L.P.I., imperfectamente a nuestro juicio, se
refiere a este delito: “Al que sin el consentimiento del duefio de
una marca registrada lzgalmente, la emplee para amparar art{cu-
los similares, se le impondrd prision de tres dias a dos afos y
multa de diez a dos mil pesos o una sola de estas penas a juicio
del juez”.

Las sanciones a que se refiere el citado articulo, tratandose
de marcas de prestigio, pueden considerarse benévolas, ya que
aun en el supuesto de que el juez aplicara la sancién méxima, el
culpable podria obtener su libertad bajo caucidn.

LA IMITACION DE MARCA.—“Existe imitacion to&a( vez
gque una marca pueda llegar a confundirse con la registrada”
(17).

Puede decirse que: “La falsificacion comprende la imitacién”
(18). Efectivamente, estimamos que la imitacién viene a ser una
especie del género falsificacién, ya que en tanto que por virtud
de la primera el comin de la gente es susceptible de sufrir con-
fusién respecto de una marca, cuando se da la segunda, las dife-
rencias son tan sutiles a veces, que sélo se pueden apreciar por
expertos,

La imitacién no es la reproduccién <xacta, o mas o menos
exacta, de todos los elementos de la marca. En la imitacién exis-
ten sélo ciertas semejanzas; es la configuracién general de la mar-
ca lo que induce a creer que se trata de la auténtica, .

En tanto que en la falsificacién se pretende sustituir el articulo
marcado, en la imitacién sélo se pretende crear confusién, En
la primera figura hay sustitucién o reproduccién total de elemen-
tos, inclusive el nombre del productor, fabricante o prestador de
servicios; en la imitacidén, los elementos de conjunto son seme-
jantes solamente, y tan es asi que aparece el nombre del verda-
dero productor o fabricante, .aun cuando generalmente con ca-
racteres tan mintsculos que su lectura resulta diffcil. ’

(17) Pedro C. BREUER MOREXOQO, Ob. cit. pig. 392 y César SEPULVEDA,

Ob. cit. pag. 140,
(18) Qésar SEPULVEDA, Qb. cit, pfig. 141. .
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“La imitacién -—escribe MARCARENAS— consiste en apro-
-plarse de la marca que otro tiene registrada, mediante el uso de
una marca que por su semejanza o parecido con aquella, pue-
de ser considerada en el mercado como la auténtica” ,19).

Doctrinariamente se han sefialado algunos principios para con-
figurar la imitacion de marca, que han sido recogidos por -nues-
tras autoridades administrativas y judiciales al pronunciar sus
resoluciones y por considerarlos interesantes, a continuacién los
reproducimos:

“La imitacién debe apreciarse teniendo en cuenta las seme-
janzas y no las diferencias” (20).

“Lia imitacién debe apreciarse considerando a la marca en
su conjunto”. (21)

“La imitacién debe apreciarse por impresién, es decir, vien-
do alternativamente las marcas y no comparindolas una al lado
de la otra” (22). .

“Lia imitacién debe apreciarse suponiendo que la confusién
puede sufrirla una persona medianamente inteligente y que pres-
ta la atencién comin y ordinaria” (23),

La segunda parte del artfculo 255 L.P.I. establece exacta-
mente las mismas sanciones sefialadas para el delito de falsifica-
cién ya referido. Insistimos en la critica sefialada y ademas, co-
mo la pena puede ser alternativa, podria llegar a ser ilusorio el
castigo con la imposicién de una sancién pecundaria, que en pro-
porcién al monto de los beneficios que puede obtener el imita-
dor o falsificador resulta irrisoria, pues fluctia entre .diez y dos
il pesos. Creemos que la imposicién de las sanciones deberia
guardar proporcién con los beneficios obtenidos por el responsa-
ble.

OTRAS FIGURAS DELICTIVAS.—Ademés de los delitos
enunciados, legislacién y doctrina sefialan:

(19 Carlos E. MASCARERAS, Ob. cit. pig. 153

(20) Pedro C. BREUER MORENQ, Ob. cit. pig. 2065,

(21) Pedre C. BREUER MORENO, Ob. cit. pags. 351 y 363, .
(22) Pedro C. BREUER MORENO, Ob. cit. pigs. 351 y 353, i
(28) Guelli, citado por Carlos E. MASCARERAS, Ob. eit. pig. 157 '



El llamado relleno, que consiste en utilizar el envase ‘0 eti-
queta auténticos, pero sustituyendo el contenido. Aqui, como di-
ce BREUER MORENO (24) “el ursupador no vende el envase;
sxpende el contenido al amparo de éste”. A juicio nuestro, ¢l ar-
ticulo 258 L.P.I. se refiere a este delito, pero es necesaria ma-
yor precisidn,

La aplicacién de marcas (etiquetas) falsificadas o imitadas
sobre envases con productos legitimos o no, También estimamos
aplicable el citado articulo 258 L.P.I.

La venta de marcas falsificadas o imitadas, que puede equi-
pararse a la complicidad respectv de dichos delitos, que intenta
reprimir el articulo 256 L.P.I.

Colocacién de marca auténtica, propia, pero sobre envase
ajeno.

Supresién de marca, que consisie en levantar o suprimir, de
los productos de otro, la marca que dichos productos ostentaban.

El empleo en las marcas de falsas designaciones con rela-
cién a la calidad, cantidad, naturaleza, nimero, peso, medida o
proveniencia de los articulos, e} empleo de falsas medallas o re-
compenzas, retratos, designaciones en otros idiomas. Estos delitos
se encuentran vagamente referidos en la L.P.I.

ANTONIO CORREA estima que: “la falsedad en la proce-
dencia; falsedad en la ubicacién del establecimiento comercial o
industrial; la falsedad en cuanto al propietario de la marca; la
falsedad en las medallas, diplomas o recompensas que no hayan
sido sobrenidas y, la falsedad en la fecha en que se empezé a
usar la marca, constituyen el delito de fraude previsto por el ar-

ticulo 386 del Cédigo Penal” (25).

La falta de leyendas obligatorias es constitutiva del delito
que sefiala el art. 145 L.P.1.

La indicacién de encontrarse registrada la marca sin estarlo ‘

(24) Pedre C. BREUER MORENO, Ob. cit. phg, 300,
(25) Antonio CORREA ARRATIA, Nulidad ge las marcas por falsas declara-

ciones, R.M.P.I.A., No. 8, enejun. de 1904, pfig. 163,
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realmente, es el delito previsto y sancionado por los articulos
261 y 262 L.P.1.

Como requisito de procedibilidad, respecto de los delitos de
falsificacién, imitacién, uso ilegal, asf como el de confusién, dis-
pone el articulo 264 L.P.I, que previamente se pronuncie la de-
claracién administrativa que en cada caso corresponda.

Por otra parte, como presupuesto, y a efecto de iniciar la ac-
cién penal respectiva, se precisa que la marca se encuerire debi-
damente registrada.

Dispone la ley (art, 264 L.P.1.) que la accién para psrs2-
guir a los responsables de los delitos que prevé, compete, ademas
del Ministerio Publico, a los sindicatos o asociaciones de produc-
tores y de comerciantes y en general, a toda persona fisica o mo-
ral, Respecto de este tenor, cabe aclarar que el articulo 21 Cons-
titucional, faculta exclusivamente al Ministerio Piiblico para ejer-
citar las acciones pznales. Suponemos que el legislador pretendié
decir que a los sujetos ennumerados, se les facultaba para que-
rellarse, pues de ninguna manera estdn legitimados para ejzrci-
tar directamente la accién penal salvo, claro esti, el Ministerin
Piblico. '

Ademéas de las sanciones pecuniarias y privativas de liber-
tad sefialadas, la Ley de la Propiedad Industrial establece otro
tipo de acciones tendientes a obtener el pago de dafios y perjui-
cios, asi como la adjudicacién de todos los productos que se en-
cuentren revestidos con la marca ilegal y que estdn en poder
de la persona que se sefiala como autora del delito, o en poder
de cualquier comerciante, comisionista o consignatario, asi como
para que se le entreguen todas las marcas, instrumentos del de-
lito, los utensilios o aparatos especialmente destinados a la fa-
bricacién de las referidas marcas.
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