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INTRODUCCION

La marca constituye una de las instituclones del sistema de pro-
piedad industrial cuya importancia es diffcil precisar en forma clara
en virtud de la falta deo determinacidn de los indicadores gque permiten

medirlo.

Sin embargo, lo que si resulta evidente, es que las marcas dfa a
dfa cobran mayor importancla, particulammente a ralz y, a partir, de la
politica de apertura econdmica llevada a la prictica por el goblerno me-
xicano como respuesta a una apremiante necesidad surgida del interior y

exterior de nuestro pais,

Desde el punto de vista de la empresa como una entldad que juega
un papel primordial en la economia de cualquier nacién, los resultados
de 1a utilizacién de las marcas dependen de quien las maneja y de los
objetivos que en ella jmprima como Instrumentos determinantes en el pro-
ceso de comercializacién de los blenes que produzca o servicios que

preste.

La marca constituye un wehfculo de trascendente lmportancia para
las empresas convirtiéndose en uno de sus principales actives, lo que
se corrobora, con el hecho de que cada vez existe un nimero mis escaso

de productes que se verden y sc compran sin estar marcados.
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En consecuencia, a pesar de que con frecuencia las marcas pasan
desapercibldas per evidentes, es de tal suerte el papel que juegan en
la sociedad contemporinea que se pucde afimmar, sin temor a exagerar,
que contribuyen de manera determinante a configurar el perfil del mundo

woderno,

La marca constituye un bien intanglble, que forma parte del acti-
vo social con un valor econdémico intrinseco por lo que es acreedora de
una proteccién juridica integral acorde con los requerimientos del desa-

rrollo social nacional e internacional.

En efecto, resulta indispensable la intervencién del Estado en
la regulacidén de esta materia con e! fin de proteger el interés de 1la

coaunidad y asegurar un desarrollo auténomo y equilibrado.

Es particularmente en los pafses en via de desarrollo donde sc
enfatiza la necesidad de crear y mantener un buen sistema juridice que
garantice el desarrollo y proporcione establlidad y seguridad en la in-

veraién.

Sin embargo, resulta también innegable que los adelantos moder-
nos avanzan con mayor rapidez que la propla creacidén o actualizacidn le-
gislativa lo que indudablemente provoca un desfasamiento entre la norma

legal y 1a realidad que se destina a regir.



De esta realidad surgié la inquietud de realizar el presente tra-
bajo que sc centra a exponer ¥ comentar brevemente los antecedentes le-
gislativos especializados y la legislacién vigente sobre la materia, a
explicar y esbozar la teorfa general de tan lmportante institucidn vy,
finalmente, a confrontar la ley como fuente reguladora de las marcas;
con la doctrina, como fuente conciliadora de gran importancia; con la
prictica, como la mayor evidencia de los errores y aciertos legislati-
vos y con la jurisprudencia, como un elemento Interpretador e Integra-

dor de incalculable valor, que diluye el hermetismo legal existente.
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l.

ANTECEDENTES LEGISLATIVOS ESPECIFICOS SOBRE
LA REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS EN MEXICO.

.

1.1. Ley de Marcas de Fibrica de 28 de noviembre de 1889,

1.2, Ley de Marcas Industriales y de Comercic de 25 de agos-

to de 1903,

1.3, Ley de Marcas y de Avlisos y Nombres Comerciales de 26
de julio de 1928.

1.3.1. Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Noa-
bres Comerciales de 11 de diclembre de 1928,

1.3.2. Decreto del 8 de septiembre de 1942,

1.4 Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de
1942.

1.4.1. Reglamento de la Ley de la Propledad Industrial
de 31 de diciembre de 1942,



1. ANTECEDENTES LEGISIATIVOS ESPECIFICOS SOBRE

LA REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS EN MEXICO,

La materia marcaria se encuentra regulada de manera espectaliza-
da en nuestra derecho posltivo a partir del afio de 1889, Antes de esta
fecha dicha materja se reguld como parte del derecho comercial o mercan-

til,

El presente estudio tiene por objeto analizar los antecedentes
legislativos especializados sobre la materia marcaria, es decir, tedos
y cada uno de los dispositlvos legales que, en forma especifica y con-

creta, se destinaron y destinan a regular las wmarcas,

1.1. Ley de Marcas de Fibrica de 28 de noviembre de 1885,

El primer antecedente técnico serio que encontramos sobre la pro-
teccién de la propledad industrial, es hasta 1889, bajo el goblerno de
Don Porfirio Diaz, qulen motivade por una marcada idea de progreso y de-
sarroilo industrial y comercial de México y seguramente inspirado en
las ideas europeas, particularmente en el ordenamlento de caricter in-
ternacional denominado Convencidn de Unidn de Paris para la Prateccién
de la Propiedad Industrial adoptade el 20 de marzo de 1883, promulgé la
denomlnada Ley de Marcas de Fibrica que regula y conceptualiza con ma-
yor precisidén lo que loy en dfa conccemos como marca, en forma especia-

lizada y, con ello, la independiza de la reglamentacién deficiente del

Codigo de Comerclo y del Coédigo Penal.
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En los diecinueve art{culos que integran dicho ordenamiento le-

gal, se refleja el empefto por garantizar al productor y al comerciante,
a las marcas fabricadas y a las vendldas, al establecimiento Industrial
y a8 la casa comercial no obstante que el nombre oficial del mismo clte
excluslvamente a las "marcas de fébrlcé". no siendo el espiritu del le-

gislador excluir de su proteccldn las marcas comerclales.

Esta ley define a la marca de fibrica como "cualquier signo de-
terminante de la especialidad para el cemercio de un producte indus-
trial" {Arc, 1), no pudiendo constituir marcas la forma, color, locucio-
nes o designaciones que no fueran per s{ sclas el signo determinante de
la especlalidad del producto, asf{ como aquellos signos contrarios a la
moral, destinidndose la proteccidn de la marca a amparar los efectos Fa-

bricados o vendidos bajo la misma, en el interior del pafs.

Bajo el amparo de esta Ley, cualquier propietario de una marca
de f&brica, nacional o extranjero, residente en el pafs podrfa adquirir
el derecho exclusivo para usarla dentro de este pals, siempre y cuande
lo solicitara por escrito ante la Secretaria de Fomente, reuniendo to-
dos los requisitos de Ley y obteniende la declaracién correspondiente
de dicha Secretarfa de gue el Interesado en cuestidn se habla reservado

los derechos correspondientes {Arts, 5, 9, 10 y 11).

A la luz de este ordenamlento legal, los nacionales y extranje-
ros no residentes en el pafs podfan registrar sus marcas (nicamente te-

niendo un establecimiento o agencia industrial o mercantil para la ven-
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ta de sus productos, y no podian registrarla en la Repiblica sin haber-

1o hecho previamente en el pafs de origen (Arts. 4 y 7).

La declaracién de la Secretaria de Fomento se hacfa sin necesi-
dad de un examen previo, bajo la exclusiva responsabllidad de los soli-
citantes., Emitlda dicha declaracidn se procedfa a publicar la solici-
tud correspondiente a efecto de que se presentaran las oposiclones per-
tinentes dentro de los 90 dias siguientes a su publicacidn; en cuyo ca-
so, se suspendfa el registro de l‘a marca hasta en tanto se emitlera de-

cisidn judicial al respecto.

La solicitud podfa interponerla {micamente el primero que hubie-
se hecho uso legal de una marca. En caso de disputa sobre la titulari-
dad de la marca, esta perteneceria al primer peseedor y si la poseslén

no se podfa coaprabar, al primer solicitante (Arts. 12 y 4).

Se prevela ademis, "la falslficacidn" de las marcas, consistente
en la reproduceidn exacta y completa de una marca de fibrica, cuya pro-
pledad estuviera ya reservada o de una marca cuya scmejanza en conjunto

fuera susceptible de crear confuslén (Art. 16).

A quien cometiera dicho delito se le podfan reclamar daflos y per-
juiclies y se le sujetaba a las penas establecidas en el Cédigo Penal vi-

gente [Arts. 17 y 18).
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Este ordenamiento legal, aunque bastante rudimentario, ya pre-

vela disposiclones gque se cristalizan en la legislacidén actual siendo
factible advertir colncidencias incluso de lenguaje entre awbas. Sin
enbargo, constituye un ensayo de leglislacién sobre marcas impuesto por
las exigencias del progreso industrial del momento, desatdndose, en con-
secuencia, problemas que lncitaron a estudiar y reflexicnar sobre su re-
visidén, De este modo, el 17 de diciembre de 1897, se reformd el art{cu-
lo 4o, de la Ley entconces vigente, permitiende a los naclonales o ex-
tranjeros resldentes fuera de la Repiblica MexIcana, propletarios de
una marca, adquirlr el derecho exclusive para usarla en la Repiblica
simplemente sujetdndose a las formalidades de la Ley sin requisito adl-

-

cional alguno,

1.2, Ley de Marcas Industriales y de Coswercio de 25 de agos-
to de 1903,

Bajo el mandato del General Parfirio l;ja: se expidid una nueva
ley con una técnica mis desarrollada que intredujo novedades en materia
de propiedad industrial, ¥y cuya promulgacién se motivé por el gran pro-
greso industrial del pafs y por la marcada influencla europea en nues-
tros ordenamientos juridicos. Su vigencia comenzd el ]1° de octubre del

mlsmo afio de su promulgacién (Art. 86 transitorio).

Compuesta por noventa y tres artfcules, definid con mayor preci-
stén que su predecesora a la marca come "el signo o denominacién carac- .
terfstica y pecullar usada por el industrial, agriculter o comerciante

en los artfculos que produce o expende, con el fin de singularizarics y
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denotar su procedencia (Art. 10_);(1] de este modo se le confirid a la
marca su principal funcidn que es la de constituir un signo caracteris-
tico y peculiar, que sirva para sigularizar o denotar la procedencia de

los artf{culos que han de ampararse con la misma.

En forma enumerativa mas no limitativa se indicd qué es lo que
ped{a constituir una marca entre lo que se encontraba, especlalmente,
todo nonbre bajo una forma distintiva, denominacjones, marbetes, etique-

tas, envases, reciplentes, timbres, emblemas, cifras, etc. (Art. lo.).

Por el contrario, en forma expresa y limitativa, se consagrd la
prohibicidn de registrar denominaciones genéricas o no distintlvas, ar-
mas, escudos o emblemas nacionales de los Estados de la Federacién o de
los Estados Extranjeros, los noambres, fimas, sellos o retratos de los

particulares, as{ como aquellos signos contrarios a la moral, a las bye-

nas costumbres o a leyes prohibitjvas,

De conformidad con el articulado de esta ley, los efectos del re-
gistro de una marca deberfan retrotraerse a la Fecha de presentacidn de
la solicitud respectiva en la Repiblica Mexicana o en un Estado Extran-
jero siempre y cuando se solicitara su registro dentro de los cuatro me-

ses siguientes de haber sido presentada en el primer Estado Extranjero

(Arts. 7 y 8).

(1)Pallares, Jacinto; Legislacidén Federal Complementaria del De-
recho Civil Mexicano; Méxlca: E‘leogral"Ia ArtTstica de Ramon F. Rive-

roll, , P .



11.

En esta ley Se consagréd por primera vez el derecho del titular
de la marca de renovar su registro cada veinte afios, incluyendo aque-
l1los registros otorgados bajo la vigencia de la ley anterior. La conse-
cuencia legal prevista en caso de omitir la renovacién del registro mar-
carlo consistfa simplemente en el cobro de recargos y en la imposibili-
dad de ejercitar accidén penal alguna en contra de falsificadores. En
consecuencla, el derecho al uso exlusivo, no se perdfa por la falta de

rencvaclén del reglstro en cuestién (Art. 6 y 87 transitorio).

Asimismo, se fmpusc a todo titular de un registro marcario la
obligacién de incluir o seflalar en forma ostensible y en un lugar visi-
ble la leyenda " Marca de Comercio Registrada", o su abreviatura '"M. de

C. Rgtrda", as{ como el nimero y fecha de registra.

Se previd la posibilidad de nuifflcar los registros marcarios
otorgados en contravencidn a las disposiclones legales cuando la marca
ya se encontrase registrada correspondiéndole el Derecho de Acclén a
cualquier persona con interés jurfdico y al Ministerio Piblico como re-
presentante de los intereses de la socledad y de la Secretarfa de Fomen-

to (Arts. 15 y 16).

Lo anterior se debld a que en la ley en comento no se consagraba
el examen de novedad como requisito previo al otorgamiento del registro
de una marca, ya que la autoridad inicamente debla efectuar un examen
administrativo para certificar la reunién de todos los requisitos forma-

les de !a solicitud y documentos anexos {Art. 10).
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Como una novedad, se 1nc1dyeron una serie de disposiclones, dis-
tribuldas en un articulado muy extenso, tcndientes a proteger los dere-
chos marcarios de los actos de falsificacidn castigando tales actos con
penas tanto pecuniarias como corporales, ¥y que constituyen la base y an-

tecedente claro de la actual reglamentacién penal del derecho marcario.

Inngvaclén digna de referlr es la relativa al procedimicnto de
revocacién de las resoluclones administrativas de la Oficina de Paten-
tes y Marcas de la Secrctar{a de Foments, procedimiento que prevalecid
en la ley sucesora ho asf{ en la Ley de la Propiedad Industrial y en la
Ley en vigor, en las que se prevé el juicio de Amparo come (mico medio

para impugnar tales resoluclones.

Finalmente, es isportante scfialar que en uno de los articulos
transitorios se Fijé un plaze improrrogable de nucve meses para que los
titulares de marcas registradas al amparo del C&digo de Comercio proce-
dleran a inscribirlas ante laz Oficina de Patentes y Marcas, con el obje-
to de unificar la proteccidén de los signos marcarios bajo la exclusiva

proteccidn y titularidad de la ley especlallizada, entonces vigente.

1.3, Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26
de julio de 1928,

Publicada en el Diario Ofjcial del! 27 de jullo de 1928, bajo el
mandato del General Plutarco Elfas Calles vigente a partir del lo. de
enero de 1929, esta ley derogd a su predecesora aportando desde lucgo,

una serle de nuevos elementos que merecen especial mencidn.
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Se indicd, al igual que en los anterlores ordenamientos ya anall-

zados, que a efecto de obtener el derecho al uso exclusivo de una marca
era menester solicitar su registro en el entonces Departamento de la
Propledad Industrial, dependiente de la Secretarfa de Industria, Comer-
cio y Trabajo debiendo reunir la solicitud correspondiente todos los re-
quisitos formales indicados en la ley y el reglamento, mismos que serin

explestos en forma sucinta a continuacisn (Are. lo.}.

Para los efectos de la ley en comento, pedfan constituir marcas
susceptibles de registro, todos los nombres y denominaciones distinti-
vas ¥y en general cualquier medio material capaz de hacer distinguir los
objetos a los que se trataba de aplicar, de aquelles de su misma espe-
cle o clase; las razones soclales, las leyendas, las ensefias de los es-

tablecimientos aplicadas a las mercancfas que en éstos se expendlan.

Se dispuso que, ademis del fabricante o productor de los efectos
que pretendfan ampararse con la marca, también tenian derecho a prote-
gerla los comerclantes de dichos efectos, medlante la creacién de una
nueva marca o, en su defecto, a través de la adicidén, a la marca del
productor o fabricante de un signo distintivo siempre y cuando se obtu-
viese el consentimiento previo de éste (Art. 20.).

[gualmente se scfiald como no susceptibles de ser registrados los
nombres o denominaciones genéricas cuando la marca se destinare a ampa-
rar objetos comprendidos dentro de! género o especte a que se referia
dicha denominacién o bien que se hubier.en techo de uso comin; los enva-

ses quc pertenecieren al dominio piblico; los signos o denominaclones
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contrarias a la moral, a Ias buenas costumbres y a las leyes prohibiti-
vas; las armas, escudos o emblemas nacionales, de los Estados de la Fe-
deracién o de los Estados extranjeros; los nombres, £irmas, sellos y re-
tratos de los particulares; el emblema y denominacién de la cruz roja;
una marca que fuese igual o semejante a otra ya registrada que tomadas
en conjunto o atendiendo a los elementos que hublesen sido reservades,
pudlesen confundirse; una marca que pudiese inducir al piblico en un
error scbre la procedencia de los articulos amparados; aquellas nombres
que indicasen simplemente la procedencla de los. productos amparados a
menos que se tratare Jde lugares de propiedad particular y se contase

con el consentimiento del propletario (Art 7o.).

Es de fundamental importancia denotar que este ordenamiento le-
gal, con gran acierto, adiciond dentro de las prohibicicnes del regis-
tro de marcas aquellas iguales o semejantes en grado de confusién a una
ya registrada, lo que sin duda constituyé un importante adelanto en la
proteccién de la propledad industrial, en virtud de que ¢l sistema quo
se adopta a partir del presente ordenamiento es mixto, de modo tal que
el registro de una marca, a diferencia de la ley de 1903, no se conce-
dia con la simple presentacidn de la solicitud y la reunlén de los ele-
mentos de forma, sino que previo al otorgamiento del registre marcario,
eh su caso, em menester que la autoridad efectuara un examen de nove-
dad en adicién al examen administrative, cen el objcto de tutelarlco-
rrectamente a los titulares de derechos legftimos preconstitufdos al

igual quec a los consumidores,
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En formma novedosa se consagrd la facultad de! Estado para decla-
rar en cualquier momento, el uso obligatoric de las marcas que ampara-
sen articulos que por su origen, naturaleza o aplicacién estuviesen {n-
timamente relaclonados con la economla del pafs y las necesidades pibli-

cas (Art. 3o.).

Dicho examen de novedad consiste en el estudio que debe efectuar
la autoridad marcarla dentro de sus archivos, para deteminar sl entre
las marcas registradas se encuentra una marca igual o muy semejante a

aquella cuyo reglstro se solicite (Art. 14).

Previo al examen de novedad 1a autoridad efectuaba un examen ad-
winistrativo para revisar que la solicitud se hubiese presentado correc-
tamente para, en caso contrario, concederle al solicitante un plaze pa-
ra corregir errores y subsanar deficienclas, no pudlendo efectuarse al-
teraciones substanciales de la marca en la reposicién correspondiente

(Arts, 8, 9, 10, 11, 12 13 y 15},

Tembién, por primera vez se consagré el "Procedimento de Oposi-

cidn de Terceros" titulares de anterloridades (Arts, 17, 18 y 19).

Por otro lado, se dispuso que los interesados de comin acuerdo,
podrfan someterse a la resolucién de una Junta Arbitral para decidir
acerca de la semejanza o diferencia entre las marcas en conflicto, sien-

do inapelable e! fallo emitido en dicha controversia {Art, 21),
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Los efectos del registrp de una marca se extendié a 20 afios con-

tados a .partlr de la fecha y hora de presentacién de la solfcitud (fe-
cha legal) renovables Indefinidamente por perfodos adicionales de 10
afios, mediante la presentacién de la soliclitud de renovacién correspon-
diente dentro del iltimo semestre del plazo primitivo o de cada plazo

de renovacidn,

De haber transcurrido el plazo antes referido se concedfa un pla-
zo adiclonal de tres afios para presentar dlcha sollcltud y asi evitar

la caducidad del registro.

Se volvid a regular el Derecho de Prioridad en wirtud del cual
los propietarios de marcas registradas en el extranjero podfan, dentro
de los sels meses siguientes a la fecha de presentacidn de la solleitud
respectiva en el primer estado extranjero, solicitar el registre de 1a
marca en la Repliblica Mexicana donde se considerarfa como habiendo sido
registrada en la fecha en que lo hublese sido en el primer estado ex-

tranjero.

Finalmente, se repitid la obligacibén ya prevista en la anterior
ley en materia de marcas consistente en indicar en los objetos a que se
fucse a apljcar la marca, en forma visible, la leyenda 'Marca Registra-
da' o sus abreviaturas, ya que de lo contrarlo el registro no product-

ria efecto algunc.
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Como ya se indicd, esta ley volvld a regular el recurse de revo-
cacién come medic de defensa del particular en contra de resoluciones

administrativas dictadas en perjuicic de sus intercses,

Se reguld asimismo, la obligaclén de efectuar una explotacién
efectiva de l1a marca a efecto de evitar la extincldén del correspondien-
te registro marcario. Por otro lado se admitid la cancelacifn volunta-
ria y, como se menciond con anteriorldad, se dispuso que teda marca no

renovada caducarfa de pleno derecho.

Finalmente cabe sefalar, que segin afirma David Rangel Medinaf2)
esta ley adoptd un sistemaz mixto atributivo-declarativo, toda vez que
ademis de otorgArsele al registrante de la marca un derecho exclusivo,
del mismo modo se le reconocid el uso de la marca como fuente de dere-

chos sobre la misma,

La anterior afirmacién se desprende del hecho de que por primera
vez sc rteconoce el "mejor derccho' de un tercero que hublese usado la
marca con tres afios de anterioridad a la fecha de registro de la misma
pudiendo solicitar su nulidad y el consecuente registro a su nombre

(Arts, 4, 5, 6 y 39 Fraccs, 11 y TI1L).

(2)Rangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario, México,
D.F., 1960, p. 36,
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1.3.1, Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nom-
bres Comerciales de 11 de dicliembre de 1928.(3)

Bajo el mandato provisional del Lic. Emilio Portes Gil, se expi-

de el primer reglamento a una ley en materia de propiedad industrial.

Este reglamento, acorde coh su naturaleza, viene a detallar algu-
nos de los supue;tos previstos en la Ley dc Marcas y de Avisos y Nom-
bres (onerclales del 26 de junio de 1928, para su clara individualiza-
cifn y aplicacidn. Sin embargo, inexplicablemente, se incluyen una se-
r++ de preceplnos no previstos en la ley que reglamenta particularmente
en materia de extincidn y nulidad de marcas. En tal virtud, con el ob-
jeto de subsanar dicho error, en la ley que se promulga con posteriori-
dad, la cual en breve comentaremos, se incluyen practicamente todos es-

tos preceptos novedosos del reglamento.

De esta manera, el presente ordenamiento detallé con mayor preci-
sién las formalidades que deberfan reunir las solicitudes de registro
de marcas; consagrd la claslficaclén de los productos que podrian ser
amparades por las marcas a la luz de la ley reglamentada por el ordena-
mlento en comento y que se componfa de 50 clases; regulé el procedimicn-
to de registro; lus caracterf{sticas y elementos del cftulo, los requisi-
tos para la renovacién y explotacidn del registro; y la falsificacién,

imitacién y uso ilegal de las marcas.

(3)Publicado en el Diario Oficial de la Federacidn del 31 de di-
ciembre de 1928,




19.
Especial mencidn merece el hecho de que Gnjcamente se regulaban
marcas de productos y no de servicios lo que provocd una serje de anoma-

1fas que incitaron al legislador a corregir tal situactén,
1.3.2. Decreto del 8 de septiembre de 1942.(4)

Este decteto entrd en vigor el dfa de su publicacién en el Dia-
rio Oficial por mandato del Presidente Manuel Avila Camacho coh el obje-
to de evitar e! emplec de marcas no registradas en efectos de proceden-
cia nacional con la tendencia de hacer prevalecer la creencia de ser im-
portados, deblendo para tal fln jincluir la leyenda obligatoria "Hecho

en México" junto a la denominacidn no registrada como marca,

1.4, Ley de 1la Propledad Industrial de 31 de diciembre de
1942,(5)

Prouulgada por el entonces Jefe del Ejecutivo, Lic. Manuel Avila
Camacho, abroga la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerclales expe-
dida el 26 de junio de 1528, su Reglamento del 11 de diciembre del mis-
mo aflo y el Decreto del B de septiembre de 1942, Asimismo abroga la
ley y reglamento en materia de patentes entonces vigentes toda ve: que
esta ley se caracteriza en que codifica y sistematiza et un scla cuerpo

legal las disposiciones relativas a patentes de invencidn y a las demis

(4}Pubilcado en el Diario Oficial dc la Federaclén de 23 de sep-
tiembre de 1942.

(5)Publicada en el Diario Oficial dJe la Federacidn de 31 de di-
clembre de 1942,
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figuras de propledad industrial, como lo son las marcas, los avisos co-
merciales, los nombres comercliales y la competencia desleal, hasta en-
tonces ‘regulados en uh ordenamiento legal diferente, sin embargo, como
se sefiald en la introduccién del presente estudio el mismo se circuns-

cribird exclusivamente al anilisis de las marcas,

Seglin afirman sus autores(®) esta ley es el resultado de la nece-
sldad de codificar las disposiciones relativas a lo que se encuentra
comprendido deatro del concepte de "Propiedad Industrial™ y de la apre-
miante necesidad de modificar disposiciones segin lo fue exigiendo 1la
propia experlencia tanto naclonal como extranjera. Esta ley conservd,
en general, los sistemas y principlos fundamentales de las leyes ante-
riores, precisando y definlende c¢laramente los derechos relativos a la
propiedad Industrial, para proteger en forma adecuada los intereses de

sus titulares y del pdblico en general,

De esta manera se mantuvo el sistema mixto declarativo-atributi-
vo al dlsponer que el que esté usando o quiera usar una marca...., pue-
de adquirir el derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Se-
cretarfa de la Economf{a Nacional...." y por otro lado se reconocié un
mejor derecho a qulen estuviese ecxplotando una marca con anterioridad,
adn y cuando no estuviese registrada, pudiendlo sglicitar la nutidad del

registro concedido a un tercers {Arts, 29, 100, 108 y 179).

(6)Exgosicién de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial de
3] de diciembre de 1942,
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Come lo fue exlgiendo el proplo desarrollo econdwico del pafs,
1la ley necesariamente introdujo imnnovaclones entre las que se encuen-
trah la detemmlnacién mds preclsa de las denominaciones o signos suscep-

tibles asf como los no susceptibles de ser registrades come marca.

Particularmente, se establecid la prehibicién de registrar deno-
minaciones descriptivas de los productos a ampararse como marca adn y
cuando ostentaran una ortograffa caprichesa o estuvieran traducidas a

otro idioma (Art. 105 Frac. IV).

Ademds, se prohiblé el registro como marca de palabras de len-
guas vivas extranjeras, cuando se pretendiesen aplicar (nicamente a pro-
ductos elaborades en México o en cualquier otro pals de habla espafola,
esto con el objeta de evitar inducir a error al pibllco consumidor so-
bre la procedencia de los productos marcados, al igual que para prote-

ger a la industria del pafs (Art. 105 Frac. XI).

Se establecieron asimismo, reglas mis estrictas para evitar el
reglstro de marcas tendientes a engafiar al piblico sobre la procedencia
de los artf{culos o sobre la naturaleza o calidad de los productos ampa-

rados (Art. 105 Frac. XIII).

Y, finalmente se incluyd la prohibicién relativa al registro det
emblema del Comité Olfmpico Internacional, los elementos que lo inte-
gran y las denomlnaciones '"Olimpice', "Olimpfadas" y "Juegos Ol{mplcos"

{Art. 105, Frac. Xv).
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Por cuanto a la duracidn de los efectos del reglstro marcario se
reflere, ésta se redujo a diez afios, a efecto de que dicho plazo fucse
igual al que debfa transcurrir entre las renovaciones subsecuentes

(Art, 132).

Se incluyeron variadas disposiciones relativas a la autonomia
que confiere cada registro marcario, de modo tal que la extincidn, cadu-
cidad, o cancelactén de un registro no afectara la validez de otras mar-
cas registradas idénticas o similares ain cuando la Secretaria las de-
clarara ligadas por considerarlo conveniente debido a la identidad o se-
mejanza eh grado de confusién de marcas pertencclentes a un mfsmo titu-
lar destinadas a amparar los mismos o similares articulos (Arts. 103,

104 y 107),

Ademds se consagraron una serfe de reglas que permitieron a los
propletarios solicitar nuevos reglstros con modificaciones a los que hu-
biesen hecho anteriormente, aunque evitando la pérdida de su caricter
distintive y denotativo de procedencia, come proteccidn al piblico
quien identifica la calidad de los productes por su marca pudlendc ad-

quirirlos posteriormente sin riesgos de confusién (Arts. 140, 151, 152,

153 y 154).

De igual manera se cousignaron disposiciones que tendieron a im-
pedir que los industriales o comerciantes que emplearan marcas reglstra-
das ¢ no, en articulos elaborados en el pafs tratasen de darle aparien-

cia extranjera aun siendo preductos de buena calidad, por la creencia
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generalizada de que los artfculos de procedencia extranjera son de supe-
rior calidad a los nacionales, lo que sin duda alguna afecta inmensamen-
te a la economfa nacional, al piblico y al prestiglo de la industria na-
cional. En consecuencia se codificd la obligacidn contenlda en el dero-
gado decreto del 8 de septiembre de 1942, consistents en la necesaria
Inclusidn de la leyenda "'Hecho en México"™, o sus equivalentes, en todas
los productos o articulos de fabricacién nacional amparades por marcas

registradas o no (Arts, 145, y 261),

Con relacién a la transmisidén de los derechos que conflere el re-
glstro marcario se consignaron una serle de reglas tendlentes a evitar
la existencia de mltiplicidad de propietarios de marcas idénticas o se-
mejantes en grado de confusién, para lo cual se consagré la obligacién
de reglstrar ante la Secretarfa de la Economfa Naclonal, toda transmi-
sidn, ya que de lo contrario, la misma no produciria efectos frente a

terceros (Arts. 176 in fipe a 182).

Se establecleron reglas sobre caducldad de marcas registradas du-
rante la vigencia de las leyes de 1889 y 1903, no renovadas dentro de
un plazo de cinco afios, para dar £in a la confuslén que origind el he-
cho de que conservaran su vigencia marcas que no requerfan ser renova-
das., Del mismo modo se sefaléd que al solicitarse al registro de la
transmisidén de una marca reglistrada bajo el amparo de dichas leyes, pri-
mero deberfa cfectusrse un exdmen de novedad, a efecto de resolver so-
bre la concesién o denegacién del correspodiente registro marcarlo

(Arts. 156, 157, 171, 180 y 181)}.
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Se suprimid el procedimienta relativo al juiclo de revocacidn de

tal suerte que una vez agotado el recurso de reconsideracién administra-
tiva, en los casos establecidos por la misma ley, no exlstfa otro medio
de lmpugnacién de las resoluciones administrativas que el extraordina-

rio Juiclo de Garantfas.

1.4.1. Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial
do 1942.(7)

Al igual que la ley que regula ¢l presente reglamento y por dis-
posicién de su artfculo dnico transitorio el mismo entrd en vigor el

lo. de enero de 1943.

Este reglamento, al igual que el de 11 de diciembre de 1928, con-
tuvo todas las disposiciones adjetivas necesarias para detallar y apli-
car la ley que reglamentaba, sin embargo, a diferencia de aquél, el pre-
sente reglamento derogd una serle de disposiciones sustantivas que fue-
ron incluidas en la Ley no obstante que, incongruentemente, la misma
mantuvo algunos preceptos de cardcter adjetivo gue debieren observarse
en el cuerpo de su Reglamento, como lo son aquellos gque disponfan los

requisitos formales que debfa reunir toda solicitud de marca.

{7)Publicado en el Diarlo Oficial de la Federacién de 31 de di-
ciegbre de 1942,
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En el tfitulo II gque comprende del articuito 63 al articulo 81 re-
glamentd lo referente a marcas y en concreea, a 1a solicitud y tfegistro
de marcas, al uso de las parcas, a la transmisidn de los derechas deri-

vados de todo vegistro marcaric y repitld la clasificacién de los pro-

ductos que podfan ser amparados por cada marca.
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2, LEGISLACION VIGENTE
z.1. Ley de Invencliones y Marcas de 30 de dicleabre de
1975.(8)

Constituye la ltima ley expedida en materia de marcas y, actual~
mente en vigor, que responde o uno serie de medidas econdmicas emprendi-
das por el Ejecutivo en esa época, tendientes a ellminar en la medida
de lo posible la dependencia tecnoldgica y el servilismo hacla los pro-

ductos de origen extranjero.

El propdsito de alcanzar un desarrollo autdnomo y equilibrado
condujo al Gobiemnmo Mexicano a expedir diversos ordenamientos relaclona-
dos con dicho propdsito y con la materia que se estudia como son la Ley
sobre el Registro de la Transferencia de Tecnologla y el Uso y Explota-
cién de Patentes y Matcas de 28 de diciembre do 1972:(%) }a Ley para
Promover la Inversién Mexicana y Regular la Inversidén Extranjera de 9
de mayo de 1973(10) y finalmente la ley que sc comenta en el presente
inciso, esto es la Nueva Ley de Invenclones y Marcas en vigor a partir
del 11 de febrero de 1976, que substituyé a la Ley de 1la Propiedad
Industrial de 1942,

(8)YPublicada en &1 Diario Ofictal de la Federacidn del 1¢ de fe-
brero de 1976, "

(9)Publicada en el Diario Oficial de la Federacidn de 30 de
diclembre de 1972,

(10)Publicada e! mlsmo dia.
27
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Dichos ordenamientos jurldicos demuestran que el Gobjerno conce-
bia a la tecnologfa como un Factor clave para el desarrollo del pals y
que la tendencia se orfentaba hacia una mayor intervenclén estatal para
fomentar la creacidn local de tecnologfa y la regulacién de la importa-
da, ya que es innegable la importancis y la magnitud de Ia contribucidn
de la tecnologfa extranjera en el desarroilo del pafs siempre y cuando
estemos en condlclones de conduclr y mejorar los instrumentos que faci-
liten la lmportacidn y adaptacién de las tecnologfas ajenas que efecti-
vamente nos benefician y la adquisicidn de conocimlentos en la forwma
mis ventajosa para el pals con el objcto de en un mediano plazo intensi-
ficar una capacidad clent{fica propla ya que "ningin pueblo puede desen-
volverse en plenitud atendiendo exclusivamente a los conocimicntes afe-

nos",{11)

La Ley de la Propiedad Industrial anterior promulgada en 1942 ob-
soleta frente a las nuevas circunstancias sociales, politicas, econdmi-
cas y culturales por las que atravesaba nuestro pals, ya que segufa una
serie de llneamientos ideocldgicos del siglo pasado ya no valederos, pro-
vocéd la necesldad de expedir un nuevo ordenamiento acorde con el desa-
rrollo existente y con las necesidades propias para un fututo desarco-

1lo auténomo y equilibrado,

(11)Echeverrfa Alvarez, Luis; Discurso de Toma de Posesién, la.
de diciembte de 1970, en 1a cbra del Banco de Comercio Exterlor, S.A.
Méx. La Polftica Econdmica del Nuevo Goblerno, la. FEdicidn, México,

1975, p. 25.
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La necesidad de hacer congruente la legislacidén de la propledad
industrial con la transferencla de tecnologfa y las inversiones extran-
jeras con el £in de eliminar cargas y despejar obstdculos para el libre

desarrollo de ataduras, se cristaliza en la Ley de Invenclones y Marcas,

Sin embargo, César Sepﬁlveda“z) sehala que en témminos genera-
les pucde cobsevarse que la parte nueva de la Ley de 1976, no obstante
ser bastante atrevida ¢ innovadora, no ayuda mucho a los titulares mexi-
canos de derechos marcarios ya que se¢ observa que las cargas de esta
porcién nueva recaen mayormente sobre los mexicanos pese a que precisa-
mente quiso favorecérseles. Un ejemplo de lo anterlor, lo constituye
la vineulacién de marcas que se erige como un gravdmen para empresarias
mexlcanos que explotan marcas extranjeras ademis de que ello provoca
que los titulares extranjeros antes de licenciar marcas piensen si esto
no conlleva la desventaja de diluir sus marcas con agregados que pueden
hacerlas desmerecer, lo que objetivamente dificulta y obstaculiza la

concesidn de licencias.

Sin abundar en ellas, puesto que serdn cobjeto de un anilisis de-
tallado en el préximo capftule, las principales reformas de la ley en
comento, en relacién con su predecesora, son en términos generales las

que se describen a continuacién.

(12)Sepilveda, César; El Sistema Mexicano de Propledad Indus-
trial, Editorial Porrida, S.A., Za&, Edicién, p. 43,
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Se Introduce la figura de la licencla obligatoria que permite 1la
utilizaclén de una marca por terceros cuando existen causas de utilidad
piblica que lo justiEiquen y medlante el pago de la regalfa que autori-

ce el Reglstro Naclonal de Transferencia de Tecnologla.

Una novedad digna de destacarse con particular énfasis, ya men-
clonada en pirrafos precedentes, consiste en establecer que cuande se
autorice el uso de una marca en forma gratuita u onerosa, registrada
originariamente en el extranjero, o de la que sean titulares personas
fislcas o morales extranjeras, serd obligatorla su vinculacidn a una cu-
yo registro sea originario de México y de la cual sea titular el licen-
ciatario, debiendo utilizar la marca nacional en forma igualmente osten-

sible que la extranjera.

Para tal efecto se publica en el Diarlo Oficial de 14 de octubre
de 1976 el Reglamento de la Ley de Invenclones y Marcas en materia de
transferencia de tecnologfa y vinculacldn de marcas. Sin embarga, la
obligacién de vincular las marcas extranjeras y marcas naclonales eh
los términos de dicho reglamento nunca se llevé a la prictica puesto
que cada afio subsccuente anualmente se fueron expidiendo decretos pro-
rrogando el término para cumplir con dicha obligacién por las razones y

en los términos que mis adelante comentaremos.

A fin de evitar el registro de marcas que no se utilicen y ten-
gan como propdsito el de impedir que otros las usen, sc¢ desprende la
obligacién del titular del registro marcario de usarlo efectivamente en

los productaos o en los servicios que ampara su registro, debiendo demos-
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trarse dicho uso efectivo cuando menos en alguna de las clases en que
se encuentra registrada dentro de los tres afios siguientes de la fecha
de concesldn de su registro ya que de lo contrario éste se extingue de
pleno derecho, Para tal efecto se Introducen una serie de nuevas dispo-

siclones que contienen las reglas para dicha comprobacién,

Asimismo, se establece la posibllidad de que la Secretarfa de In-
dustria y Comercio obligue a que se use una sola marca para todos aque-
llos productos o servicios de un mismo titular, destinades a un mismo
fin y sustancialmente Iguales, con cbjeto de evitar confusiones en el
consumidor y combatir la prictica de fijar precios distintos mediante

1a asignacién de marcas diversas al mismo producto.

Se faculta igualmente a la Secretaria de Industria y Comercle a
prohiblr por razones de interés piiblico el uso de marcas en determina-
dos productos y obligar a que estos se vendan bajo sus nombres genéri-
cos con lo que se evitardn confuslones y se obtendrin ahorros em publi-
cidad que sin duda se verin reflejados en el preclo Einal en beneficio

del consumldor,

Finalmente una innovacidén de Eund;;mental importancla la constfitu-
ye la inclusién, dentro de la clasiflcacién offcial, de las marcas de
scrvicio derivado de 1a mltiplicidad de controversias originadas en la
prictica comercial como consecuencia de la protecclén limltada exclusi-
vamente a productos contenidos en las primitivas cincuenta clases de di-

cha nomenclatura oficial.
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En consecuencia, el articulo 87 que constituye el primer precep-
to del T{tulo Cuarto Capftulo I de la ley de 1976 a la letra sefiala lo

sigulente:

"Art. 87.- Esta ley reconoce las marcas de productos y las
marcas de serviclos. Las primeras se constituyen por los
signos que Jdistinguen a los articulos o productos de otros
de su misma especle o clase. Las segundas, por los signos
que distinguen un servicio de otro de su misma clase © espe-

cie,™

Sin embargo, dicha Inclusién de marcas de servicio no se consa-
gré expresamente slno hasta 1981 cuando se expidid el Reglamento a 1la
Ley de 1976 que desde su promulgacidén hasta dicho afo, se continué regu-
Iando de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la antigua Ley
de la Propledad Industrial de 1942 en todo lo que ne contraviniera a la

nueva ley, segin lo dispuesto en su artlculo cuarto transitorio.

2.2, Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas de 4 de
febrero de 1981.(13}

El presente reglamento, con un contenido muy similar al ante-
rior, lncluye algunas variantes como consecuencia de las adiclones a la

Ley de 1976 como son la regulacién de usuarios autorizados, requisitos

(13)Publicado en ¢l Dlario Oficial de la Federacidén de 20 de
febrero del mismo afo.
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para comprobar el uso efectivo de las marcas y particularmente la finclu-
sién de la clasificacién de marcas de serviclo para quedar en 55 clases

de preductos y 20 de servicios,

2.3, Reformas y Adiciones a la Ley de Invenciones y Marcas
do 1976,(14)

bichas reformas, en vigor a partir del dia sigulente de su publi-
cacién en el Diario Oficlal, son preducte de una serie de necesidades
que reveld la prictica marcaria en nhuestra naclén y en naclgncs herma-

nas, particularmente en América de! Sur,

Debido a @ue la presente ley con las modificaciones en comento
constituyen la legislacién en materia de propledad industrial actual
que serdan objeto de un analisis minucioso mis adelante, procederemos a
enunclar brevemente Ghicamente las novedades que se¢ pueden percibir res-

pecto al ordenamiento anterior,

1} Se clarifica la enumeracidn de las denominaciones o sig-
nos no registrables excluyéndose la prohibicidn del re-
gistro de palabras de lenguas vivas cxtranjeras lo que
significa un cambio de trascendental importancla para
1a materia particularmente con la actual politica econd-

mica de apertura comerclal;

(14)Publicadas en el Diario OFicial de la Federacidn de 16 de
enern de 1987,
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3)

a)

5)

33,

Se incluye una nueva limitacién al registro de denomina-
cioncs o signos iguales o semejantes a una marca que la
autorjdad marcaria estime notoriamente conocida, cuando
pretendan destinarse a proteger los mismos o similares
producteos © servicios, o bien cuando sean susceptibles
de crear confusién en forma tal, que induzcan al pdbll-

€o a error;

Se prevé que a cfecto de hacer valer un mejor derecho
al uso de una marca es mcnester la buena fe del tercero
que la usé con anterioridad a la fecha legal de su re-
gistre o al primer uso declarado en la solicitud de re-

gistro correspondiente.

Se faculta a la autoridad marcaria para suspender el
trimite de reglstro de una marca cuando, derivado del
examen de novedad que le fue realizado, aparezca una an-
terioridad, esto es, una marca ya registrada igual o se-
mejante en grado de confusidn, sujeta a un procedimien-
to administrative de cancelacidén, nulidad o extlncién,

hasta en tanto dicho procedimliento quede resuelto;

Se cnumeran limitativamente los casos en los que la Se-
cretarfa de Comerclo y Fomente Industrial puede prohi-

bir el usoc de marcas reglstradas o noj
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6) Novedad de fundamental importancla constituye la deroga-
cidén de los articulos relativos a la vinculacién forzo-

sa de las marcas para dejarlo (nicamente con cardcter

potestativo;

7)  Se hace mencidn del registro nacional de poderes el

cual posterlormente se reglamentéd;

8) Con el objeto de frenar la creciente “piraterfa™, sc fa-
culta al Ministerio Piblico a que, tan pronto como ten-
ga conocimiento de hechos delictivos a la luz de la Ley
de Invenclones y Marcas, dicte las medidas cautelares
que establezca la legislacién de la materia pudiendo
ejercitar la acclén penal que corresponda (nicamente
cuando exista previamente la declaratoria correspondien-

te por parte de la Secretaria.

9) Flnalmente, sc aprecia un aumento considerable en las

penas a [nfracciones y delitos.
2.4, Nuevo Reglamento de Ia Ley de Invenclones y Marcas,(15)

El presente Reglamento en vigor a los 30 dias naturales siguien-

tes a su publicacién en del Diario Oficial de la Federacién contiene in-

{15)Publicade en el Diaric Oficial de la Federacién de 30 de
agosto de 1988,
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novadoras disposiciones acorde con el desarrollo del pails y los conse-

cuentes requerimientos surgidos de 1a préctica profesional.

No obstante el estudie que se efectuard en el capitulado préximo

adelantaremos algunas ldeas en torno a las reformas torales introduci-

das y que inciden notablemente en materia de marcas.

1)

2)

3)

Se consagra por primera vez la obligacién que tiene el
promovente de una solicitud de marcas para indicar, en
todas sus promociones subsecuentes a la primera, el ni-
wero de expedlente, titulo o registro de que se trate
so pena de tenerse por no presentada la promocién co-
rrespondiente en el caso de incumplimiento con lo aqui
dispuesto.

Se amplia el plazo para dar contestacidén a los requeri-
mientos que formule la Direcclén General de Invencio-
nes, Marcas y Desarrollo Tecnolégico (ahora Direccién
General de Desarrollo Tecnolégico), relativos a los re-
quisitos formales que debe teunir toda promocibn, salve
que para el caso en concreto la ley consagre un plazo
diverso.

Se prevé una nueva forma para que las publicaciones he-
chas en la Gaceta de Invenciones y Marcas surtan efec-
tos de notiflcacidn en la fecha en que la propla gaceta
lo indique y, en el caso de que omita tal sefialamiento,
se aplica el sistema anterior del primer dia hibil si-

gulente 2 aquél en que se ponga en circulacién,
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5)

6)

37,
S5e¢ adaptan los requisitos formales exigidos para el
otorgamiento de un mandato por persona moral extranjera
a lo dispuesto por el articule 15 del Cédigo Civil para
el Distrito Federal segin el cual el mandatario debe
acreditar su personalidad con mandato expedido conforme
a 1a legislacién aplicable en el domicilio de la mandan-
te o de los tratados que rijan tales actes y de los cua-

les México sea parte.

Innovacién de relevante importancta la constituye la de-
rogacién del connotado articulo 13 del reglamento que
regulaba la 1lamada “caducidad de la instancia en mate-
ria adoinistrativa" en virtud de la cual se requeria
promover anualmente a efecto de evitar el abandono de
solicitudes en tridmite. Actualmente, segin e} nuevo re-
glamento esta caducidad nicamente opera en materia con-
tenciosa sepin lo dispuesto por el articule 110 de di-

cho ordenamiento.

En congruencia con las reformas a la Ley de Invenclones
y Marcas vigentes a partir del 17 de cnero de 1587, el
presente reglamento prevé, en un capitulade innovador,
la creacién del Registro General de Poderes al catgo de
1la Direcclén General de Invenciones Marcas y Desarrollo

Tecnolégica,
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8)

9)
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En un capitulo cspecial se reglamenta especificaomente
todo lo relativo a la guarda, destrucclén y conserva-
clén de los expedlentes regulando la poslbilidad de que
los interesados soliciten la devolucién de documentos
originales que cbren en los expedientes oficiales rela-
tivos a las solicitudes que hayan sido abandonadas o
que por cualquler otra causa no haya podido continuarse
su tramite, o la expedicién de copias certificadas de
los documentos que obren en los expedientes relatives a
derechos concedidos o registrades, cuando as{ lo esti-
men conveniente, lo que sin duda constituye una novedad

el materia marcaria.

Se reglamentan detalladamente los procedimientos de mi-
crofilmacidén consagrande 1a posibilidad de que cual-
quier persona con un interés legitimo o que haya inlcia-
do el trimite que di6 lugar al expediente en cuestlén,
pucda sollcitar la microfilmacién de dicho expediente

previa el pago de los derechos que correspondan.

Sc comsagra por primera vez la facultad del dueiio o del
usuario autorizado de una marca debidomente registrada
en México, de solicitar a las autoridades aduandles el
que no se autorice la entrada de artfculos amparados
con una marca cuya legitimidad sea dudosa y el importa-
dor no posea una certificaclén expedida por la autori-

dad competente del pafs de origen en el sentido de que
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11)

12)
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el uso de la marca que ostentan los productos es legftl-
mo. Sin embargo, se prevé 1a necesaria expedici6n de
un "“ipstructive" para la correcta aplicacién de este

precepto.

5S¢ establece la posibilidad de que la propla solicitud,
llenando todos y cada uno de los datos requeridos por
el Reglamento, pueda servir de titule definitivo de la

marca una vez que se conceda su reglstro,

Una variacién acorde con la perspectiva de desarrollo
de 1a nacién mexlcana, la constituye la adopcién de la
clasificacién de productos y serviclos aprobada por la
organfzacién Mundial de 2a Propiedad Intelectual, con
el consecuente .abandonc de la clasificacidén coentenida
ecn el antiguo Reglamento a partir de que dicha clastEi-
cacién internaclonal sea publicada en la Gaceta de In-

venciones y Marcas.

Se dispone que aquellas solicitudes cuyo registro tarde
mis de 5 afios en otorgarse, deberdn renovarse dentro
del afio sigulente a la fecha de expedicldén del titulo
sin necesidad de acreditar su use, lo que vienc a lle-
nar una laguna legal, ya que aunquec estos casos no son
del todo comunes, conforme al Re'glamcnto anterlor, al

haber transcurrido 5 afios de que fue solicitado el re-
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gistro de la marca, la misma se encontraba ya extlnguj-

da al momento de la concesién.

13) Flnalmente cabe sefialat que en el nueve reglamento, co-
una medida tendiente a frenar la piraterfa, se esta-
blece que cuando un funcicnario comisionado perciba du-
rante el desarrollo de una diligencia de inspeccién, la
comisién de actos de coumpetencia desleal o de delitos
previstos en la Ley de lInvenclones y Marcas, podrd ase-
gurar los blenes materia del ilicito designando como de-
positario al propietario o encargado del establecimien-
to visitado, hasta cn tanto la Secretarfa de Comercio y
Fomento Industrial, el Ministerio Piblice o la autori-
dad judicial dispongan lo contrario. De {gual manera,
se le faculta a clausurar temporalmente el estableci-
miento cuando las infracciones o delitos se cometan en
mis del 30% de las mercancias que se expendan en dicho

establecimiento. .

Las nuevas disposiciones previstas en el reglamento en comento,
constituyen un instrumento decisivo para el desarrollc econfmico del
pafs, ya que tesponden a los requerimientos de la prictica marcaria en
el imbito naclonal e internacional y estin particularmente encaminadas
a unificar el sistema relativo a la protecclén y reconocimiento de 1la
propledad industrial con la intensidad y trascendencia que la materia

reclama.



CAPITULD 11



1. THORIAS QUE EXPLICAN LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS,
1.1 Teoria del Perecho Piblico y del Derecho Privado,
1.2 Teorfa del Derecho de la Propledad.
1.3‘ Tecr{a de la Propiedad Intelectual.

1.4 Tearia del Derecho de la Personalidad,
(Persoenlichkeitsrecht Theorie),

1.5 Teoria de la Propiedad Inmaterial.

1.6 Teoria de los Derechos Inmateriales,

1.7 Teor{a de los Monopolios de Derecho Privado,

1.8 Teoria de los Monocpolios.

1.9 Teoria del Derecho de Propledad Sui Generis.

1.10 Teorfa de la Propliedad Induscrial,



1. THORIAS QUE EXPLICAN LA NATURALEZA JURIDICA DE LAS MARCAS,

Se requiere el estudic de la naturaleza juridica de las marcas
para Eundamentar y dar valide: constitucional al derecho de las marcas
como una Institucidn e instrumento protegide y reconocido por nuestro
sistema jurfdico y para establecer con precisién, en atencién a la mate-
rla, la coupetencla de los tribunales en caso de un conflicto, “Es tmpo-
sible interpretar una ley sin haber aclarade primero el principioc de Fi-
losof{a del Derecho que la inspira, porque muchas veces de ese princi-
plo dependc el modo en que debe interpretarse ta palabra o la fntencién
del legislador y, consigulentemente, el modo en que deben ser resueltas
las controverslas que surgen centinuamente de la aplicacidn prdctica de

la ley". (1)

De cualquier manera, el estudio de la naturaleza juridica del
derecho de las marcas nos permitird comprender y precisar cabalmente la

esencia y propledad caracter{stica de esta rama del derecho.
1.1, Teorfa del Derecho Riblico y del Derecho Privado.

Resulta diffcll precisar una divisién clara y correcta entre las

diversas ramas del derecho ya que los puntos en contacto son numerosos,

(1)Citado por Breuer, Morenoc P.; Tratado de Patentes de Inven-
cidn; Abeldo Perrot, Edltores Buenos Aires, 1957, p. S1.
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con lo cual se multiplican también las diffcultades de una clasifica-

cidn,

Existen diversos autores que sostienen que el derecho a la marca
es de naturaleza jurfdica privada puesto que solo serfa de orden plbli-
co si se llegara a declarar que el uso y registro de marcas es obligato-
rio, No obstante la anterior afirmacidén, los mismos autores reconocen
que el interés piblico de las marcas también se hace notar en las dispo-
siciones universalmente adoptadas tales como las que regulan la inscrip-
cién de las marcas en los registros piblicos, la represidn penal de la

imitacién, ete.

Para otro sector de autores, el derecho de wmarcas encuadra den-
tro del derecho pdblico y, en particular, dentro del derecho administra-
tivo, puesto que la ley contempla en primer término el interés social
que el Estado representa y personifica tutelando los intereses del con-
sumidor a quien asiste el derecho de poder elegir les productos de su

preferencia para lo que se vale de la marca.

Existen también autores que adoptan una posicién intermedia afir-
mando que el derecho marcario participa tanto del derecho privado como
del pdblice pero principalmente fundado en el primero, razén por la

cual puede calificirsele como un derecho con naturaleza juridica mixta,

Lo anterior confirma que toda clasificacidn pucde resultar un
tanto cuanto arbitraria lo que no obsta para que emitamos nuestra opi-

nién en apoyo a la teoria mixta del derecho marcario ya que es de reco-
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nocerse que la legislacidn sobre marcas se encuentra enmarcada en el de-
recho plblico puesto que el Estado personifica el interés general de
que ¢l fendmeno de la libre competencia se verlfique nomalmente y de
ahf la necesarfa existencia de normas tendientes a proteger este dere-
cho y a reprender la competencia desleal, todo esto sin olvidar la natu-

raleza jurfdica privada originaria de las marcas.

1.2, Teor{a del Derecho de la Propiedad.

Durante mucho tlempo se adwitid que el derecho sobre las marcas
no era sino una manifestacién del derecho de la propledad, una aplica-
cién mis de la regla de suprema justicia de "a cada qulen lo suye" suum
cuique, esto es, la consecuencia directa del derecho de propiedad sobre

los objetos que se fabrican o se venden.

5in embarge, quienes han sostenido esta teorfa no han tomado en
cuenta que el derecho a la marca no se plerde cuando los productos han
salido del patrimonio de su titular lo que nos lleva a afirmar que los
derechos sobre ésta son del todo independientes de los derechos de pro-
pledad sobre los productos y que por tanto el derecho de adquirir les

productos marcados no comprende dereche alguno sobre la marca,

Resulta evidente que la marca guarda una relaclén de cardcter
funcional con los productos o servicios a que es aplicada, no obstante
lo cual tanto la marca como los productos tiemen una relaclén jurfdica

propla, de tal maneta que si el titular de una marca catece en un momen-
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to dado de productos o servicios, en nada se afecta su situacidn de ti-

tular de la marca en cuestidn,

Con el tiempo, la anterior concepcién sufrid una metamorfosis al
grado de llegar a considerar el supuesto derecho de propledad sobre la
marca como una propiedad relativa, puesto que tal derecho se reFjere ex-
clusivamente a la explotacién del producto al que se aplica, de tal mo-
do que cualquier otra persona puede adoptar la misma marca para amparar

un producto diferente,

Otros autores sefialan que el derecho sobre la marca es un autén-
tico dereclo de propiedad absoluta "es un bien directo y exclusive que
constituye una propiedad accesoria y de garantfa siendo completa, mubi-

liaria e Incorporal sobre un derecho"(2),

Existen auteres que combaten esta teorfa por considerar que el
derecho a 1a marca no es un derecho perpetuo ni es susceptible de apro-
placién por si, ys que se trata de una cosa inmaterial y su ejercicio
estd sujeto a clertas exigencias y formalidades lo que no sucede en tra-
tindose de propiedad ordinaria por lo que constituye un crx.aso error con-
siderar el objeto de tal derecho como una tosa material sobre la cual

se puede cjercer un derecho real.

e —————

{2)Laborde, A.; Tralté des Marques de Fabrique Et de Commcrce;
Libralre Du Recueil Sirey, Paris, 1914, pp. B3 y Eii'. {Citado por Nava

Negrete).
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Para poder aplicar la teoria de la propiedad sobre el derecho a
las marcas dnicamente puede visualizarse come un derecho de propiedad
pero sobre biencs immateriales, toda vezr que el titular de una marca
tiene el dereche de usar, disponer y gozar de la wisma sujecto a la con-
dicidn de que adopte las modalidades que el Estadoe ha establecido para
la “eoncesldn™ y conservacién de tal derecho, ya que & través de dichas
modalidades, en cada casv particular y por exclusion se podrd determl~

nar el alcance del derecho del titular de la marca.
1.3, Teor{a de 1a Propiedad Intelectual.
Edoond Ricard, jurisconsuito scbresaliente ¥ autor de eosta teo-

rfa clasiftcéd los derechos, partiende de la divisidn clisica ens

Detrechos Personales: “Jura in persona propia'

Derechos Obligaclonales: “Jura in_altere" ,

Dercchos fleales: Hiura In re materiali®

Derechos Intelectuales: "Jura in re intellectualdi®

Este autor sefiala que normalmente se incluyen los derechos inte-
lectuales entre los derechos reales con el objete de respetar la divi-
sidn cldsica, de ahi el surgimiento de una serie de equivocaciones deri-
vadas de la patural diflcultad de explicar los dercchos intelectuales

con las regias de los dereches reales ordinarios de la propledad sobre

las cosas materiales.
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Tiempo despuds el autor en comento adiciond un quinte grupo de
derechos a su clasificacldn denominado Derechos Universales “Jura In re

universati.

En contra de esta teorfa se erige la de Georges de Ro, quien en

su obra titulada "Compentalre de ia 1ol du ier avril 1879 Sur les Mar-

ques de Fabrique et de Commerce", sefiala que la teoria de Ricard se 14~

mita a analizar la idea que precede a toda creacidn artistica literaria
e industrial haciendo una abstraccidn del objeta, 1o que en su oplnidn
constituye un grave error, puestoc que la idea pertenece al dominioc de
la conciencia en tante que el objeto parcicipa del orden de los hechos
esactos sobre 1o gue la ley regula puesto que al legislador salo le
preocupan las cosas clertas, tangibles, aprehenslbles que son las ni-
cas objeto de proteccidn legal. En este orden de jdeas este autoer con-
sidera que el derecho de propiedad se elerce en toda su plenitud sobre
obras literarias, artIsticas, invenclones y marcas, razén por la cual

este derecho debe ser clasificado en el orden de laos derechos reales mo-

billaries,(3)

Aunado & lo anterior, el menclonade autor sefiala que gramatlcal-
mente la denominacidn ''derechos 1lntelectuales™ no es propia puesto que
no pedriz incluirse el derecho de marca que en su opinién no es mds que
un signo wulgar que no dice nada a la inveantiva o a la Inteligencta y

que estd lejos de ser e} fruco de esfuerzos.

(3)Nava Negrete, Susto; Derecho de las Marcas; Editorial Porria,
Primera Edicidn, Méxlco 1985, p, 178 (comentado por]
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En efecto, el derecho es del todo dindmice, no tiene limites por

lo que no resulta del todo acertadoe intentar ubicar en moldes ya esta-
blecldos figuras juridicas con caracter{sticas y peculiaridades proplas
y diferentes, ya que ello ademis de inducir a errores imeplicarfa acep-
tar que el derecho es inerte, estdtico, lo cual es del todo inadmisi-
ble. Sin embargo, lo anteriormente expuesto, no Supone que aprobemos
que las marcas puedan incluirse dentro del rubro que Ricard denomind
“"derechos intelectuales" puesto que los signos marcarios no son necesa-
riancnte creaclones intelectuales sino generalmente signes susceptibles

de distinguir el preducto o servicios a que se han de aplicar.

1.4, Teor{a del Derecho de la Personalidad
(Fersoenlichkeitarecht Theorie).

Kohler en su obra Das Recht Markenschutzes cataloga a la marca

como un dereche de la personalidad equiparable a la integridad corpo-
ral, a la libertad, etc. Sefiala que la marca es vun signo distintivo de
la persona que Fabricd la mercanc{a, como la caracter{stica de la perso-
nalidad que cubre la mercancia. Lla marca, en su opinién, es parte de
esa personalidad. La marca es el medio de manifestacién del creador,
es ln expresién de la actividad productora del productor de ahi que con-
sidere que las relaclones entre la marca y la petsona son relaciones de
derecho personal, aflitmando que cl derecho a la marca es disociable de
la persona, puesto gque no constituye un bien indecpendiente, sino un me-
dio que permite fijar la procedencia de una mercanc{a de una clerta per-

sSOna o empresa,
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En nuestra opinién esta teorfa no es correcta pucsto que, como
¢s cominmente sabido, los derechos personales gozan de uno naturaleza
tan pecullar que son intransmlsibles, inalieﬁuhlcs, irrenunciables, im-
prescriptibles, carecen de valor pecuniario y nacen y se extinguen opis
legls, con la persona. De este modo si aceptéramos que el derecho a la
marca es un derecho personal el mismo no podria cederse entre vivos o

mortis causa.

Sin embargo, el derecho de autor en su aspecto personal y patri-
monial, cominmente denominado "derecho moral de autor', si puede ser

inciuido entre los derechos de la personalidad.

1.5. Teorfa de la Propiedad Inmaterial.

Su principal exponente Francesce Carnelutti, explica que los de-
rechos de propledad se ejercen sobre cosas del mundo exterior mientras
que los derechos de la personalidad son derechos sobre la persona pro-
pta. Los primeros a su vez se dividen en derechos de propiedad mate-
rial que son aquellos que se ejercen sobre cosas de la naturaleza, y en
derechos de propiedad ‘inmaterial, o sea, las ideas desprendidas del pen-

samiento.

Agregz que por bien sc entiende una porcién individual del mundo
exterior sobre la cual puede ejercitarse el goce del homlre para satis-

facer una necesldad y, por interés, una posicién Eavorable que permlte
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un mejor disfrute de un blen, en cuanto asegura la exclusividad del go-
ce, Debido 2 que estos son intereses de primer orden el derecho los

protege transformindoles en derechos,(4)

Respecto a la marca, senala dicho autor, que no es un bien sino

un interés, pero unido a la empresa.

Lo anterior mo resulta aplicable en nuestro derecho positivo, ya
que el titular de una marca puede transmitirla sin necesidad de transmi-
tir la empresa, Ademis, la marca tienc una proteccidén juridica propia

e independiente de la, empresa,

Por cuanto a la propiedad inmaterial de 1la marca nos adherimes a
la teorfa de Carnelutti, ya que el derecho a la marca, en cuanto al uso
exclusive de la misma, constituye un derecho de propledad que recae so-
bre un bien inmaterial y que, por lo tanto, ticne todas las caracter{s-

ticas de la llawada propiedad inmaterlal.

1.6. Teorf{a de los Derechos Inmateriales.

Joseph Kohler expresd por primera vez su teoria splicada a esos
derechos denominados "dercchos sobre los blenes inmateriales que subs-

tituye a 1a vieja necidn de propiedad incorporal aungue no se debid a éi

(4)Carnclutti, Francesco; Usucapién de la Propiedad Industriai;
Editorial Porrda, S.A., México, 15357 pp, 29-70,
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la inclusién de los derechos relativos a las marcas dentro de esta cla-

sificacidn.

A la luz de esta teorfa una marca, con motlvo de las Ideas en
ella incorporadas, se nos presenta come algo independiente que enclerra
un valor en sf mismo, es un bien adccuado para servir a los intereses
humanos, estos bienes se denominan ‘"‘Bienes Inmateriales". El1 derecho
moderno ha reconocido la existencta de derechos a la excluslva disposi-
cidn sobre las obras del espiritu, principalmene, en su aprovechamlento
econdmico mediante su multiplicacién, reproduccidn, ejecuclén, etc, Es-

tos derechos se denominan "derechos sobre blenes inmateriales'.

Karl Sandreuter divide los bienes inmaterlales en dos grupos, a

saber:
1. Creaciones intelectuales, artisticas y técnicas,

2, Derechos accesorios a una empresa (Akszessorische Be-
triebsgueter) y su valor resulta de la proteccién que
le sea concedida a la misma empresa contra cualquier
utilizacidn indeblda que pueda causar confusién. Esos
bienes carecen de valor cuando sus propietarios no es-

tdn protegidos por un monopelio.

El derechoc de las marcas pertenece a la segunda categoria, La
marca es frecuentemente un elemento importante del patrimonio que puede

evaluarse pecunlariamente. El derecho a la marca no recac sobre una co-
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sa stno sobre un bien de naturaleza inmaterial. El ejercicio del dere-
cho se maniflesta por un monopolio en sus dos clemcntos el derecha de
uso ¥y la defensa de la imitacién. Ese blen inmaterial es cedible si no

estd ligado a la persona del titular de la marca,

A nuestro juiclo la naturaleza jurfdica de los blenes relativos
a las marcas son diversos a los que se contlenen en la divisién cldsi-
ca, ya que estamos en presencla de bienes como atinadamente 1os denomi-

nd el alemin Xohler, inmateriales.

1.7. Teorla de los Monopolios de Derecho Privado.

Su autor Ernest Roguln expone que los monopolios de derecho pri-
vade no son derechos absolutos sino simples compuestos de obligaciones
ordinarias de no hacer comprendiendo del lado pasivo una obtigacidén de
no imitacién y del activo 1a facultad de impedir esa imitacién. No san
derechos relativos tampoco puesto que son oponibles frente a todos y no
sélo frente a uno o varias personas, En vista de lo antericr el citado
autor considera que en Ios derechos intelectuales e industriales no
existe una propicdad en el sentido usual del concepto, sino que lo que

existe es un "monopolio de derecho privade".
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Esta teorfa ha sido apoyada por e)] maestro Calixto Valverde y
Valverde qulen ademis afirma que el derecho sobre la marca constituye

un derecho patrimonial,(5)

El titular de una marca tiene la propiedad exclusiva sobre la
misma, pero sujeta a clertas modalidades proplas y caracter{sticas del
bien inmaterial que se trata de proteger y regular por el derecho, sin
embargo no constituye un monopolio en virtud de que la misma marca pue-
de ser utilizada por otra persona para distinguir un producto o servi-
cle de diferente naturaleza y mucho menos puede constituir un monopolieo
de derecho privado puesto que no debe olvidarse que sobre la marca pre-
valece el orden pibllco e interds social y no tan solo un interés priva-

tista,
1.8, Teorfa de los Berechos de Monopolies,

Expuesta por Remo Franceschelll quien sostiene que estos dere-

chos se componen de dos elementos:

- derecho de exclusividad del uso de la marca para. distingulr’

determinados productos (funcién distintiva);

{5)Valverde y Valverde, Calixto; Tratado de Dcrecho Civil Espa-
fiol; Tomo [I, parte especlal, Talleres Tipograflcos Cuesta, Madrid, pps
T3I-134.
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- derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha
marca o una similar en grado de confusidn para distinguir
los mismos o similares productos (especialidad) en el dmbito
del territorio del Estado (territorialidad} en donde tiene

eficacia el reglstro de esa marca,

Este autor, de manera similar a la teorfa de Edmond Picard crea
la categorfa de los "derzchos intelectuales' al lado de las tres catego-

rias tradiclionales de los derechos subjetivos.

Antlguamente esta teorla resultaba plenamente aplicable puesto
que las marcas eran lmpuestas como wna garant[a obligateria y concedi-
das a tltulo de privilegio, sin embargo, en la actualldad y, particula-
bente, en nuestro derecho positive las marcas no constituyen un monopo-
1fo puesto que no existe legislacidn alguna que les conflera tal cardc-
ter, ni siquiera en el &ubito constitucional en el cual se regula la
concesidn de determlnados monopolios o privilegios limitativamente, sin

que se haga mencidn expresa a las marcas.

1.9. Teor{a del Derecho de Propiedad Sul Generis,

Algunos autores sostlenen que el derecho a las marcas es un “de-

recho de propledad sul génerls' que tienc su titular, puesto que se tra-

ta de una propiedad, aunque especial, con catacterfsticas proplas no

asimilables al concepto tradicional de propledad.
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Aunque efectivamente el derecho a la marca sea un dereche de pro-

piedad sujeto a ciertas modalidades, la expresién 'propledad sul géne-
ris" es del todo reprobable puesto que constituye una forma elegante de

soslayar un problema de diffcil solucidn.

Resulta claro que existe toda una estructura formal en tormo a
la regulacidn jurfdica de las marcas que supone que aiin y cuando el tl-
tular de la marca tiene un derecho de propiedad sobre la miswma, esta no
¢5 una propiedad ordinaria puesto que ¢l Estado a través de esta estruc-
tura formal impone una serie de modalidades en aras a la proteccidn del

orden pdblico e Interés social.

Por lo tanto, el derecho de las marcas es un auténtico derecho
de propiedad cuyo objeta es un blen inmaterial, sujeto a las modalida-

des que exigen el orden piblico y el Interés social.
1.10, Teorfa de la Propledad Industrial.

David Rangel Medina, prlnc.lpal expositor de esta teoria, seiiala
que la propiedad industrial consiste en "la regularizacidn juridica del
juego de competencia entre los productores, competencia que no puede
ser ilimitada, ni puede constitulr para un comerciante o un industrial
un derecho absoluto, porque de ser asi, surgirfan conflictes insolu-
bles. Por consiguiente, si se hace del primcipio de la concurrencia la
ley fundamental de la economfa, es necesario f£ijarle barreras que deli-
mitardn su curso y constituirin posiciones que no podria remover: esas

posiciones son les derechos de  propledad industrial que,
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por otra parte, son a la ver otras tantas prerrogativas en provecho de
.un establecimiento de industrla o de comwerclo contra sus competido-

res*, (6]

A decir de Rangel Medina, las marcas pucden conslderarse como de-
rechos de propiedad Inmaterial aun y cuando no tengan el mismo origen
ni puedan considerarse propiamente creaclones intelectuales, puecsto que

los derechos que le son relatives recaen lgualmente sobre objctos lnma-

teriales,

e psta manera el clcado autor divide ia propiedad inmaterial en:

a)} Propiedad Intelectual o Derechos de Autor que comprende
las obras de la inteligencla y del ingenio humano que
ae manifiestan er el campo de las artes y las clencias.

b) Propledad Industrial que se constituye por las produc-

clones que operan en el campe industrial y comerclal,

"En wmateria de propledad intelectual se dice que hay creacidn
original cuando el autor, al combipar los elementos que le son facilita-
dos por el fondo comin de las ideas, produce un todo suevo, Lla erigina-
lidad conslste, pues, en la forma nueva de expresidn, la cual supone un
trabajo de transformacién o de elaboracidn reallzado par el autor™.(7)

(6)Rangel Medina, David; Op. cit,, p. 100,

{7}.asso de la ¥ega, José; El Contrato de Edicién; Editorlal In-
ternaclenal, Madrid, 1949, p. 24.




58.
Stephen Ladas seflala que la propledad industrial estd constitul-
da por las prerrogativas industriales que aseguran a su titular, frente
a todo el mundo, la exclusividad de la reproduccldn ya de una creacién
nueva, bica de un signo distintive.(8) Los objetos generales de tales
prerrogativas exclusivas se dividen en:
a) creacliones nuevas;

b) signos distintivos.

En el primer grupo cstamos en presencia del otorgamiento de dere-
chos que constituyen auténticos monopolios legales temporarios para el

derecho exclusivo de empleo o de explotacién del objeto protegido.

Al scgundo grupo de derechos dec propledad lndustrial, esto es, a
los slgnos distintivos pertenecen, entre otros signos, las marcas. No
constituyen creaciones de la misma na‘t.uraleza que los anteriores, ya
que no aseguran a sy titular un verdadero monopolio. Son simplemente
derechos que establecen relaclones de hecho ventajosas en favor de su
titular puesto que goza del derecho exclusivo de usc de tal signo dis-
tintive protegiendo, afimmando y extendiende la actividad del empresa-
rio y sus relacioncs con el pdblico con la consecuente conservackén de

la clientela.

Por 1o tanto, en copinidn del citado autor, es al conjunto de los

derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del traba-

(8)Ladas, Stephen P,; The International Protectlon of Industrlal
Property; Harvard Unlversity Press, Cambridge, + Po
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jo intelectual, contemplados principalmente desde el aspecto del prove-
cho material que de ellos puede resultar, a 1o que se acostumbra demomi-
nar en fotma genérica propledad intelectual, sus equivalentes propiedad

lnmaterial, bienes jurfdicos inmateriales o derechos intelectuales,{9)

Lo cierto es que la teorfa, en nuestra opinidn, mis acertads, es
la que concibe el derecho a las marcas como parte de la propiedad indus-
trial que a su vez constituye uno de los dos rubras que componen la pro-

piedad inmaterial,

En efecto, aungque no existe propiamente un criteric uniforme en
cuanto a la designacidn de esta materia que para unos debe denominarse
propiedad inmaterial, para otros bienes jurfdicos o propledad intelec-
tual, Io cierto es que estawos en presencia de una propledad, que aun-
que con algunas modalidades, se erige como un derecho que o su vez su
ejerce sobre un bien inmaterial. Esto es, todas las concepciones ante-
riores son correctas, lo dnico que sucede es que algunas atienden al ob-
jeto (;el derecho, otras a la naturaleza del derecho mismo, etc. lo que

se pucde esquematizar de la siguiente manera:

DERECHO
f PROPIEDAD
INTELECTUAL
/(DERECHOS DE AUTOR)
‘ PROPTEDAD
TNMATERIAL
PROPIENAD--- BIENES INMATERIALES PROPLEDAD INDUSTRIAL

(CREACIONES NUEVAS Y
SIGNOS DISTINTIVGS)

{9)tange! Medina, David; Op. cit., p. 89.
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En consecuencia, se puede concluir que el derecho de las marcas
constituye un auténtico derecho que se ejerce en propiedad, aunque “si
en un tiempo se considerd que el derecho de propiedad era absoluto, ex-~
clusivo y perpetuo - de conformidad con la tesis cldsica - actualmente
es preciso reconocer que tal derecho se encuentra enmarcado y condicio-
nado por una serie de limitaciones que le confieren un cardcter substan-

cialmente diverso”, (10)

Por consiguiente, el titular o propietaric ejerce un poder jurf-
dico sobre la cosa - en este caso un bien inmaterial - en forma directa
e Inmediata para aprovecharla totalmente en sentido jurldice, poder que
es oponlble a un sujeto pasivo universal, por virtud de una relacién

que se origina entre el titular y dicho sujeto. (11}

Ahora bien, 1a propledad que asfste al titular o sujeto activo
es una propiedad de carfcter inmaterlal en funcién de que el objeto de
dicho derecho es un blen inmaterial y no una “cosa" material como suele

indicarse en la doctrinm clisica,

Finalmente, cabe seflalar que el derecho de propiedad inmaterlal
puede ser propledad intelectual o industrial segin el objeto de tal de-

rechc, bien se trate de creaclones intelectuales tales como obras lite-

(10)Instituto de Investigaciones Jurfdicas; Diccionario Juridico
Mexicano; T.VII. UNAM, Méxlco, 1984, p. 275.

(11)Rojina Villegas, Rafael; Derecho Civil Mexicano; T. III, Ble-
nes, Derechos Reales Posesidn; Sa. B xico, torial Porria,
S.A.; 1981, pp. 126, 153, 154.
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rarias, cient{ficas, -didicticas o artfsticas, en el primer caso, o a
creaciones nuevas tales como patentes de invencidén o de mejora, modelos
y dibujos industriales, y los signos distintivos coma las marcas, noa-

bres y avisos comerciales, etc. en el segundo.

Por ditimo, se puede decir que resultan comprensibles las criti-
cas en torno al témine “propiedad indystrial' para designar a la suma
de derechos deducides de la actividad industrial o comercial de una per-
sona que aseguran la lealtad de la concurrencia industrial y comercial,
ya que varios autores consideran acertadamente que la palabra "indus-
trial" es ambigua puest'o que proviene del término "industria" que sf se
tomz en sentlde estrecho defja fuera al comerclo y a otras actividades

del trabajo humano.

Aun y cuando, en efecto, el término “propledad industrial" no
sea el mis proplo, también es de veconocerse que dicho témino se ha
adoptado universalmente y ha facllitade la distincién entre los diver-

sos derechos de propiedad tnmaterial y la comprensién de la materla.
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2.1 Definicicnes Doctrinales
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2.1.2, Tratadistas Naclonales
2.2 bDefiniciones Legales

2.3 Definicién Propuesta



2, DEFINICION DE MARCA.

A fin de lograr una mejor comprensién de lo que debe entenderse
por el signo distintivo denominade "marca' procederemos a analizar y ex-
poner diversas definiclones doctrinarias y legales para culminar con la

proposicién de un concepto propio,
2.5 Definiciones Doctrinales.

Numerosas son las definiciones doctrinales que se han elaborado
en torno a esta institucién jurldica por lo que en el presente estudio

analizaremos (nicamente aquelilas que han trascendido mis,
z2.1.1. Tratadistas Extranjeros

Yves Saint-Gal, autor francés, definc a la marca como aquél "sig-
no distintivo que permite a su titular distinguir sus productos de los
de su competencia”.{1Z) A 1la anterior definicién jurldica dicho sutor
suma la definlcidn econdmica que cenceptualiza a la marca como ''un sig-
no que tiende a proporcionar a la clientela una mercancia o un servicio

cublerto plblicamente con su garantfa".(13)

{12)Citado por Nava Negtete, Justo; Op. cit., p. 143,

(13)Ibidem.
63
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Existen autores como Jaime Alvarez Scberanis que ven en la reper-
cuslén econémica de la marca su principal funcién, puesto que conside-
ran que la marca es un vehiculo que utllizan las empresas para capturar

a la clientela.

"La marca es el vinculo que utilizan las empresas para capturar
1a clientela ("good-will"} y dominar los mercados, descmpefiando un pa-

pel primordial en la comerciallzacién de las mercancias y servi-
cios", (14}

En efecto, dfa a dla existe menor nimero de productos que se ven-
den y se compran sin estar marcados, multiplicdndose proporcionalmente
108 bienes que ingresan al mercado con un slgno marcarle. No puede ne-
garse que vivimos en una sociedad “consumista® que busca incrementar la
cantldad y variedad de satisfactores logrando, inclusive, generar en el
consumidor "necesidades ficticias", constituyendo el signo marcario el
tnico instrumento que tiene éste a su disposicién para identificar los

.

bienes y poder selecclonar el de su preferencia.

"Es de tal suerte importante el papel que juecgan las marcas en
el mundo medermno, gue podemos afirmar sin exageracién que contribuyen
de manera determinante a configurar el perfil de la soctedad en que vi-

vimos®.(15)

(14)Alvarez Soberanis, Jaime; La Regulacién dc las Invenciones
Marcas y de la Transferencla de Tecnologla; Editorlal Parria, 5.A., IE
cion, xico, 1 P- .

(15)1bidem p. 55
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Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst definen a la marca como un
"signo sensible puesto sobre un producto o acompaiiando un producto o
serviclo y destinado a distlnguirlo de los productos similares de los

competidores ¢ do los serviclos prestados por otros", (16)

Finalmente, M.2. Weinstein define la marca como aquél "signo
utilizado para distinguir un producto o un servicle, con la finalidad
de permitir diferenciarlc de los productos o serviclos suministrados

por los coapetidores”.(17)

En Italla, Ezlo Capizzano define a las marcas como "aquellas con-
trasefias de productos y mercancias gque anilogamente a los otros signos
distintivos (Firma y ensefia), son llamados a descmpefiar una funcidn dis-
tintiva de determinades productos y mercancias, sobre las cuales se fi-

jan, de otros iguales o similares y por eso confundiblest,(18)

Renato Corrado la define como "un signo identificativo del resul-
tado de una actividad empresarial productiva o de servicios, con el ob-
jeto de distinguirlos de otros del mismo tipo, que se hallan en el mer-

cado".(19)

e e ——————

(16)Citade por Nava Negrete, Justo; Op. cit,, p. 144
(17)1dem

(18)1dem

(19)1bidem p. 145.
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C.E. Mascarefias connotado autor espaiiol, afirma que ''la marca es

un signo que se usa para distinguir, en el mercado, los productos o los
servicios de una empresa de los productos o serviclos de las otras em-

presas”. (20)

Definicién muy similar a la anterlor, por cuante a los elementos
que la componen, es la de Arturc Cauqui qulen sostiene: ''las marcas, la
forma mis tfpica de registro :ie los signos distintivos, se aplican a
distinguir en el mercado los productes ¢ servicios proporcionados o
prestados por su titular, de los productos o servicios de la misma natu-

raleza que se comerclalizan a un tiempe”,(21)

Baylos Corroza seflala que "la marca es un signo destinado a indi-
vidualizar los productos o los servicios de una empresa determinada y
hacer que sean reconocidos en el mercado por el pdblico consumidor. No
tdent{fica un producto o un servicio considerado en su individualidad;

sino en cuanto a ejemplares de una serie'. (22)

(20)Mascarefias, C.D.; Las Marcas de Fibrica, de Comercio de
Serviclo; Cap. VIII, de la obra lratado de Derecho Comercial Comparado
de Felipe de Sola Cafifzares; Montaner y Simon, S.A., 1. Il. Barcelona
MOMLXIL, p. 419.

{21)Cauqui, Arture; La Propiedad Industrial en Espafia; Edit. Re-
vista de Derecho Privado, Madrid, 1978, p. 38.

(22)Baylos Corroza, Hermenegildo, Tratado de Derecho Industrial,
Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Dereches de la Cgm_getenaa
i

Econbmica, Disciplina de Ja Competencla Desleal. Editorial bitas,
5.A., Madrid, I§'J)E. p. B35,
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Jeslis M. Carrillo y Francisco Morales, autares colomblancs, defi-

nen a la marca como 'un signo que tlene como Fin distinguir mercancias,
para beneficie de quienes se han servido de ellas y no han sido engaiia-
dos en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que también se extien-

de al comerciante que quiere preservar o mejorar su clientela”,(23)

En Venezuela Benito Sancé considera a la marca como "el signo

distintivo de Ios objetos producidos o puestos en comercio".{24)

En Guatemala, Eduardo Vizquez Martfnez define a las marcas como
“los signos o medios materiales que sirven para sefialar y distinguir de

los similares los productos fabricados o vendidos por una empresa".(25)

Finalmente, en Costa Rlca, Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba
la definen como “cualquier signo que se utilice para distinguir en el

mercado unos productos o serviclos de otros", (26)

2.1.2. Tratadistas Nacionales

Segiin lo expucsto brevewmente en el inciso que precede, Alvarez

Scberanis define la marca desde un enfoque netamente econémico como *'to-

{23)Carrlllo Ballesteros, Jeslis et Motales Casas, Francisce; La
Propledad Industrial; Editorial Termis, Bogota, 1973, p. 199.

(24)Citado por Nava Negrete, Justo} Op. cit., p. 146,
{25)1dem.
{26)Iden,
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do signo que se utiliza para distinguir un producto o un serviclo de
c-tl‘u::as;",(z"'J eh este sentida, la princ_lpal funcidén de la marca es la de
servir como elemento de Identificacidn de los satisfactores que genera

el aparato productivo.

Para el maestro Redriguez y Rodriguez la marca es "la seciial ex-
terna que es usada por un comerciante para distinguir los productos por
el claborados, vendidos o distribuidos, o los serviclos que presta, de
manera que el adquirente pueda cerciorarse de su procedencla y el comer-
ciante quede a salvo de los efectos de la competencia desleal que le hi-
cleren los que pretendieren utillzar el prestiglo y 1la solvencla de

aquel, para colocar productos lnferlares o no acredjtados”. (28)

César Sepilveda explica que la marca es un signo para distinguir
que se emplea para sefialar y caracterizar mercancias o productos de la
Industria, o blen, servicios, diferenciidndoles de los otros. Pretende
protegerlos poniéndelos al abrigo de la competencia desleal mediante la
identificacién., De este modo, las marcas cumplen coh un doble propdsi-
tod

1) Permiten distinguir los productos o servicios de los de la

competencia colaborande con el Industrial o coamerciante a
conservar su crédito y orlentar la eleccidén del pdblico ha-

cia los articulos que elabora y expende;

(27)Alvarez Scberanis, Jalme; Op, cit., p. 54,

(28)Rodrigucz y Rodrlguez, Joaquin; Derecho Mercantil; T.I. Edi-
torial Porria, S.A., Decimoséptlma Edicién, México 1983, p. 425,
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2) [En segundo término, constituye una garantia para los consumi-
dores que les permite identificar los diferentes productos o
serviclos con cierts calidad, precio y prestigic asi como en

relacién con sus experiencias personales previas.

"Las marcas aportan a las mercancfas una individualidad y hacen

posible reconocer ese producto entre los artfculos competldores o andlo-

gos", [29)

Por su parte, el maestro Barrera Graf, conceptualiza la marca co-
mo aquél "signo distintivo de las mercancfas que una empresa elabora o

expende’. (30)

Mario Bauche Garciadiego sefiala que "la marca es un signo que
utiliza el comercliante para indicar el origen de las mercancias que en

su empresa se producen o venden, {31)

Rangel Medina en su Tratade de Derecho Marcario se limlta a cla-
sificar en cuatre grupos las definiciones de los tratadistas de mayor
autoridad en la materia ya que, amén al gran nimero de definiciones

exfstentes, estima ocloso proponer una diversa.

(29)Seplilveda, Cdsar; El Sistema Mexlceno de Propiedad Indus-
trial; Editorial Porria, S.A., Za. Edicion, Mexice, LD8I, p. I13.
(30)Barrera Graf, Jorge; Tratado dec Derecho Mercantll; Editorial

Porria, S.A., México, 1957, p. 117,

(31)Bauche Garcladiego, Maric; La_Empresa; Edlt;)rlal Porria
S.A., México, 1977, p. 113. ! ' !
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La primera corricnte que clasifica dicho autor es la que se com-

pone por los autores que caracterizan la marca por su papel de indlcado-
ra del lugar de ‘procedcncla de la mercancfa. Tal es el caso de Armen-
gaud Ainé que la define como "signe cualquiera apllicado a un producto y
que permite reconocer la fdbrica de que proviene o la casa comercial

que lo vende", (32}

La segunda de dichas corrlentes considera a la marca come un
agente individuarizador del producto mismo., As! Breuer Moreno la defi-
he como “el! signo caracteristico con el que el industrial, comerciante
o agricultor, distingue los productos de su industria, cometcio o explo-

. tacién agricola",(33)

En el tercer grupoc ublca a los tratadistas que visuallizan a la
marca enh forma mixta, esto es, con sus Funciones individualizadera e In-

dicadora de origen.

Finalmente, en- el cuarto grupo se encuchtran los estudiosos que
adoptan la tesis mixta pero enfocando la esencia de la marca en funcién
de la clientela. Dentro de esta corriente Rangel clta a Mario Ghirdn
quien apunta que "la marca es el medio principal para atraer la Cliente-
1a hacia una o mis mercancias de la hacienda, individualizando las mer-

cancfas lguales o similares".(34)

(32)Rangel Medina, David; Op. clt., p. 154.

B M C., Pedro; Tratado de Marcas de Fibrica y de
Comerclt{a'?l arcggl:-cigl{?nl?dltoi‘ial Robi &; s PR - T3 238

(34}Rangel Medina, David; Op. cit., p. 157,
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Por Ultimo podemos citar a Justo Nava Negrete que la define come

“todo signo o medio material que permite a cualquier persona Efsica o
juridica distinguir los productos que elabora o expende, as! como afue-
llas actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares
cuya finalidad inmedjata t.:s 1a de atraer la clientela y después conser-

varla y aumentarla",{35)
2.2, Definiciones Legales.

La Ley de Marcas de Fibrica de 28 de noviembre de 1889, de mane- .
ra expresa <onsignaba el concepto de marca al establecer en su artfculo
lo. que "Se considera come marca de fibrica cualquier signo determinan-

te de la espectalidad para el cowerclo de un producto industrial',

La Ley de Marcas Industriales y de Comercic de 25 de agosto de
1503 la definid como “el signo o denominacidén caracteristleca y peculiar
usada por el industrial, agricultor o comerciante en los artlculos que
produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su proceden-

cla" {Articule lo.},

Sin embargo, en la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comercia-
les de 26 de junio de 1928 ya no aparece definicién alguna, sino que im-

plicitamente sc indica la filnalidad y caracteristicas de la marca,

(35)Nava Negrete, Justo; Op. cit., p. 147,
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Igual sistema sigulé la Ley de la Propiedad Industrial de 1942

que en el artfculo equivalente al lo. de la Ley predecesora {articulo
96) dispuso: "El que esté usando o quiera usar una marca para distin-
guir los artfculos que fabrique o preduzca y denotar su procedencia,
puede adquirir el derecho exclusivo de usc mediante su registro en la
Secretaria de la Economfa Nacional, satisfaclendo las formalidades y re-

quisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento".

La actual Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976
en su titulo IV denominado “Marcas", capftule I intitulade "Definiclo-
nes y Materla de Reglstro" define a las marcas de productos y las mar-
cas de servicios., Las primeras se constituyen por los signos que dis-
tinguen a los artfculos o productos de otros de su misma especie o cla-
se. Las segundas por los sighos que distinguen un serviclo de otros de

su misma clase o especte (articulo B7),

z.3. Definicién Propuesta.

Todas las definiciones expuecstas con anterioridad son en esencia
1o mismo, puesto que el derecho positive de los diversos pafses de laos
que sonh naciehales los autores estudiados, varia en cuanto a la forma,
de lo que se deriva que las definiciones también prescnten algunas dife-
rencias fFormales como v.gr. los signos que pueden constitulr marcas,
los objetos susceptlbles de ser distinguidos por marcas, etc. Asf por
ejemplo, existen paises que {micamente reconocen validez a las marcas
de fdbrica o comercio. Otros, como el nuestro, que también reconocen
la existencla de marces de serviclo y otres, aunque en nimero muy limi-

tado, admiten ademds las marcas auditivas.
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Ahora bien, siguiendo la tdnica de los diversos estudiasos de la
materla la marca podria definirse ampliamente como "aquél signo o medio
material distintivo de las mercancfas o servicios de manera tal, que
permite individualizarlos de los de sy misma naturaleza y denotar su
procedencia garantizando por un lado la funcién selectiva del pibiico
consumidor y por el otro la captacién y conservacién de la clientela al

productor".,

Sin embarge, consideramos que la anterlor definicién propuesta
incurre en el mismo error que la mayoria de las definiciones de los di-

versos tratadistas; ser descriptiva.

En efecto, en numerosas ocasiones por fines didicticos o ma, le-
jos de proporcionar una definicidn, la mayoria de los autores suelen

proponer una descripcidn de la materia o finstitucién juridica en estu-

die,

Por lo anterior y debldo a que toda definicidn "debe ser breve y
clara, debe convenir a todo y solo a o definido, y er ella no ha de en-

trar 1o que se define"(36) propondremos a continuacidn, un nueve concep-

to de lo que eh forma genérica debe entenderse por marca:

"Todo signo susceptible de distinguir los productos o servi-

cios a que se aplica®.

{36)Dicclonarie  Enciclopédico Unlverso; Ferndndez Editores,
§.A., Séptima cion, México, y P. .
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Consideramos que esta definicidén es lo suficientexcnte clara y

precisa para definfr que debe entenderse por marca segin se pasé a ex-

plicar a continuaciéni

a)

b)

""Todo signo susceptible de distinguir los productos o servi-
cos a que se aplica"., Consideramos que el términc signo es
el correcto puesto que por dicha acepcién debe entenderse
Yobjeto sensible que nos da f{dea de otro diferente" y en
nuestro derecho positivo al no estar reconocida la validez
de marcas auditivas, todo signo marcario necesariamente debe
constitufr un medio material, Ademis, el término signo com-
prende tanto a las marcas que se componen simplemente de un
disefio comwo a aquéllas que se componen de una denotinaclén o
de la combinacién de ambos ¥y que se les conoce comd marcas

aixtas,

"Todo signo susceptibe de distinguir los preductos o servi-
cios a que se aplica’. Resulta del todo evidente y claro
que la marca tiene por objeto distinguir. De nada sirve un
signo si no distingue. Tal distintividad es indispensable
tanto para que los consumidores puedan desarrollar su fun-
clén selectiva como para que el productor pueda individuali-
zarse y distinguirse de sus competidores, particulatwente de
los fabricantes o comerciantes de productos o prestadores de
servicios de la misma o similar naturaleza, detechos ambos

que les asisten dentro de un sistema econdmico competitivo.
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Es por esto que en la definiclén propuesta incluimos nica-
mente el término ""distinguir" que en nuestra opinién canlle-

va o indue a las anterlores consideraciones.

"Todo signo susceptible de distinguir los productos o servi-
cios & que se aplica', Esta i\iltima parte de la definicién
resporde o que en nuestro derecho positive se reconoce la
existencla tanto de las marcas de serviclo como de las mar-
cas de productos o mercancfas. Por cuanto al témino "'se
aplica™ no debe entenderse inicamente como una aplicacién ma-
terial o adherencia sinc como '"destino" o "amparo" ya que
aunque la regla general de las marcas es su adherencia, exls-
ten clertos productes que por su propla naturaleza impiden

dicha aplicacién material.
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3. FUENTES DEL DERECHO MARCARIO,

Siguiendo la ordenacién propucsta por e! maestro Rangel Medina
procedercmos a estudiar las fuentes del derecho marcario claslficAndo-

las en fuentes formales, fuentes materiales y fuentes supletorias,

3.1. Fuentes Formales,

31,1, La Constitucién.

La empresa capitalista, que es la que prevalece en el sistema ju-
ridico que nos rige, nace y se desarrclla en un régimen de libertad de
camercio, esto es, en un sistema de libre empresa y de libre compoten-
cla que supone el reconocimiento y proteccidn del individuo en el ejer-
cicio de alguna actividad comercial, asi como el otorgamlento de la mis-
ma oportunidad para concurrir al mercado, para atraer la clientela y pa-

ra imponetrse a los cowmpetidores.

Este principlo de libertad de camercio estd reconocido y regula-
do en nuestro sistema jurfdico a través del articulo So. de la Consti-
tuclén Polftica de los Estados Unidos Mexicanos enunciado como una ga-
rantfa individual que ademis de constitulr un derecho individual del ea-
presario y del comerclante, constituye una proteccién y una garantfa al
consumidor en cuanto que la abundancia y variedad en las mercancias mul-
tiplican y facilltan su poder de eleccidn y la satisfaccién de sus nece-

sidades.

77
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Sin cobargo, la liberiad de comercio ro es una facultad irres-
tricta y carente de limitaclones que provea al empresario de un priviie-~
gio absoluto o una libertad natural que le pemeita recurrir a todos los
medios de lucha para imponerse a sus competidores dominando el mercado
y manejande a su antojo a la cleatela, ya que ello supondria }a destruc-
cién absoluta de la libertad de comercio en sn aspecto dinimico de pro-
teccidn tanto al empresario como at consumidor, para tornarla en un au-

téntico libertinaje desordenade y monopdlico con una hugatoria proyec-

cién social.

En efecto, la libertad de comerclo debe ser conslderada como una
“tibertad juridica", es deciv, como una facultad ordenada a ciertas fi-
stalidades, limlt;da por el respeto que debe darse a los derechos de los
tercercs y restringlda en todo aquello que puyeda signiflcar un dafio a

la colectividad,

Esta libertad ordenada respeta el derecho del ewpresario, pero
al propic tiempe reconoce los derechos y la esfera de accidn de sus con-
currentes, de modo tal que les teconozca el derecho que leas asiste de
acudir a la clientela para atraerla, subordindndose a las necesidades y
exigencias de ésta y, de ser necesario, hasta a sus caprichos, sin domi-

narla de manera arbitraria, vielenta o engafiosa,

Las restricciones de orden pibico s esta libertad de comercio se
consagran en el clitade articulo 50. Constitucional al preceptuar que
- M., .el ejercicic de esta libertad sblo podrd vedarse por deterninacién

judictal, cuando se ataquen los derechos de terceros, o por freselucidn
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gubernativa, dictada en los témminos que marque la ley, cuando se ofen-
dan los derechos de la sociedad. Nadie pt-Jede ser privado del producto

de su trabajo, sino por resclucidén judicial...'.

Por lo tanto, la libertad de comercio e industria estan constitu-
cicnalmente reconocidas siempre y cuando sean lfcitas concepto éste abs-
tracto, cuyo contenido debe ser proporcionadc por 1a ley en cada caso y
materia concretos, o en su defecto, por un proceso de [nterpretacién

judiclal.

Por otra parte, como ya quedd explicado, los derechas y prerroga-
tivas sobre las marcas se consideran como objetos de la propiedad indus-
trial, que a su vez constituye una deo las dos formas de la propledad in-
material, Lo anterior supone que los derechos exliusives que la legisla-
clén sobre marcas confiere y reconoce a los propietarios y usuarloes de
las mismas, son derechos de propiedad, aunque de una propiedad espe-
cial, Por tanto en vista de que el derecho de propledad en sentido ge-
nérlco comprende todos los bienes que entran en un patrimonlo, tamblén
la propledad imdustrial relativa a las wmarcas estd garantizada por la
Carta Magna tanto en su artfculo 14 que en la parte conducente sefiala
que '"nadle podrd ser privade de sus propiedades, posesiones o derechos
sino medlante juicio seguido ante los tribunales previamente estableci-
dos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento
y conforme a las leyes expedidas con anterloridad al hecho ..."como en
su articulo 16 que dispone que “nadie pucde ser molestado en sus pape-
les o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad

competente que funde y motive la causa legal del procedimiento...™.

ESTA TESIS MO DEBE
SALIR DE LA uidiiTEGA
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.De lo anterior se conflere que del conjunto de estos principlios
consagrados por nuestra ley fundamental, surgen légica y forzosamente
las garantfas individuales de la propiedad industrial sobre los signos

distintivos,

Por otro lado, cabe mencionar, que la exposicién de motivos de
la Ley de la Propiedad Industrial reproducida en la Ley de Invenciones
¥ Marcas dispone que la ley que sc expide tiene apoyo constitucional en
los articulos 28 y 89 fraccidn XV que se refleren a las facultades de
la Federacién para legislar sobre privileglos industriales de invenclén
y de mejoras. De igual manera la fraccidn X del articule 73 de la Car-
ta Mapna faculta expresamente al Congreso para legislar en materia de

comercio, en cuyo ramo ha sido costumbre incluir esta materia.

Segin se sefilald en lincas anteriores, la libre concurrencia es
el electo natural de la libertad de trabajo que estriba en la potestad
que todo hombre tlene para dedicarse a 1a ocupacidn licite que mis le
agrade, colocando a todo sujeto en la situacidn de poder descmpefiar la

misma funcién que otro u otros.

Sin enbargo, sl se acotara la libre concurrencla en el sentido
de prohibir en general a una persona que realice determinada actividad
econdmica que sc ejecuta por un grupo privilegiade, se volveria pugato-
ria la libertad de trabajo, puesto que se estarfa obstacullzando el
e=jercicio de¢ dicha llbertad a personas que no gozaran de tales prerroga-

tivas exclusivas.
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Es por esto que el citado articulo 28 Constituclonal al consig-
nar en su primer y octavo parrafos la libre concurrepcia, no hace sino
afimmar la libertad de trabajo al disponer que en los Estados Unidos Me-
xicanos quedan prohibidos los monopolios *., .Tampo.co constituyen molopo-
llos los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los auto-
res y artistas para la produccidn de sus obras y los que para el usg
exclusive de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionado-

res de alguna mejora,..",

81 se tiene en cuenta la divisién de la propledad immaterial en
propledad intelectual y propiedad industria1(37) se puede decir que los
privilegios a que alude el citado precepto constitucional se limitan a
los derechos de autor sobre obras literarlas, artisticas y cientificas,
y & los derechos de propiedad imdustrial sobre las creaciones nuevas,
Nada se dice acerca de los slgnos distintives, es decir, respecto de la
segunda clase de objetos de las prerrogativas Industriales que no son

las creaciohes nuevas.

Por su parte, la fraccién XV del articulo B9 de nuestra Ley Su-
prema, sciiala como facultad y obligacién del Presidente de la Repiblica
1a relativa a "conceder privileglos exclusives por tiempo limltado con
arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfec-
.cl.nnadores de algin ramo de la industria“, esto es, la Eaculta a otor-

gar los titulos que acrediten los derechos de propiedad lndustrial so-

(37Wer mismo capitulo, 1.10
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bre las creaciones nuevas, sin que se mencionen, como en el articulo
28, los privileglos a autores o artistas, aunque sl repite la omlsidn
de diche artfculo en lo concerniente al otorgamlento de privileglos ex-
clusivos por tiewpo limitado, con arreglo a la ley respectiva, para el

uso de los signos distintives.

En consecuencia, los articulos 28 y 89 fraceidn XV de nuestra
Constitucidén no pueden considerarse estrictamente como un apoyc expreso
del derecho marcarlo ni como una base expresa que justifique constitu-
cionalmente la exlstencia y reconocimiento de los derechos de propiedad
industrial sobre dichos signos distintives, en virtud de la evidente
omisién en su sefialamiento expreso. Sin embarge, no debe descuidarse
el hecho indubitable de que en forma genérica se les reconoce dentro
del aspecto dindmlco de la libertad de comerclo garantizada, en térmi-
nos gencrales, en el articulo 28 Constitucional que la comprende, inte-

gra, sirve y le permite desarrollarse dentro de un marco licito.

Finalmente cabe mencionar, que el tercet pdrrafo de la exposi-

cidn de motives en comento asentd:

Las disposiciones relativas a la propiedad industrial prote-
gen y defienden las concepclones ¢ creaciones Intelectuales
de los inventores, y aun cuando en el caso de las marcas, ©
de los avisos y nombres comerciales, frecuentemente nc s¢ es-
td ante verdaderas o propias creaciones intelectuales, estos
signos tlienden en realidad a defender los resuttados de 1la

actividad industrial del productor, impidiendo las confusle-
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nes. La proteccidn concedida al signo, y consistente en el
derechoe exclusivo de colocarles en las mercanclas propias,
garantiza del peligro de que otros puedan usurparle y hagan
aparecer falsamente determinados art{cuios coma provenientes
de una persona que ha acreditado los productos de su traba-
jo, es decir, los derechos que se conceden a los poseedores
de tales signos distintivos no difieren, en cuanto a su fina-
lidad, de los comprendides en el concepto de derecho de au-

tor.
3.1.2. Ley de Invenciones y Marcas y su Reglamento.

Sin lugar a duda, estos ordenamientos que agrupan disposiciones
especiales tendientes a regular la materia de la propiedad industrial,

constituyen la principa! fuente formal del derecho de las marcas.

La presente ley, que ya fue objeto de andlisis en el capltulo
precedente,{38) se aprobé el 30 de diciembre de 1975 bajo la denomina-
cién '"Ley de Invenciones y Marcas" ya que orlginalmente la iniciativa
de ley se presentd con la denominacién "Ley que Regula los Derechos de
los Inventores y el Uso de los Sjignos Marcarios", por considerar que es-
ta denominacidén respondia en forma mds acertada a los llneamientos cohs-
titucionales, y particularmente al artfculo 28, dentro de la corriente

iﬁternacional predoninante,

(38)Ver capftule I, 2.1,
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Uno de los propéslt;s que originaron la creacidn y prowulgacidn
de una nueva ley en materla de propiedad industrial fue la introducclén
de nuevas disposiclones y una terminologla adaptada a la evoluclidn tan-
to de la legislacitn como de la doctrina internaclionales en ésta mate-
ria, "El régimen juridice de un pals no puede ser estitico. Debe adap-
tarse a la dinimica de una realidad social en esencia camblante y res-
ponder adecuadamente a la necesidades y aspiraclones de la colectividad

nacional".(39)

En efecto, resultarfa paraddjico que ante el ordenamicnto juridi-
co que rige el producto de la actividad creadora del hombre, no se apli-
cara la inventiva y la decisidén necesaria para ajustarlo a la realidad

que pretende regir.

De conformidad con la cltada iniciativa el tltulo que en ella se
propuso para denominar a la nueva ley de la materia en estudio, se ajus-
taba mis al espiritu del articulo 28 Constituclonal ademis de ser mads
preciso puesto que las marcas se dan tanto en la actividad comercial co-

mo industrial.

{39)Iniciativa de Ley que reguia los Derechos de los Inventores
y el Uso de Signos Marcarios prescntada pot el entonces Presidente Cons-
titucional de los Estados Unidos Mexicanos Lic, Luis Echeverrla Alva-
rez, al Congreso de la Unién con el objeto de abrogar la Ley de la Pro-
pledad Industrial premulgada el 31 de diciembre de 1942.
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Sin embargo, los argumentos vertidos en dicha iniciativa en apo-

yo a la denominacién propuesta no fueron, al parecer, suficientes ya
que la correspondiente ley se promulgdé bajo la denominaclién 'Ley de In-
venciones y Marcas' término que tampoco resulta Idéneo, puesto que las
instituctones juridicas .reguladas por la misma no son exclusivamente

los invenciones y las marcas.

3.1,3. Tratados y Acuerdos Comerciales.

De conformidad con lo dispuesto por el articule 133 de la Consti-
tucidn que nos rige, ésta, las Leyes del Congreso de la Unién que ema-
nen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo coh la misma, ce-
lebrades y que se celebren por el Presidente de la Repiblca con aproba-

cién del Senado, serdn la Ley Suprema de toda la Unlén.

En la materia en estudic encontramos diversos tratados o acuer-
dos de los que México es parte flmante y que en consecuencia, constltu-

yen fuentes formales del derecho marcario.

1. Declaracién de 7 de junio de 1895 entre Bélgica y México pa-
ra ia Proteccidn Reclproca de Marcas de Fibrica y de Comer-

cio,

2. Tratado de 16 de agosto de 1893 entre los Estades Unidos Me-
xicanos y el Imperio Alemin para la Protecclén de las Marcas

de Fibrica,
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Convenclén de 10 de abrii de 1899 entre los Estados Unidos
Mexicanos y la Repiblica Francesa, sobre Propiedad Indus-

trial,
Convencién de Unidn de Paris de 20 de marzo de 1883.
Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891,

Tratado sobre Patentes de Invencién, Dibujos y Modelos Indus-
triales y Marcas de Comercio y de Fdbrica de 27 de enero de
1902 (2a. Conferencfa Internacional Americana).

Convenclén sobre Patentes de Invenclén, Dibujos y Modelos In-
dustriales, Marcas de Fibrica y de Comercio y Propledad Lite-
raria y Artistica de 23 de agosto de 1906 (3a. Conferencia

Interamericana),

Convenclén sobre Marcas de Fibrica y de Comerclo de 20 de

agosto de 1910 (4a. Conferencia Internaclional Americana).

Convencifén General Interamericana de Proteccién Marcaria y

Comercial {Washington 1929).

Acuerdo Comercial entre Méxlco y Francia firmade el 29 de no-

viembre de 1951,
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Para el derecho marcario y en genetal la propiedad industrial
guarda especial y transcendental importancia la Convenclén de Unidn de

Par{s que serd la dnica objeto de andlisis en el presente estudio.

Los trabajos que condujeron a la promulgacién dei Convenlo se
iniciaron en la Conferencia de Paris de 1878. Su objetivo primordial
se hizo consistir en otorgar una amplia proteccidn a la propledad indus-
trial en una €poca en la que Europa suefia con la unidad internacional
bajo la hegemonfa europea en un tlempo en el que se cree en la existen-
cia de un Derecho Natuyral como fuente de paz entre las naciones. Esta
filosoffa tuvo una influencla predominante en las decisfones que prece-
dieron a la redaccién del Convenio, adoptando con ellos, la idea de que
asiste un derecho natural a los propietarlos de derechos immateriales

sobre el fruto de su creaclén.

Dicho convenio fue revisado en Bruselas el 14 de diciembre de
1600, en Washington el 2 de junio de 1911, en la Haya el 6 de noviembre
de 1925, en Londres el 2 de junle de 1934, en Lisboa el 31 de octubre
de 1958 y finalmente, cn Estocolno el 14 de junio de 1967,

México se adhirid el 10 de junio de 1903 y el Senado, por decre-
to de 7 de diciembre de 1903 ratlficé tal adhesién la cual fue promulga-
da el 11 de diciembre de 1903. Posteriormente, el 19 de diclembre de
1928, la Cimara de Senadores aprobd las ulteriores revisfones del Conve-
nio lo que fue ratificado por el Ejecutlvo el 22 de marzo de 1929 pro-
mulgindose el 14 de marzo de 1930, Las reformmas hechas en Londres en

1934 fueron aprobadas por la Cdmara alta por decreto de 24 de diclembre
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de 1954 ratificada por el Ejecutivo el 14 de abril de 1955 promulgindo-

se el 8 de junlo de 1955. El arreglo de Lisboa se aprueba el 31 de oc-
tubre de 1958 siendo finalmente publicado en el Disric Oficial el 31 de
diciembre de 1962, Finalmente, en el Diaric Oficial de 27 de julio de
1976 sc promulga el Convenlo de Par{s para 1a Proteccidn de la Prople-

dad Industrial adoptade en Estocolmo el 14 de julio de 1967,

Ademds de las disposiciones generales del Convenio de Parfs que
s¢ aplican a todas las figuras de la propledad industrial que regula és-
te, existen clertos articulos que regulan particularmente a los signos

marcarios tales como el artfcule 6, 6 bis, 6 ter, 6 guater, & quin-

quies, & sexies, 6 septies, el articulo 7 y 7 bis y los articules 9,
10, 10 bis y 10 ter.

Los anteriores preceptos se pueden resumir bdsicamente en los

principlos analizados a continuacién,

Uno de los principlos del Convenlo de Paris estd constitufde por
el hecho de que se concede a los naclonales de todos los pafses de la
Unidn ¢1 mismo trato que a los nacionales del propio pafs, lo que se co-
noce come la regla del "trato nacional" o de la "asimiliacién". A esos
efectos, se consideran asimlilados cambién, a los ciudadanos de los pa-
{ses miembros de la Unidn, los ciudodanos de los pafses no micmbros
slempre que estén domicillados o tengan un establecimiente industrial o
comercial efectivo y real en el territoric del pafs de la Unidn en cues-
tidn, Lo anterlor a! margen ¢ que variadus pafses ya aplican una nor-

ma simllar en sus legislaciones nacionales con independencia de cual-
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quier convenio internacional. Sin embargo, el Convenio de Par{s tiene
el mérito de fijar esa norma de la "asimf{lacién" haciéndala obligatoria

para los pafses miembros.

Otro principlo lo constituye el llamado “derecho de prioridad"
que implica que el solicitante de un registro de marca depositada en
uno de los pafses de la Unién dispone de sels meses para solicitar con
prioridad una proteccién similar en todos los demis pafses de la Unidn
en los cuales dicho depdsito no podrd ser invalidado por hechos ocurri-
dos en ¢l Intervalo de ambos depdsitos. El gozar de este derscho de
prioridad significa poder organizar sin prisa ni dificultades una pro-
tecccidn verdaderamente internaclonal de la marca sin verse amenazado
por el nacimiento de derechos anilogos a favor de terceras personas,
Aunade a lo anterior, otro efecto del llamado derecho de prioridad con-
siste en que los efectos de la presentacidn de las solicitudes en los
demis pafses sc retrotraen a la fecha de presentacidn de 1a solicitud
en el pals primitivo, esto es, todas las fechas legales coinciden con
la inicial, condicionado a que dicho derecho s¢ efercite en tlempo, es
decir, dentro de los seis meses sigulentes a la fecha legal del primer

pals de depédsito.

Por otro lado, el convenio concede una serie de garantfas para
los titulares de derechos de propledad industrial y, en este case con-
creto, para los titulares de signos marcarios como el reconocimlento de
1a Independencia de las marcas naclonales entre sf, ingluso cuando se
trata de la misma marca, del mismo propletario y para los mismos produce

tos o servicios, lo que supone que una marca depositada por un cludada-
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no de un pais de la Unién no podrd ser rchusada o invalidada por otro
pals miembro en virtud de no haber sido depositada, registrada o renova-

da en el pais de origen.

De igual manecra se dispone que una marca regulamente registrada
en el pais de origen serd registrada y protegida '"tal cual es” (por lo
que se reflere a su forma) en los otros paises de la Unidn con las si-

guicntes reservas:
i) que no afecte a derechos adquiridos por terceros;

1i) que no esté desprovista de todo caricter distintivo, o

en su caso, sea meramente descriptiva;

111} que no sea contraria a la moral o al orden piblico y,
principalmente, de naturaleza tal que pueda engafiar al
piblico.

De lgual manera, los paises de la Unién se comprometen a prote-

ger las marcas de servicio aun y cuandc no prevean su registro,

DPe esta forma, los palses de la Unién han establecido, para las
marcas tegistradas en el pals de origen, ciertas reglas comunes que han
facilitado grandemente el registro de las marcas y, por consiguiente,
el comercio internacional entre esos paises que las utilizan lo que sig-
niflca que el efecto econémico de estas disposiciones es también consi-

derable.
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Finalmente cabe destacar las disposlciones tendlentes a asegurar
a los naclonales de los pafses de la Unidn una proteccién eficaz contra

la competencia desleat.
3.1.4, Jurisprudencia.

Sigulendo la concepclén de Jurisprudencia que propone el maestro
Rangel al margen del sentido restrictivo-formal que le asigna la Ley de
Amparo, comprenderemos tamblién las opiniones de la Direccién General de
Invenciones y Marcas que, en la materia en estudlo, constituyen una
fuente formal important[sima debido a la ausencia o escaso nimero de

obras y trabajos marcarios al respecto.

En efccto, sl nos apegamos al término jurisprudencia en sentido
formal, la misma se constituye exclusivamente por las decisiones de la
Suprema Corte de Justicla de la Nacién y de los Tribunales Colegiados

de Circulto,

Sir; embargo, debido a la estructura procesal que en México rige
para dar solucién a los conflictos de Indole marcaria y debido a que es
la autoridad administrativa la que tiene a su cargo la aplicacidén en
primera instancia de Ia ley de Invenciones y Marcas generando, en conse-
cuencla, diversos criterios particularmente en cuanto a la registrabili-
dad de las marcas que constituye uno de los temas mds controvertidos de-
bide a su inherente subjetividad, bajo el término jurisprudencia com-
prendercuos todas y cada una de las opiniones que reuntdas y sistematl-

tadas vienen dande Forma a 1a misma y las cuales pueden provenit de la
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Direceidn General de Invenclones, Marcas y Desarrollo Tecnolégico
(ahora Direccién General de Desarrollo Tecnoldégice), de los Juzgados de
Distrito y Tribunales Colegiados de Clircuito en Materia Administrativa

Y de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién.

"A pesar de que las determinaclones de dicha direccidn no se ca-
racterizan clertamente por su uniformidad, constltuyen inagotable y muy
importante fuente de conocimiento del dereche marcario mexicano. Blen
selecclonado y ordenado el materlal produclde en esta primera etapa de
las contiendas que afectan al derecho sobre marcas, Cepresenta sin duda
alguna un valioso instrumento de consulta sobre todo por el entrelaza-
miento estrecho que paulatinamente viene operindose entre las opiniones
de dicha autoridad adminlstrativa con las gque sustetitan 1as autoridodes
judictales,(40)

En segundo término se cuenta con las opiniones de los Juzgados
de Distrito en Materia Administrativa los cuales desde un punto de vis-
ta constituclonal tienen a su cargo revisar las resoluciones de la auto-
ridad admlnlstratva en cuestién., Aln y cuande, si bien es clerto, que
las sentenclas de estos juzgados no tlenen por s{ mismas el caricter de
definitivas ya que pueden ser impugnadas, no menos clerto es que consti-
tuyen un autorizado y qtil nicleo de jurisprudencia que a menudo e5 con-

firmada por el tribunal revisor.

(40)Revista Mexicana de la Propiedad 1Industrial Artistica,
Editorial Libros de Méxice, S.A., No. ulio - clembre, xlco,
1963, p. 163.
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Finalmente, por cuante a los Trlbunales Colegiados de Circuito
en Materia Administrativa, a través del recurso de revisién que se in-
terpons coptra las sentencias de los Jueces de Distrito, sus ejecuto-
rias proporcionan tanto formalmente como por su contenido, la mis vallo-

sa Interpretacidn e integracién de la Ley.

Por tanto, no sdlo la Suprema Corte de Justicla de 1la Nacidn y
los Tribunales Colegiados en Materia Admnistrativa estin construyendo
con sus valiosas opiniones una fuente formal del derecho marcario mexi-
cano, sino que también los Jueces de Distrito en Materia Administrativa
y la propia autoridad administrativa coadyuvan valiosamente en dichs ac-
tividad.

3.2, Fuentes Supletorias,

Dentro de las fuentes supletorias del derecho marcario encontra-
mos la legislacién clvil, mercantil y penal tanto sustantiva cowo adje-

tiva,

Los preceptos legales' en materia de parcas por su naturaleza es-
peclal omiten 1a regulacién especifica y detallada de algunas figuras e
instituciones regldas por otras materias y, en particular, por el dere-

cho comin,
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En efecto, en variadas disposiclones de la Ley de Invenclones y
Marcas y de su Reglamento se conssgran necesarlas referencias a las ma-
terias antes citadas debido a la expresa utilizaclén de figuras jurfdi-
cas de su competencias como, por ejemplo, lo relativo a personas f£isi-
cas y morales, domicilie, ausencla, nombre, posesién, propiedad, copro-
pledad, consentimiento, nulidad, mandato, transmlsidn, enajenacidn, es-
tablecimi}nlo, wercanc{a, comercic, razén seocial, denuncia, accién pe-

nal, etc.

En variados preceptos tamblén efectua una remisién expresa a ta-
les ordenamientos tanto en lo sustantivo como en lo adjetivo como lo e5
el caso particular de las normas de la ley y reglamento marcarios, regu-
ladoras de los procedimientos administratives bajo los cuales han de
ejercitarse las acciones administrativas de nulidad, falstficacién, imi-
tacién, uso ilegal, competencia desleal y extincién (arts, B9, 192,
193, 214, 215, 228 y 230 de l1a Ley de Invenclones y Marcas y arts. 10,
109, y 115 de su Reglamento); as{ como las que en materia de responsabi-
lidad civil y penal consigna a propdsito de medidas precautorias y de
aseguramiento {arts. 213, 223 bis de la Ley y 121 al 123 de su Reglamen-

to}.

Lo anterior ne hace mis que revelarnos que no chstante estar las
diferentes normas agrupadas en ramas especfficas, las mismas brotan de
un tronco comin, esto es, entre ellas existe un parentesco que se debe
a su derivacién de principios metodoldgicos comunes a todas las ramas
de la ciencia del Derecho, no obstante lo cual la divisién normativa ar-

bitraria o no, resulta necesaria.
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3.3, Fuentes Matetriales,
3.%.1. Principlos Generales del Derecho

Casi todos los cédigos modernos consagran estos principios gene-
rales como el {ltimo de los recursos de que el juzgador puede valerse
para resolver las controversias sometidas a su CDnocl;nlento. En nues-
tro derecho positivo tanto el articulo 14 de la Constitucién Federal co-

mo el 19 del Cidigo Civil los regulan en forma expresa disponiendo:

Articuio 14 Constitucional '...En los juicios del orden ci-
vil, 1a sentencia definjtiva deberd ser conforme a la 1letra
0 a la interpretacidn juridica de la ley, y a la falta de as-

ta se fundard en los principlos generales del derecho",

Artfculo 19 del Cédigo Civil para el Distrito y Tertitorios
Federales: *,..deberdn resolverse conforme a la letra de 1la
ley o a su interpretacién jurfdica. A falta de ley se rescl-

verin conforme a los principlos generales de derecho''.

Sin embargo, surge el probiema ineludible de determinar que debe
entenderse por "principios generales del derecho” la que constltuye una
de las cuestiones mAs controvertidas en la literatura juri{dlca, en don-
de para algunos tratadistas aquellos corresponden a los principios gene-

rales del derecho romano y para otros al derecho justo o natural.
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Con independencia del significado de tal expresién, cuyo alcance
no es materia del presente estudio, resulta lndudable el reconocimiento
expreso que nuestras leyes ototgan a los principlos generales del dere-
cho como fuente obligatoria para interpretar e integrar la ley y por lo
tanto, deben tomarse como vilidos para llenar las lagunas que indudable-

mente existen en la legislacidn marcaria positiva,

En efecto, en todos aquellos casos en que las fuentes formales
resultan insuficlentes para la solucidn de una controversia marcarla,
queda el juzgador en una situacién muy semejante a la del legislador ya
que deberd completar dicha labor legislativa mediante la aplicacidn de
principlos dotados de una validez intrinseca y en la misma forma en que
el legislador lo habr{a hecho de haberlos tenido presentes y, desde lue-
go, sin contradecir en nada al conjunto de normas legales, a efecto de

que el sistema jurfdico permanezca homogénec.

3.3.2, Equidad.

Las leyes son por naturaleza enunciados genecrales que, en conse-
cuencia, no abarcan todos los casos concretos en una forma integral,
sin que ello pueda constituir una impedimento para la correcta aplica-
cién de la justicla. Ademds, en ocasicohes, la aplicaclén estricta de
una notma a una situaclén concreta puede resultar del todo inapropiada,
en cuyo caso el juzgador deberd hacer un llamamiento a la equidad con

el objeto de atemperar el rigor de la dispesicién general y abstracta.
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-De acuerdo con la concepcidn aristotdlica la equidad es una vir-

tud del juzgador, un correctivo, un remedio que el juzgador aplica para
subsanar los defectos derivados de la generalidad de la ley. Por tan-
to, 1o equitative, slendo lo justo, no necesariamente es lo justo le-
gal, en cuyo caso se convierte en una necesaria rectificacidn de la jus-
ticia rigurosamente legal que puede ser la Injustlcia de un caso deter-
minado y que en el derecho marcario, al 1gual que en el resto del dere-

cho positivo, encuentra plena vigencia.

“La aplicacidn del criterio de equidad en los casos en que exis-
te una laguna en el derecho leglslado, permlte conciliar las exigenclas
de la justicia con las de la seguridad jurfdica y hace posible la reall-
zacién plena de otro de los postulados capitales de la vida del dere-

cho, a saber: la coherencia y unidad arménica de cada sistema".(41)

3.3.3. Derecho Comparado.

Esta disciplina consiste en el '"estudio comparative de institu-
ciones o sistemas jurfdicos de diversos lugares o épocas, con el fin de
determinar las notas comunes y las diferencias que entre ellos existen
y derivar de tal examen conclusiones sobre la evolucidn de tales jinsti-
tuciones o sistemas y criterlos para su perfecclonamientoc y refor-
ma,(42) con miras a un mejoramiento en la elaboracidén, interpretaclén,

estudio y aplicacién de las normas de nuestro derecho positive.

(41)Garcia Maynez, Eduardo; Introduccidn al Estudio del Derecho;
Edit. Porrda, 5.A., Trigéslmo cuarta edliclon, Mexico, . P. .

(42)1bidem pp. 162 y 163.



98,

Obviamente el valor de 1a doctrina, jurisprudencia y leglslacidn
extranjeras es meramente ilustrativo en tanto que pueden aprovecharse
ideas que hagan mis comprensibles instituciones, en el caso concreto,
de derecho marcario, no suficientemente exploradas por el legislador na-

cional.

3.3.4, Doctrina,

"Se da el nombre de doctrina a los estudios de cardcter clent{fi-
co que los juristas realizan acerca del derecho, ya sca con el propdsi-
to puramente técnico de sistewmatizacidén de sus preceptos, ya con la fi-

nalidad de interpretar sus nommas y sefialar las reglas de su aplica-
cién't, (43)

Existen algunas disposiciones legislativas que expresamente reco-
nocen a la doctrina el carfcter de fuente, como acontece con el artlcu-
lo 222 del Cddigo Federal de Procedimlentos Civiles o el articulo 292
del Cédigo Federal de Procedimientos Penales, que a 1la letra sefialan,

respectivamente:

“Art. 222, La sentencias contendrin, ademds de los requisi-
tos comunes a toda resolucién judicial, una relacién sucinta
de las cuestlones planteadas y de las pruebas rendidas, asf{

come las consideraciones jurfdicas aplicables, tanto legales

(43)Garefa Maynez, Eduardo; Op, cit., p. 76,
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como doctrinarias, comprendiendo en ellas los motives para
hacer o no condenacién en costas, y terminardn resclviendo
con toda precisidn los puntos sujetos a la consideracién del
tribunal, y fijanda, en su caso, el plazo dentro del cual de-
ben cumplirse.™
“Art. 292. El Mlnisterio Piblico al formular sus conclusio-
nes, hard una exposicidén breve de los hechos y de las cir-
cunstanctas peculiares del procesado; propondrd las cuestio-
nes de derecho qgue se presenten, y citard las leyés. ejecuto-
rias o doctrinas aplicables, Dichas conclusiones deberin

precisar sl hay o no lugar a la acusacidn".

Las opiniones de los autores y tratadistas del derecho marcario
atn y cuando constituyan un influjo privado entre legisladores y juzga-
dores ¥y carezcan de una obligatoriedad absoluta.. representan un impor-
tantisimo papel entre los diversos factores ideoldglcos para interpre-
tar, aplicar e inclusive reformar la legislacifn mexlcana en materia de
marcas.

Aunado a lo anterior es mehester connotar, coso afirma David Ran-
gel Medina,(44) que 1a validez de la doctrina como fuente del derecho
se sustenta también en el hecho de que es ésta la que aporta las opinio-
nes y da a conocer las verdades juridicas de indiscutible validez deno-
minados principios generales del derecho que segin quedd expuesto, po-

secn un reconocimiento Constitucional expreso.

(44)Rangel Medina, David; Op. cit., p. 1d1.



4. FUNCIONES O FINALIDADES DE LA MARCA.

4.1, Funcidn de Distincidn,

4.2. Funcién de Proteccidn.

4.3, Funcién de Indicacién de Procedencia.

4.4, Funcidn Social,

4.5, Funcidn de Propaganda.



4, FUNCIONES O FINALIDADES DE LA MARCA,

En virtud de que las funciones que se¢ le atribuyen al signo mar-
cario son muy variadas, procederemos a analizar exclusivamente aquellas
que arrojan las definiciones previamente analizadas y el proplo comcep-

io legal.
4.1, Funcién de Distincidn.

Esta funcién se desprende del hecho miswmo de que es la marca la
que le confiere a las mercancfas o al servicio a que se aplica, su pro-
pla individualidad permitiéndole ser distinguida de otros productos o

servicios iguales o seaejantes.

Lo anterjor se inflere claramente de la lectura de los artlculos
87 y 90 fraccidén I de la Ley de Invencliones y Marcas que disponen lo si-

gulente:

"Are, §7. Esta ley reconoce las marcas de productos y las
marcas de servicios, Las primeras se constituyen por los
signos que distinguen a los articulos o productos de otros
de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos

que distinguen un servicio de otros de su mlsma clase o espe-

cie,

101
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Art, 90. Pueden constitufr una marca:

I. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente dis-
tintives y cualquier otro medio susceptible de identificar
los productos o servicios a que se apliquen o traten de apli-

carse, frente a los de su misma especie o clase'.

4.2, Funcién de Proteccién,

Como ya sea ha secflalado en repetidas ocasiones, la marca posec
una doble funcidén protectora en cuasnto a que, por un lado, permite al
productor, prestador o comerciante diferenciarse de los demis producto-
res, prestadores y comerciantes que compiten con él en el mercado y por

el otro, facilita y garantiza la capacidad de eleccién del consumldor.

Lo anterior se evidencla indudablemente con la insistida protec-
cidén que la Ley de Invenclones y Marcas concede en contra de actos de

competencia desleal, Infracciones y delitos de falsificacién.

4.3, Funcién de Indicacidn de Procedencia.

Esta funcién, aunque de primordial impertancia, se encuentra con~
dicionada a que el signo marcaric que se utilice cfectivamente sea lo
suficientemente distintivo, ya que de lo contrario las mercancias o ser-

viclos amparados podrin causar confusién acerca de su orfgen,
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Con la presente funcién se vuelve a evidenciar el cardcter pro-
tector dinimico de los signos marcarios en cuanto a que pormiten al con-
sumidor comprar con seguridad aquello cuya calidad ha apreciado o sobre
lo que ha escuchado comentar y que se encuentra avalado por dicho sig-
no; mAs adn, les induce a adquirir diferentes productos o serviclos que
no conocen pere provenientes del mismo productor o prestador que les
inspira confianza. A su vez, pemmiten que el industrial o comerciante
se alce sobre los demdés ofertando sus productes o servicios obteniendo,

en cambio, resultados proporcionales al esfuerzo y hablilidad aplicados.

La funcién de sefialar la proveniencia de las mercancias y servi-
clos amparados por una marca, se encuentta expresamente regulada en el

artfculo 89 de la ley de la materia que dispone:

Art. 89. “Toda persona que esté usando o quiera usar una
marca para distinguir les articulos que fabrique o produzca,
podrid adquirit el derecho exclusivo a su use, satisfaciendo
las formalidades y requisitos que establecen esta Ley y su

reglamento.

Igual derecho tendrin los comerciantes y prestadores de ser-
viclos debldamente establecidos, respecto a los articuloes
que vendan ¢ a los serviclos que presten en el territorio na-
cional y de los cuales quleran indicar su procedencia. Los
comerciantes podrin usar su marca por si sola o agregada a
la de quien fabrique los productos con el consentimiento ex-

preso de &ste."
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4.4, Funcién Social.

Esta funclén que indudablemente guarda fntima relacién con las
antertores, se puede resumir en una “garantfa con doble dimensién so-
ctal™, puesto que constltuye una garantfa para el consumidor a quien se
le asegura que esti adquirlendo lo que quiere comprar ya que le pemite
distinguir con certeza la calidad que busca y, una garantia para el fa-
bricante, cowerciante o prestador gque encuentra asi un medio para dis-
tinguirse de sus competidores reafirmando el valor de sus productos a

setvicios,

A esta funcién también se la ha llamado funclon de '"garantfa de

calidad".

4.5, Funcida de Propsgands.

Resylta innegable que la marca posee inherentemente una proyec-
clén publicitaria que opera en forma directa sobre la clientela atrayén-
dola per el conocimiento previo qie la misma posca sobre los art{culoes

o servicios a que se aplica.

Lo anterior permite que cn un mercado diversificado y crectente
se estimule el mejoramiento de los productos y servicios lo que supone
un mayor reconocimiento al sligno marcario que inspira cotfianza por su

conocida calidad.
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Por tanto, la marca se transforma en un valloso Factor de difu-
sion de atraccidn y de conservacldn de la clientela tornindose en un ac-

tivo social de apreciable valor y en un buen agente de ventas.

Desde luego no puede perderse de vista, que los efectos positi-
vos que la matca ejerza en cuanto a la atraccién de la clientela sin du-
da también tienen que ver con la originalidad, cualidades propias e im-

presidn que produce el signo marcario en cuestidn.



5. RH]jISlTOS DE LAS MARCAS,

5.1, Requisitos Esenciales de Yalidez o de Fondo.
5.1.1. La marca debe ser distintiva,

5.1.2, La matca debe ser especial.
5.1.3. La marca debe ser novedosa.
5.1.4. La marca debe ser licita.
5.1.5. Ls marca debe ser veraz.

5.2. Requisitos Secundarlos Accidentales o de Forma,
5.2.1. El caricter facultativo de la marca.
5.2.2. La innecesaria adherencia de la marca.
5.2.3, El cardcter aparente de la marca.

£.2,.4, La marca debe ser individual.



5. REQUISITOS DE LAS MARCAS,

No obstante que la mayorfa de los autores suelen cltar a diver-
sos tratadistas internacionales al plantear el estudio de este tema del
derecho marcario, el presente estudio (nicamente s¢ referird a los ca-
racteres, requisitos o elementos que deben reunir las marcas de confor-
midad con nuestro ordenamiento legal en materia marcaria que constituye
el objeto del presente estudio. Por eilo consideramos ocioso citar a
autores extranjeros que a su vez fundan las clasificaciones que propo-
nen en las propios ordenamlentos legales locales de los paises de que

son orlginarios.

En este orden de ideas, los requisitos que deben reunir los sig-
nos distintivos para poder constltulr marcas al amparo de la Ley de In-

venciones y Marcas en vigor, son los sigulentes:

Requisitos de Fondo:
- Distintividad

-  Especialidad
- Novedad

-  Licltud

-~ Veracidad

197
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Regquisitos de Forma:

-  Cardcter faculrativo

- Innecesaria adherencia
~ Apariencla

=~ Individualidad

5.1, Requisitos Esenciales de Valider o de Fondo.

Con respecto a este tema, no existe uniformidad entre los diver-
sos tratadistas de la materia aun y cuando supuestamente los desprendan
de la legislacidn. En efecto, para Redriguez y Redriguez, existen dos
componentes esenclales de la marca para que proceda el otorgamiento de
su registro; la novedad y la especialidad,(45) En cambjo Nava Negrete
considera como requisitos de validez la capacldad distintiva y la lici-
tud.(48) Sin embargo en el preseate trabajo nos adherimos a la clasifi-

cacidn arriba sefialada, propuesta por David Rangel, por considerarla ia

mis completa y precisa.(47)

5.1.1. La Marca Debe Ser Distintlva.

Lo distintividad es el mis itmportante de los vequisitos esencia-

les vy, quizé, el que mayormente justifique la existencia de signos mar-

{45)Rodriguez y Rodriguez; Op. cit., p. 427.
{46)Nava Negrete, Justo; Op. clt., p. 166.
{47)Rangel Medina, David; Op. cit., p. 184,
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carios, ya que aquellos que no reunan esta caracteristica no podrin cum-
Plir con sus funciones de proteccidn, indicacién de procedencia, propa-

ganda y de garant{a a productores y consumidores,

En efecto, la distintividad es la capacidad que pesee un signo
marcario de individualizar o caracterizar con originalidad los produc-
tos o servicios a que se aplique de los diversos productos o servicios

de natyraleza igual o similar.

Es graclas a esta cualidad que los consumidores pueden ejercer
su capacidad selectiva con mayor seguridad y que los industriales o co-
merciantes poseen una mayor certeza de que serdn plenamente individuali-

zados pot su clientela.

La Ley de Invenciones y Marcas se teflere en forma expresa a la
capacidad o eficacia distintiva como un requisito indispensable de vali-
dez que debe reunir todo signo marcario para poder constltuir legalmen-
te una marca, al establecer que pueden constituir una marca las denomi-
naciones y signos vislbles suficientemente distintives y cualquier otro
medio susceptible de identificar los productos o servicios a que se
apliquen o traten de aplicarse frente a los de su misma especle o clase

(articulc 90 fraccién I de la Ley de Invenclones y Marcas).

Por cohsiguiente no puede menos que resaltarse con el debido én-
fasls esta capacidad identificadora, individualizadora o singularizado-

ra que debe reunir todo signo marcario, a efecto de evitar cualquler po-
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sible confusidén con wmarcas existentes destinadas a amparar productos o

servicios fguales o similares.

Consideramos que esta capacldad distintiva tlene una doble pro-
yeccidn en cuanto a que, por un lado, debe distinguir originalmente el
producte o servicio que se ampara y, por el otro, debe ser capaz de dis-

tinguir su procedencia.

Por lo tanto, el requisito de validez objeto de estudio en el
presente subinciso, es indispensable tanto para obtener el derecho al
uso exclusive del signo marcario en cuestlén mediante su depdsito y re-
gistro ante la autoridad competente, como para conservar dicho uso ex-
clusive, ya que el cardcter distintivo es un factor determinante en el
planteamiento y solucién de diversos problemas como los conceptos de nu-
lidad de registros ya concedidos, el exfimen ordinario y extracrdinario
de novedad, la tipificacién de multiples figuras delictivas e infraccio-
nes, el estudio y declsidén de conflictos sobre competencia desleal,
etc. De ahl que pueda concluirse que la cualidad distintiva de la mar-

ca es la columna vertebral de la misma.

A primera lmpresldn puede surgir la interrogante sobre si la
apreciacién sobre la presunta distintividad resulta del todo subjeti-
va. Sin embargoe, existen no sclo en la legislacidn, sitno en la doctri-
na y, sobre todo, en la jurisprudencia reglas de carfcter general que
deben tenerse en cuenta para calificar la concurrencia o ausencia de es-

te requisite esencial en las marcas.



111.

Al respecto Rangel Medina(48) expone que las principales reglas

en torno al tema que se trata, son las relativas a que una marca difie-
re suficientemente de otra cuando ninguna confusién es posible para
quienes ponen en su examen una atencién comin y ordinaria, ya que si la
marca se confunde ya desde la primera Impresifn que de ella se tenga,
ésta no cumple con el requisito de distintividad. Ademis, para apre-
ciar el caricter distintivo de las marcas, ‘tamblén conviene teher en
cuenta la naturaleza del producte de modo tal que si se trata de obje-
tos vendidos a un piblico especial, la mis pequeila diferencia sirve pa-
ra impedir la confusién de las marcas, pero si, por el contrario, se
trata de un objeto de veata corriente ofrecido al grueso del piblico se
exige que las diferencias sean mids acentuadas. De lgual manera, una
marca pucde componerse de diversos elementos que separadamente pertene-
cen &l dominlo piiblico, pero cuya combinacidn presenta el caricter de

originalidad exigido.

El reconocimiento de este caricter de la marca se advierte tambi-
én en escasas pero valiosas tesis jurisprudenciales segin se verd en el

proximo capftulo.
5.1.2, La Marca Debe Set Especial.

Diversos autores explican esta cualidad de la marca como aquella

por virtud de la cual la misma es capaz de diferenciarse, individuali-

(48)Rangel Medina, David; Op. clt., pp. 186 y 187,
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zarse o distinguirse de las demis. Esto es, para los autores que apo-
van esta teorf{a, el requisito de especialidad no es otra cosa sino la
originalidad o novedad que debe caracterizar al signo marcario para que

pueda ser cbjeto de registro.

Para otros autores la especialidad también quiere decir que la
marca no debe consistir en un signoe de una simplicidad tan elemental
que malogre su papel de llamar la atencién de los consumidores como es
el caso de los colores aislados, las figuras geométricas mis sencillas

como 1a linea recta, un punto, los nimeros de un solo guarismo, etc,

Sin embargo, exlste otra opinién sobre la especialidad de la
marca, a la cual nos adherimos, que supone que una marca es especial
cuando sélo se aplica a la categorfa de productos o servicios para los

que ha sido creada.

Lo anterior se desprende de la Ley de la Materla al disponer que
la marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente cual-
quier mercaderf{a, de mode tal que la misma marca puede ser registrada
por cualquier otra persona para distinguir productos de diferente .natu-

raleza.

Sin embargo, en contra de la anterior afirmacidn, algunos expo-
nen que existen marcas sometidas a un tratamlento privilegiade que les
permite romper con la rigidez establecida por la clasificaclén oficlal,

aseveracién esta que puede combatirse con el hecho de que la marca nota-
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ria también es especial en cuanto que dnicamente puede invocarse en re-

lacién con articulos, si no idénticos, sf similares,

A mayor abundamlento, si bien es clerte que las marcas notorias
gozan de clertos privilegios, no menos clerto es que las marcas antes
de adquirir 1a cualidad de notoriedad fueron marcas comunes que tuvie-
ron que cumplir com el requisite de especlalidad, de modo tal que el
otorgamiento de dichas privilegios que conlleva el reconocimiento del
caricter notorio de una marca, no es sino la retribucién al mérito del
esfuerzo del productor o comercializador por difundir y distlnguir, con

éxito, su signo marcario.

La presente cualidad se infiere en los articules 92, 93, 95, 96,
97, 101, 106, 107, 140, 147, 210 y 211 de 1a Ley de Invenciones y Mar-
cas, perc particularmente en los articulos 94 y 95 de dicho ordenamien-

to que a la letra disponen:

“Art. 94.- Llas marcas se registrardn con relacidn a produc~
tos, clases de productos o servicles determinades, seglin la
clasificacidén que establezca el reglamento.

Cualquier diferencia respecto de la clase a que corres-
ponda un producto o servicio, serid resuelta en definitiva

por la Secretaria de Comerclio y Fomento Industrial."

"Art, 95.- Una vez efectuado el registro de una marca ne po-
drd aumentarse el nimero de productes o servicios que prote-

ja, aun cuando pertenczcan a la misma clase, pero si podré



114,
limitarse 1a proteccidn a determinados productos o servicios

cuantas veces se solicite.™

. Nava Negretel49) considera cowo una excepcién al principio de es-
pecialidad el que la misma wmarca pueda ser usada por diversas personas
siempre y cuando amparen productos o servicios diferentes. Sin embar-
go, en nuestra opinidn, este hecho no hace sino confirmar dicha caracte-
rfstlcé. constituyendo, en todo caso, una excepcidn al principlo de no-

vedad que se analiza a continuacién.
$.1.3. La Marca Debe Ser Novedosa,

Este requisito es indispensable para obtener el registro de una
matca, ya que la autoridad marcaria, previe al otorgamiento del regis-
tro en cuestlén, efectia el “examen de novedad" para determinar si exis-
te una marca igual o similar en grado de confusidén previamente reglstra-

da y que se destine a amparar los mismos o similares productos o servi-

clos,
Por consiguiente, la novedad consiste en la capacidad inherente

al signo warcario que le pennite diferenclarse de las demfs marcas por

posecr elementos propios que la hacen ser diversa.

{49)Nava Negrete, Justo; Op. cit., p. 184,
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5in embargo, en materia marcaria dicha novedad no es absoluta si-
no sélo relativa puesto que no s necesaria la novedad en relacidn con
1a universalldad de las marcas registradas ante las autoridades marca-

rias mexicanas, sino que basta sea nueva en cuanto a su aplicacién.

Al respecto el autor francés Poullet afirma que "ho es necesario
que ¢l signo que constituya la marca haya sido imaginado, creade por la
circunstancia.., o sea el mis vulgar del mundo, si €1 no se emplea ac-
tualmente como marca en la industria y para los productos a los cuales
se aplica“.(so) De este wode, 51 1a marca es igual o parecida a otra
usada y registrada con anterioridad, quien la use estarid usurpando dere-
chos preconstituf{dos, o s! quien la usa pretende registrarla, el citado
examen de novedad arrojard un resultade negativo puesto que la autori-
dad 1e citari de inmediato 1a o las anterioridades iguales o semejantes
en grado de confusién existentes.

Ahora bien, como sefiala David Rangel,(51) esta apreciacién de 1a
novedad de 1a marca en relacidn a los productos o servicios a que se
aplica, revela la conexidén que tal cualidad tiene con el carfcter de es-
pecialidad, puesto que cualquier signo pucde servir de marca con tal
que se elija para que pueda ser usada en otra industria, de ahf que al-

gunos tratadistas lleguen a considerar redundante el exigir que todo

{s0)Citado por Nava Negrete, Justo; Op. cit., p. 171,
(51)Rangel Medina, David; Op. cit,, p. 194,



116.
signo marcario deba reunir las cualidades de espectalidad y novedad,
Sin embargo, consideramos que dichas caracter{sticas no se identifican,
puesto que la prime;'a. se reflere al dmbito de aplicacldn del signo mar-
cario sobre determinados productos o servicios, ya que resultarfa ina-
ceptable que una marca pudiera ser reglstrada para amparar un nimero in-
determinado de artfculos, en tanto que la segunda, se refiere a la ido-
neidad especifica para ser distinguida. Lo que no supone necesariamen-
te, la negacidn de la intima relaclén que guardan ambas cualidades como

requisitos esenciales de la marca,

Aunado a lo anterior, es cohiveniente aclarar que la identidad o
similitud que una marca puede guardar con otra previa, aplicada a fgua-
les o simllares articuleos o servicios, admite diversos criterios, comun-

wmente aceptados, que el autor Nava Negrete resume en dos (52):

a) Criterio objetivo-jurfdico que funda la slmilitud en la
naturaleza o uso cercano de los productes o serviclos

que amparan las marcas en conflicto;

b) Criterio econdmico que se funda en la existencia sufi-
ciente de razones que puedan hacer creer que los produc-

tos o serviclos provienen del mismo fabricante.

e — e

(52)Nava Negrete, Justo; Op. cit., p.
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En nuestra opinién, la similitud o afinidad entre los productos

o serviclos que ampparan las marcas en conflicto debe examinarse aten-
diendo primordialmente a su naturaleza y no exclusivamente a la clasifi-
caclén que proporclona el reglamento de la materia, puesto que lo ante-
rior supone que los constmuidores con mucha probabilidad serdn los mis-
mos al igual que el tipo de establecimientos en que se comercialicen o

presten y que las necesidades que se apliquen a satisfacer,

Por otro lado, se argumenta que la territorjalidad de la marca
también constituye una relat{vizacién del requisito de novedad, ya que
no podran constitulr vilidamente o tener influencia en cualquier marca
que se conceda en huestro pafs, anterloridades de pafses extranjeros cu-
ya prioridad no se hublese reclamado en tiempo en nuestro pais o que en
general, hubiese sido en cualquler tiempo anterior para su registro.
Lo anterior constituye una afirmacidn valida con excepcién hecha de las

Barcas notorlas,

Este requisito esencial se reconoce particularmente en el articu-
lo 92 de la Ley de Invenciones y Marcas en relacién con los artfculos

105, 106 y 107, el cual preceptia;

"Art, 92.- Cuando el registro se solicite por persona dis-
tinta del titular de una marca registrada, para artfculos o
servicios similares a los que ésta proteja y, a juicio de la

Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial pudiera causar



118,
conqulén en los consumidores, se negard el registro si pro-
cede una vez desalwgado el trimite a que se refiere el ar.t.[-
culo 106."

S.1.4. La marca debe ser licita.

Este principic se origina con motivo de la tiecesaria tutela tan-
to de intereses privados como del interés del Estado mexicano o de
otros Estados, respetando los principios morales difundidos en la con-

ciencia comin del pueblo.

Al Tespecto procede aclarar que la gran mayoria de los autores
coinclden en aflrmar que la licitud debe ser valuada en relacidn al sig-

no ¢ medio material y no al producto o servicio a que se aplica,

La ley de la materia en nuestro pais, reconoce expresamente este
requisito al disponer que no es registrable como marca todo aquél signo
que sea contrario a la eoral, a las buenas costuwbres, al orden piblico
y aquello que tienda a ridiculizar ldeas o personas (articulo 91 frac-

_eidn XVILD),

De igual manera, el artfculo 91 de la Ley de lInvenciones y Mar-
cas consagra diversas fracclones prohibitivas por razones de orden pi-
blico e interés gencral como aquellas que disponen que no son reglstra-
bles las marcas que reproduzcan o imiten los signos o medios materiales
que constituyen los simbolos de soberania o de cualquier organizacién

reconocida oflctalmente {fraccién VII); las que reproduzcan o emulen
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signos o punzones oficiales de control y garant{a adoptades por el Esta-
do (E.raccién ViII}; las que imiten monedas, billetes o cualquier medio
oficlal de page nacional o extranjero o monedas conwemorativas (frac-
cidn IX); las que reproduzcan condecoraciones, medallas u otros premios

obtenidos en eventos reconocidos oficlalmente (Fraccién X); etc.

El principio de licitud, en comento, se¢ cohsagra expresamente en

el articulo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas que dispone:

"Art. 89.- Toda persona gque esté usando o quiera usar una
marca para distinguir los artfculos que fabrique o produzca,
podrd adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfaciendo
las formalidades y requisitos que establecen esta Ley y su

reglamento,..”
5.1.5. La Marca Debe Ser Veraz.

Existen autores que identifican o suman este requisito dentro de
la licitud del signo marcario, sin embarge, en virtud del énfasis que

hace nuestra ley al respecto, procederemos a anallzarle.

El requisito de veracldad se consagra en nuestra ley marcaria
con el objeto de evitar que los compradores sean defraudados y que el

productor o comerclante sea victima de la competencia desleal,

Dentro de esta tesitura la Ley de lnvenclones y Marcas seflala

que no son registrables las marcas que contienen indicaciones falsas so-
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bre l!a naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o
sevicios a que se aplican, as! como los geatilicios, nombres y adjeti-
vos cuando Indiquen la procedencia de los productes o serviclos y que
puedan originar error o confusién en cuanto a su procedencla (fracclo-

nes XIV y XVI).

En la prictica es muy comin, que la autoridad marcaria, al obje-
tar el registro por considerar la marca descriptiva, ligue tal descrip-
tividad a esta fraccidn argumentando que si la marca a final de cuentas
no resulta descriptiva sf resultard que indwe a errcr al pdblice consu-
midor quien creerdi que estd adquiriendo un producto o servicio diferen-

te al que le sugiere la marca que lo ampara.

5.2, Requisitos Secundarios Accidentales o de Forma.

Los requisitos accidentales de la marca, se refieren a las condi-
ctones de forma relativas a la aplicacidn del signo sobre el producto y

al uso mismo de la marca.
5.2.1. El Cardcter Facultativo de la Marca.
La ley marcaria concede al registro de la marca un caCicter fa-

cultative o potestativc al disponer que aquél que quiera usar o esté

usando una marca puede adquirir e} derecho a su uso exclusivo mediante
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s registro (artfculos 88 y B9). En tal virtud, el registro de la mar-
ca constituye un auxlliar de importancia para el productor o comerclan-
te quienes serdn los titulares de la carga de obtener dicho registro en

su propia beneficio.

Sin embarge, este principlo tiene excepciones de caricter gene-
ral ¥ poco comunes en la pridctica como el caso de las marcas obligato-
rias que se constituyen por aquellos signos distintives cuyo uso el Es-
tado declara obligatorio debido a imperativos de orden piblica, de segu-

ridad, de salud, de garantfa o de control {articulo 125 Ley de Invencio-

nes y Marcas).

La presente regla se somete [gualmente a excepclones de cardcter
especial contenidas en decretos que disponen el uso obligatoric de mar-
cas en artfculos tales como medias de nylon y otras fibras sintéticas,
articulos de viaje, articules Fabricados total o parcialmente con piel,

las prendas de vestir y los articulos de plata labrada, plateados o do

alpaca.

A pesar de estas excepclones, la regla que Impera es la de la pa-
testatividad del signo marcarie, que se desprende de la llbertad misma

tanto de trabajo camo de comerclo que se erigen en el Individuo como de-

rechos y no como deberes.,
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5.2.2. La Innecesaria Adherencia de 1a Marca.

Este principlo supone que no es necesario estampar materialmente
la marca sobre la mercanc{as, ya que el concepto de marca no estd subor-
dinado a la exigencia de que sca adherente al producto que ampara de mo-

do que no pueda separarse del mismo,

La anterior afirmacidn cobra cabal logicidad cuando nos enfrenta-
mos con productos que presentan una imposibilidad material de aplicirse-
les directamente la marca sea por la naturaleza mlsma del producto
(vgr. gas, llquidos, polvos, hilos, etc.) blen por sus reducidas dimen-

siones (vgr, joyas, alfileres, etc.).

Segdn afivwa Guglielmo en su libro Tratado de Derecho Industrial
"no es una relacién £isica de coexistencia entre producto y marca la

que asegura el cumplimiento de la £inalidad que 1a ley le asigna".(55)

En efecto, 1a actual Ley de Invenciones y Marcas no exlge el re~
quisito de la adhesidn formal de la marca al producto sino sélo el que

la marca sea usada de manera tal que sea susceptible de distinguir los

(53)Guglielmo, Pascual di; Tratado de Dereche Industrial; Edi-
cién Castellana, Buenos Alres, 1951, T.TI, p. 23.




123.
articulos a que se aplique, lo que supone que¢ por dicho uso puede con-
Cceptuarse el empleo o referencia que de ella se haga en empaques,

envolturas, folletos, avisos, facturas, correspondencia, etc.
5.2.3, El Cardcter Aparente de la Marca,

En principio, puede afimmarse, que la marca debe ser aparente ya
que, de lo contrario, no podri cumplir con su principal y mis evidente

funcién de distincldn.

Rangel Medina justifica tal aseveracién en el hecho de que la
Ley de Invenciones y Marcas exige que las marcas registradas lleven
las leyendas 'Marca Registrada™ o sus abreviaturas, '"Hecho en México" y
la ubicacién del establecimiento comercial o Industrial en forma osten-
sible, visible y clara. "Ahora bien, si las menciones y leyendas obli-
gatorias aludidas deben llevarse en forma o'stensible y clara precisamen-
te por las marcas al aplicarse a los productos que distinguen, =s evi-
dente que la exigencia de clarfdad y ostentacidn relativa a dichas indi-
caciones, légicamente debe entenderse aplicada también a la marca mis-
ma. Tal es, por elemental sentido comin, la base para que se considere
camo un requisito de la marca su caricter aparente, en oposiciéh a su

aplicacién ecuita”,(39)

(54 )Rangel Medina, David; Op. cit., p. 208
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5in embargo, lo anterior también se sujeta a excepciones como lo

son las marcas ocultas o Interlores como, los tapones de botellas marca-
dos a fuego. Do tal gulsa, nuestra ley estipula que cuando los produc-
tos u objetos no se prestaren a ello, las indicaciones y leyendas debe-
rén aparecer en las Cajas, empaques o ehvases en que Se coNtengan los

preductos al expenderse al piblico.

Lo clerto es que, la violacidén al principlo de apariencia a tra-
vés del uso oculto del signo marcario, es un inconvenlente que redunda
en perjuico del productor o comerciante, ya que ello impediri que el
consumidor ind!vidualice el producto qulen por el riesgo de ser victima

de engafios se abstenga de adquirir dicho producto marcado ocultamente,

5.2.4. La Marca Sebe Ser Individual.

Se dice que la marca debe ser individual, puesto que, en princi-
pio el signo distintivo tiende a individualizar a un sole productor o a
un solo comerclante de sus competidores. As{ lo reconoce nuestra ley
al disponer que la marca debe ser distintiva e individualizadora, o al
disponer que el registro marcario solo puede ser expedido a una perscna

ya sea fisica o moral, etc,

Al igual que los principios formales ya estudiados, el presente
principio también admite excepciones como es el caso de las marcas co-
lectivas, las marcas comunes y los usuarios autorizades que mis adelan-

te estudlaremos con mayor detenimiento.
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CLASIFICACION GENERAL DE LAS MARCAS.

6.1,

6.2.

6.3.

6.4,

6.5,

6.6,

6.7,

Clasificacién atendiendo al origen del derecho scbre el

signo marcario.

Clasificacién atendiendo a la composicidn del signo mar-

cario.

Clasificacién atendiendo al destino del signo marcario.

Clasificacién atendiendo a la funcién del signo marca-

rio.

Clasificacién atendiendc a los elementos que componen

el signo marcario.

Clasificacidn atendiendo al tltular del signo marcaric,

ClasiEicacién atendiendo al ambito de valide:z del signeo

marcario.



6. CLASIFICACION GENERAL DE LAS MARCAS,

6.1, Clasificacién atendiendo al origen del derecho sobre el

signo marcario:

a) Marcas registradas.

b} Marcas no reglstradas.

Las primeras se componen, camo su nombre lo indica, por aquellos
sighos marcarios cuyo registro se ha abtenido al amparo y en cumplimien-

to de las disposiciones legales aplicables.

La segundas son aquellas que se componen por marcas que estdn

stendo usadas por una persona pero cuyo registro no ha sido solicitado.

Nuestra ley reconoce ambos tipos de marcas concediendo a las re-
glstradas un derecho de usc exclusivo y a las segundas Gnlcamente les
reconoce uUn "mejor usc'' para Invalidar, en los témminos y condicicnes

de ley, el registro solicitade per un tercero.

126



127.
6.2, Clasificacién atendiendo a la composicién del signo mar-

carto:

a) Marcas nominativas o de palabra
b) Marcas figurativas o lnnominadas

c) Marcas Mixtas

Las primeras son aquellas que se componen exclusivamente de una
o mis palabras con independencia de la letra o demds caracteres grifi-
cos quedando, en consecuencia, protegido el sonido y la composicidn mis-
®a de la palabra, con el beneficioc de que se loprime mejor en la memo-
ria porque es repetidamente pronunctada de boca en boca entre los consu=

midores,

Las marcas Eigurativas o Innominadas -se componen por dibujos o
flguras caracter{sticas que sirven para des'lgnar los articulos o servi-
cios a que se aplican. Estas marcas, a diferencia de las verbales fun-
dan su existencla en el sentido de la vista a través del cual penetra
al consumidor grabindose la Imagen en la memoria usual, y tiencn la ven-
taja de ser reconocidas aiin entre los analfabetas, dando una mayor opor-

tunidad para explotar y desarrollar la fantasfia.

Coma su nombre lo indica, las marcas mixtas se componen por la
combinacién de uno o varios elementos nominativos con uno o varios ele-
mentos figurativos, Algunos autores afirman que algunas marcas mixtas
pueden dar lugar a marcas ideatlvas, evocativas o sugestivas que son

aquellas que, con independencia del elemento nominativo o figurative
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que las componen, originan en el consumidor una idea que es'la que éste

graba en su memoria.

Aunque la ley marcaria solo reconoce implicitamente esta clasifi-
caclén, el nuevo reglamento de la misma la reconoce en Forma expresa al
disponer que "para obtener el registro de una marca, deberi presentar-
se...solicitud por duplicado...5¢ expresard la denocminacidn de la mar-

ca, 0, en su caso, sl s¢ trata de innominada o mixta..." (Articule 75).

6,3. Clasificacién atendiendo al destine del signo marcario:

a) Marcas industriales o de fibrica

b) Marcas comerciales

Esta clasificacién es gencralmente adoptada per la doctrina ¥y
por la generalidad de las legislaciones de los diversos palses. Nues-
tra ley menciona, en forwa indistinta, a las marcas industriales y co-
merclales. Antiguamente se refer{a en forma expresa a las marcas de

agricultura situacidén que no prevalecid hasta la ley en vigor.

Las marcas de fibrica se componen por aquél signo distintivo usa-
do especialmente por el industrial o productor para distinguir los artf-

culos por é1 producidos e indicar su procedencia.
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Las warcas de comercio s¢ componen por los signos distintivos
que eqplean los comerclantes y prestadores para distinguir Ios artf{cu-
los que comercializan o los servicios que prestan de los de sus competi-
dores, .

La Ley de Invenciones y Marcas reconoce expresamente esta clasi-
flcacién al disponerlen su articulo 89 que ''..,Los comerciantes podrdn
usar su marca por sf sola o agregada a la de qulen fabrique los produc-

tos con ¢l consentimiento expreso de éste.

6.4, Clasificacién atendiendo a la funcidn del signo marca-

ria.

a) Marcas defensivas o protectoras
b) Marcas de reserva

¢) Marcas ligadas

Las primeras son aguellas marcas que presentan semejanza a la
vista o al ofdo y que son registradas por algunos industriales o comer-
clantes, no con el fin de ser usadas, sino sdlo con 1la Intencién de
usar una y con las demis impedir que terceros competidores usen o regis-
trep marcas similares en grade de confusién con la marca en uso, Le
1lanan de proteccidn porque estas marcas se erigen alrededor de la mar-
ca principal Gnicamente para su defensa. Las marcas de defensa suelen
‘registrarse para distinguir la misma clase de mercancias que distingue
la marca realmente usada, e inclusive, para distinguir cualquler mercan-
cfa que pueda guardar similitud con los artfculos que ampara la marca

de interés.
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En la prictlca marcaria, las marcas de defensa se traducen (nica-
mente en el registro de idénticas marcas (no simllares) en diversas cla-

ses de la clasi{ficacidn pr&-aporclonada por el reglamento.

Este es el tipo de marcas protectoras que expresamente recohoce
nuestra ley marcaria al disponer que el "titular de una warca deberd de-
mostrar a satisfaccién de la Secretaria de Comercio y Fomento Indus-
trial el uso efectivo de la misma, cusndo menos en alguna de las clases
en gue se encuentre reglstrada, dentro de los tres aﬁo; sigulentes a su

registro” (Artfculo 117).

Las marcas de reserva se compoheh por sguellas que son registra-
das para ser eventualmente usadas y que, por constltuir signos atracti-
vas, los comerclantes e industriales precavidos registran reservdndolas

para su uso antes que otros se antlcipen,

Las marcas ligadas adquieren tal calldaci mediante la declarato-
ria correspondiente por parte de la autoridad competente. Para que se
declaren ligades diversos reglstros marcarios es necesario que pertenez-
can a una misma personaz Efsica o moral, que sean semcjantes en grado de
con.fusién.y que s¢ destinen a amparar iguales o similares articules o
servicles. La idnica consecuencla de las marcas ligadas es que las mis-

mas Unlcamente podrén ser transmitidas en conjunte y no en forma aisla-

da.
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6.5. Clasificacién atendiendo a los elemontos que componen

el signo marcarijo:

a} Marcas compusstas

b} Marcas complejas

Las primeras se componen por diversos elementos que, considera-
dos aistadamente, no son susceptibles de apropiacién por ser del doaj-
nio piblico o uso com{n por lo que la novedad radica en la configura-
cidn o representacién que se le de. En tal virtud, a nadie queda prohi-
bido usar las miswas palabras descriptivas o de uso comln para los mis-
mos productos o servicios a condicidn de gue ho se efectué también una

reproduccién de los elementos o disposicién innovadora.

Las marcas complejas se folwan con elementos ya protegidos patr
sy titular a través de diversos registros marcarios que forman un huevo
todo para ampliar la defensa con un reglstro mi3s, Sin embargo, wien-
tras mayor es la complejidad del signo marcario, su proteccién es mencs
sblida puesto que en caso de conflicte por usurpacidn la comparacidén de
las marcas se hard en atencién a su conjunto. Amén de lo anterior, es
necesarlo reglstrar también las marcas simples que en forma indlvidual

tanbién constituyen signos iddncos de distincidn,

6.6, Clasificacién atendiendo al titular del signo marcario.

a) Marcas Individuales

b) Marcas colectivas
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Como su nombre lo indica, las marcas Individuales se constituyen
por aquellas que distinguen a determinade productor o comerciante de

sus competidores.

En cambio las marcas colectivas pretenden indicar que las mercan-
cfas han sido produclidas por un grupo de personas o en una localidad,
regidén o pals determinado, consistiendo generalmente en una palabra com-
puesta por el noabre geogrifico del lugar de origen, facilitande la pro-
yeccldn de pequeiios productores de cierta localidad o de un productoe es-
pecifico, quienes alsladamente estarian incapacitados para extender su

marca mis alld de un area determinada,

6.7, Clasificacidn stendiendo al £abito de valider del signo

Barcario:

a) Marcas nacicnales

b) Marcas extranferas

Son nacionales las marcas cuyo registro se haya obtenido en Ia
Repiblica Mexicana al amparo de la ley en vigor o de las leyes marca-

rias anteriores.

Las marcas extranjeras, por cl contrario, se constituyen por los
signos ya depositados en uno o varios Estades extranjeros y cuyo regis-
tro se solicita en México al amparo del Convealo de Paris, ya couenta-

do, en el plazo previsto para tal efecto,
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Al amparo de algunas leglslaciones extranjeras podria derivarse

otro tipo de marcas llamadas Internacionales, es declr, aquellas que
por haber sido depositadas en la Oficina Internacjonal de Berna quedan
protegldas automdtfcamente en todas las naciones adheridas al Arreglo
de Madrid de 14 de abril de 1981, Sin embargo, nuestra goblernc a tra-
vés de la Secretaria de Relaciones Exterlores, por acuerdo de 10 de mar-
zo de 1942, denuncid dicho arreglo al que se habfa adherido México el
26 de juio de 1909, disponlendo que las marcas inscritas en la Dficina
Internacional hasta el 10 de marzo de 1942, fecha en la que la denuncla
surtié efectos, continuarfan slendo protegidas en México hasta el fin
del perfodo respectivo de 20 afios de vigencia de las marcas dispuesto

por el propio arreglo.
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ciones Sociales,



1. SIGNOS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUIR MARCAS.

Del estudic de diversas legislaciones en materia marcaria se des-

prende, que existen tres medios para adquirir el derecho a una marca:

a) Por el uso
b} Por el registro

¢) Por ambas combinadas

Nuestra legislacldén adopta el tercer sistema puesto que dispone )
que "toda persona que esté usando o qulera usar una marca para distin-
guir los articulos que fabrique o produica, podrd adquirir el derecho
exclusivo a su uso" (artlculo 89), lo que significa que existen dos ti-
pos de marcas, las no reglstradas, que son agquellas que se utilizan pa-
ra distinguir articulos o servicios ain y cuando no se encuentran ins-
critas ante la autoridad competente, y, las marcas registradas, cuyo

uso exclusivo lo cobtiene su titular msediante el registro correspondien-

te.

A continuacién procederemos a estudiar los signos que, al amparoe
de la Ley de Invenciones y Marcas en vigor, resultan susceptibles de

conformar marcas registrables,
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1.1.

137.
Criterios de Registrabllidad de los Signos Marcarios.

No exlsten criterios uniformes en cuanto a la determinacién de

los signos o denominaciones susceptibles de constituir vélidamente mar-

cas, sin embargo, los sistemas de los diversos palses se pueden dividir

en dos grandes rubros.

L

Ui primer sistema en materia de constitucién de marcas es el
de 1a eleccidén libre segin el cual la ley en cuestién no es-
pecifica de wmanera expresa gqué signos son persmitides y cua-
les prohibidos, siempre y cuando el signo, cuyo registro’ se
pretende, redna el requisito inherente de distintividad.

El segundo slstema determina el procedimiento de eleccidn a

través de cualquiera de los sigulentes tres métodos:

a) Aquél por el cual la ley de la materia enumera taxatjva-

mente los signos que pueden ser registradcs como marca;

b} Aquél que enumera limitativamente los signos que no pue-

den ser usados como marca; y

¢} El sistema ecléctico que especifica simultidneamente los
signos que pueden constitulr marcas objeto de registro

y cuales no pueden serlo.
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1.2. Criterio de Reglstrabilidad Adoptado por la Legislacién

Nacional,

La Ley de Marcas de Fibrica de 28 de noviembre de 1889, primera
ley especializada en materla marcaria, adoptd el sistema de libre elec~
cién al disponer en su articulo lo, que podfan constitulr marcas de f£é4-
brica "cualquier signo determinante de la espectalidad para el comercio

de un producto industrial'-(1)

Por lo que se refiere a la Ley de Marcas Ipdustriales y de Comer-
cio de 25 de agosto de 1903, 1a misma siguid el sistema enumerativo,
puesto que en su artfculo lo. dispuso enunciativamente los signos sys-

ceptibles de constituir marcas.{2)

La Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de ju-
lio de 1928 adoptd el sistema ecléctico pues en su articulo 2o0. consig-
nd el principlo general al dispener que "puede constituir una marca
cualquler medlo material que sea susceptible por sus caracteres especia-
les, de hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse, de los
de su misma especie 0 clase"”, De igual forma, consigné a manera ejem-
plificatlva, algunas de las wodalidades que podfan presentar los signos
warcarios ¥y, de manera limitativa, los que no eran susceptibles de re-

gistrase como marca.(3)

{1)Ver capitule I, nimero 1.1, p. 6.
(2)Ver cap{tulo T, ndmero 1,2, p. 9.

(3)Ver Capitulo [, nimero 1.3, p. 12,
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Por otro lado, la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciem-

bre de 1942 conserva en términos generales el sistema adoptado por su
predecesora, por un lado, de libre eleccién del signo marcarlo en tanto
sea distintivo y, por el otro, excluye de modo explictto a aquello; sig-
nos que no pucden gozar de la proteccién de la ley por no reunir los te-

quisitos necesarios.(4)

Finalmente, por lo que sa rTefiere a la Ley de Invenciones y Mar-
cas actualmente en vigor, la misma, al igual que su predecesora, adopta
el sistema mixto consagrando, a manera, indicativa los medlos que pue-
den constituir marcas y, en forma limitatlva, aunque de una manera mis
completa que la ley anterior, los signos incapaces de constitulr vdlida-

®mente marcas.
1.3, Marcas Registrables en Nuestro Derecho Pesitivo.

En primer término, al margen de la ley, puede afirmarse que los
medios jddneos para constituir marcas son tan infinites come la propia

imaginacidén del ser humano.

Sin embargo, por razones de orden pdblico e interéds general ese
ingenio, sagacidad y habilidad humana es menester regularla amén de la
convivencia social, En tal virtud, procederemos a anall:zar detenidamen-
te los preceptos legales que determinan cuales son los signos que caen

dentro de la tutela juridica y que por lo mismo son susceptibles de

(4)Ver Capftulo I, mimerc 1.4, p. 19.
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vtorgarse en exclusiva mediante su registro ante la Direccidn General
de Desarrollo Tecnolégico dependiente de la Secretarfa de Comerclo y Fo-

mento Industrial.{5)

El art{culo 90 de la multicitada Ley de Invencionhes y Marcas se-

fizla textualmente que;
YART. 90, Pueden constituir una marca:

I. Las denominaciones y signos visibles, suficientemente
distintivos y cualquier otro wmedio susceptible de iden-
tificar los productos o serviclos a que se apliquen o
traten de aplicarso, frente a los de su misma especie o

clase.

1I. Los nombres comerciales y las razones socisles o denoml-
naciohes sociales, siempre que no queden comprendidos
on las prohibiciones previstas en el articulo sigulen-

te'',

Del precepto antes transcrito se puede desprender que las marcas
pueden consistir cn simples signos nominales o verbales, en signos flgu-

rativos o en la combinacidén de ambos. Sin embarge, procederemcs a ana-

(5)A partir del decreto publicado o! 16 de marzo de 1989 en vi-
gor a partly del 17 de marza de 1989, se reformd el Reglamente Interior
de la Secretar{a de Comerclo y Fomente Industrial con lo cual la Direc-
cidén General de Invenciones Marcas y Desarrolle Tecnoldgico pasé a ser
la Direccidn General de Desarrolle Tecnoldgico. .
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Itzar dicho precepto parte por parte para un mejor entendimiento, no
obstante lo cual conviene aclarar que, dada la naturaleza humana, puede
resultar ocioso cualquier intento de consagrar en un precepto legal lo
que puede y debe entenderse como un signo marcarie idéneo a la luz de

un ordenamiento jﬁrfdico.

De conformidad con la primera fraccién de esta disposicidn pue-

den constituir una marca:

a) Las denominaciones visibles;
b} Los signos vislbles; &

c} Cualquier otro medio material.

Debiendo reunir cualqulera de estos tres tipos de marcas los re-

. quisitos de distintividad y capacidad individualizadora.

1.3.1, Dencminaciones Visibles Constitutivas de Marcas.

Aunque el término visible pucde inducir a error, lo que pretende
el legislador con su inclusidn es que s¢ entlenda que las denominacio-
nes susceptibles de ser registradas como marca, son aquellas que tengan
representaciones grificas, esto es, que éstén escritas, 1o que supone
que nuestra legislacién no reconoce validez a sonidos o grabaciones fo-

néticas.
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El témino denominacién significa "designacién de una perscna o

cosa por su tltule",(6) "nombre, titulo, o renombre con Qe ss distin-
guen las personas y las cosas*. (7} por tanto, por denominaciones debe-
mos entender todos aquellos nombres de cosas reales, imaginarias, mito-

1l6gicas, astrales, anlmales, vegetales, naturales, stc.

Estas marcas coupuestas por denominaciones y por lo tanto tam-
bién conocidas como marcas verbales, fonéticas & nominativas se caracte-
rizan por atraer al piblico consumidor a través de la vista puesto que

se escriben y leen y, a través de los oidos, puesto que se pronuncian.

Los te6ricos de la materia dividen las denominaciones en denomi-

naclones de fantasia y denominacliones evocativas:

= Las denominacicnes de fantasfa se oponen a la denominacidn
necesaria y a la denominacidn wvulgar que, como veremos mis
adelante, no pueden ser registradas como marca, ya que estas
carecen de toda originalidad, en tanto que la denominacién
de fantasia supone una originalidad caprichosa y h:;sta arbi-
traria que no desplerta en forma inmediata la idea del obje-

to a que se aplica, sino hasta después de que se convierte

(6)Dicclonarlo Enciclépedico Ilustrado; Ferndndez Editores,
S.A., 7a. Edicidn, México, D.F., 1985, p. 322.

(?)Diccionario Porrda, Editorial Porrga, S.A., 5a. Edicidm, Mexi-
co, D.F., 1973, p. 232.
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en una marca conocida entre el piblico consumidor., Existen
grados en la caprichosidad y arbitrariedad pudiando carecer
totalmente de significado como la marca KODAK en cuye caso
es preciso que el sonido o su composicién estructural sea fé-

cil de retener por el consumidor.

Ademis de las denominaclones de fantas{a compuestas por palabras
carentes de significado existen las denomlnaciones de fantasia que po-
seen un significado clarisimo y que son extraidas del lenguaje comin pe-
ro que por ser aplicadas a determinados articulos que no guardan rela-
cién con el significado propio de la palabra resultan fantasiosas. Tal
es el casc de MONT BLANC, para plumas, JARRITOS para trefrescos, PELIKAN .

para articulos de escritorio, etc,

De tal guisa podemos concluir que las denominaclones de fantasia
se componen por las palabras inventadas o por las tomadas del lenguaje
corriente siempre y cuando no sean necesarias, genéricas o descriptivas

de los productos o servicios que han de distinguir.

En la wmayoria de los paises del mundo esta especie de marcas

constituyen la categor{a mis numercsa.

- Las Denomlnacicnes Evocativas, son aquellas que despiertan
en el consumidor la idea del producto o servicio en si mismo
o de su utilidad, naturaleza, especie, etc., sin llegar a re-

sultar descriptiva puesto que ello constituirfa un obsticulo
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para su registro, o blen el motivo de la anylacidén del mismo

como se verd mis adelante.

De este modo, la fantasf{a de la denominacidn puede consistir has-
ta en la deformacidn arbitraria que se haga de la denominacién necesa-
riz ¢ en la Inclusién de sufijos o prefijos slempre y cuando el grado

de fantasfa no sea minimo.

En efecto, el término evocar significa "traer alguna cosa a la
memoria o a 1a imagimacién'(B) 1o que significa que se relacionan de mo-

do remoto o indirecto con el producto o servicio a qua se aplican,

El uso de denominaciones evocativas es muy comin en la industria
farmacelitica en donde aplicar estrictamente la inventiva puede resultar
inapropiado. De este modo, dichas denominaciones sueien consistir en

el empleo de radicales de sustancias quimicas vgr. CALCIGENOL,

De lo anterior se desprende que el andlisis de marcas evocativas
debe ser mucho menos riguroso ya que de lo contrario se provocarlan gra-
ves obstrucciones de la libertad de comercio, lo que implica que el pro-
ductor o comerclante debe soportar la correspondlente carga de la exis-
tencia de marcas semejantes, puesto que resuita obvio que en la medici-
na la fantasfa encuentra un campo muy estrecho debido al limltade nime-

ro de rafces y elementos de la nomenclatura cientifica.

(8)Diccionario Porrila de la Lengua Espaioia, p. 314.
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Esto se corrobora con la siguiente jurisprudencia:

MARCAS, CONFUSION DE - Cuando las dos marcas cuya po-
sible confusiéh se examina contengan un elemento co-
mun, que resulte en alguna forma descriptive del ori-
gen de los productos, de sus caracteristicas o pro-
pledades, o de sus efectos o aplicaciones, como es
el caso del elemento 'vista', traténdose de medicl-
nas y preparaciones farmacéuticas de la clase 6 de
la clasificacidén oficial, diche elemento debe ser
considerado con poco énfasis al hacer la cowpara-
cidn, la que debas centrarse con atencién acentuada
en el atro elementa que contengan las marcas en dis-
puta, para ver si ese elemento adicional de diferen-
ciacidn elimina la posible confusién entre las mar-
cas, es este es el sentlido que debe darse a las
fracciones I, Il y IV del artfculo 105 do la Ley do
la Propiedad I[ndustrial, en relacidn con la fraccidn
X1V del propio artfculo y en relacidn también con el
art{culo 106,

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADC EN MATERIA ADMINISTRATI-
VA DEL PRIMER CIRCUITO.

Apparoc en revisidn 227/73.- Roussel Uclaf - 9 de
julio de 1973 - Unanimidad de votos.

Sostiene la misma cesis:

Amparo en revisidn 251/73 - Laboratorios Gross-
man, S.A.- 13 de agosto de 1973 - Unanimidad de
votos.

Amparo en revisidn 641/74- Kananhit, S.A. - 7
de enero de 1975, Unanimidad de votos.

Precedentes:
Séptima Epoca:
Volumen 29, Sexta Parte, p. 35

Volumen 87, Secta Parte, p. 55
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Lo anterior de igual manera se ha sustentado por los Tribunales

Colegiados de Circulto en los siguientes criterios:

MARCAS, FIGURAS Y DISEROS EVOCATIVOS, LA FRACCION
V DEL ARTICULOC 91 DE LA LEY DE INVENCIONES ¥ MAR-
CAS N CONTIENEN PROHIBICION DE REGISTRARIOS - La
fraccién V del Articulo 91 de 1la Ley de Invencio-
nes y Marcas establece la prohibicidén expresa de
registrar comc marca "las denominaciones, figuras
o frases descriptivas de los productos o servicios
que traten de protegerse con la marca incluyendo
aquellas puedan servir para designar la espe-
cie, calidad, cantidad, destine, walor, presenta-
cidon o época de elaboracidén de los productes o de
prestacjon de los servicios. Una denominacién des-
criptiva nc se considerard distintiva porque osten-
te una ortegraffa caprichosa”. La prohibicién re-
ferida no puedo extenderse al registro como marca
de figuras o disefios simplemente evocativos de los
productos que se desean amparar con la marca pro-
puesta o de situvacjones hechos o articulos relacio-
nados con ellos, porque evocar significa traer una
cosa a la memoria o a la imaginaclidn y no es sind-
nimo del téimino describir que se reflere a ld re-
presentacisn cabal detallada y por partes de algu-~
na cosa,

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisién 345/83 - Mars Incorporated -
20 de septiembre de 1984 - Unanimidad de votos-
Ponente: Angel Suirez Torres,

MARCAS EVOCATIVAS Y DESCRIPTIVAS.- 51 conforme al
"Diccionario de la Rima" de la Real Academia Espa-
flola "describir" significa delinear, dibujar, Figu-
rar alguna cosa representindela menudamente y por
partes, es indudable «ue la denominacién nectari-
ta, cuyo registro se pretende, es una palabra evo-
cativa, en virtud de que en todo caso sblo suglere
la ldea del producto o de su naturaleza o utllidad
¥, por ende, no puede ser descriptiva de los pro-
ductos a los que trata de aplicarse, ya que no
existe en el ldioma castellano ningin género de ar-
ticulos con esa denominacién y, sl las denominaclo-
nes evocativas no estin inciuidas en la prohibi-
cién que contempla el artfculo 91, fraccion V, de
la Ley de Invenciones y Marcas, juridicamente no
es aceptable la aplicacién de dicho precepte para
negar el registro de la marca cuestionada, solici-
tado por la quejosa.
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRA-
TIVA DEL PRIMER CIRCUITO

. Amparo en revisién 1260/77.- C.P.C. Interpatic-
nal, Inc. - 2 de febrero de 1978 - Unanimidad de
votos.

MARCAS EVOCATIVAS Y NO DESCRIPTIVAS.-No es exacto
que la marca "COMPLETARROZ'' quede comprendida den-
tro de la prohibicién a que se refiere el arciculo
91, Eraccidn V, de la Ley de Invenciones y Marcas,
que dispone que no son registrables como marca las
denominaciones, flguras y frases descriptivas de
los productos o servicios que traten deo‘rrutegerse
ya que dicha marca no describe los productos que
tratan de aspararse con ella., En efecto, si bien
es clerto que la marca de gque se trata incluye el
término arroz, que podr{a en forma aislada conside-
rarse como descriptiva, tambidn es cierto que di-
cha expresidén acompafiada del térslno "complet™ no
tiene significacidn concreta que pueda dar idea ab-
soluta de los alimentos y sus derivados que se pre-
tenden proteger, por lo cual su composicién capri-
chosa y hasta arbitraria solamente invoca el pro-
ducto o sugiere su naturaleza o utilidad. Descri-
bir significa delinear, dibyjar, figurar alguna co-
sa representindola menudamente y por partes, de
ahi que la expresién completarroz sea (nicamente
evocativa, pues ademds de que no existe en el idio-
ma castellano ningin género de artfculos con esa
dencwinacién, la misma s6lo da idea del producto o
suglere su naturaleza o utilidad.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO £N MATERIA ADMINISTRA-
TIVA DEL PRIMER CIRCULTO,

Amparo en revisién 1260/77, C.P.C. Internatio-
nal Inc.- 2 de febrero de 1978 - Unanimidad de
votos - Ponente: Sergio Hugo Chapital G.
Por otro lade cahe destacar, que ¢n ocasiones son tan apropiadas
las denominaciones de fantasia, aun mis que las evocativas, que pasan a
formar parte del lenguaje comin con el peligro de convertirse en depomi-
naciones genéricas o del dominio pliblico con el consccuente riesgo de

perder el reglstro cotrespondiente,
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1.3.2. Signos Visibles Constitutivos de Marcas.

Por el término <igno se comprende aqueila "+ psa que por 5u natu-
raleza o convencionalmente evoca en el entendimiento 1a idea de
otra". (%) Por 10 tanto, a la luz del articulo 90 fraccidén I de la Ley
de Invenciones y Marcas, pucden constitulr marcas emblemas, vifietas, re-
tratos, fotograffas, colores, mapas, envolturas, formas de envases o de
productos, escudos, banderas, dibujos, etc, con las restricciones que
la propia ley establece y que se analizardn en forma detallada mis ade;

iante.

Cabe sefialar que dentro de los sighos visibles enumerados a mane-
ra enunciativa en el pirrafo precedente, los wis comunes e idbneos son
los constitufdos por dibujos que admiten un campoe también infinito de
aplicacidén y que no han de referirse directamente al objeto que va a
ser marcada, Al respecto existen tamblén dibujos fantisticos que se
apegan a las mismas reglas analizadas para las denominaciones fantdsti-

cas.

Al fgual que en las denominaciones, existen los dibujos o dise-
fios evocatives que no son totalmente descriptivos y por tanto si suscep-

tibles de constituir marcas reglstrables.

(9)Dicctonario de la Lengua Espafiola de la Real Academia Espafio-
ia, Decimonovena Edlcidn, Madrid, 1970, p. 1202,
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1.3.3, Otros Medios Constitutivos de Marcas,

La ley habla también "de cualquier oiro medio susceptible de
identificar los productes o serviclos a que se apliquen o traten de
ap)icarse frente a los de su misma especie o clase'. Sin embargo, no
existen muchos otros medlos fuera de los apuntados, susceptibles de
aplicarse a las mercancfas o de usarse en los servicios, que siendo vi-
sibles, no sean gréficos o denominativos, a menos de que la Ley se re-

fiera a marcas campuestas o mixtas.
1.3.4, Cardicter Distintivo de ias Marcas.

Un requisito sine qua ﬁon de las marcas lo constituye la distin-
tividad a que se reflere el precepto en comento. Sin embargo, este te-
ma es unc de los mis controvertidos de la materia en virtud de la evi-
dente subjetividad del requisito, ya que lo que para unc constituye una
marca nominativa, figurativa o mixta suficientemente distintiva, para

otro ho.

En efecto, la palabra distintivo viene del verbo distinguir que
significa "hacer que una cosa se diferencie de otra por medio de alguna
parttcularidad, seflal, divisa, etc."”. '"Manifestar, declarar la diferen-

cia que hay entre una cosa y otra con la cual se puede confundir"(10),

{10) Dicclonario de la Lengua Espaficla de la Real Academia Espaiiola,
Decimonovena Edicidon, Madrid 1970, p. 1202,
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lao que supone que la marca cuyo registro se solicite, debe ser distinta

de cualquier marca registrada.

Por otro lado, el término "distintiva" se ha identificadoc con la
capacidad, inherente a la marca, de Individuallzar los articulos o ser-

vicios que ésta ampare de otros de su misma especle.

Debido a la gran complejidad de interpretar este requisito que
debe reunir toda marca ha sido un tema poco estudiadoe por los teéricos
de la materia y mis aln, constituye un tema poco tratado en la jurispru-

dencla sobre la materia.

El Convenlo de Paris para la Proteccién de la Propiedad Indus-
trial, Ley Supresa de !a Unién, dispone en su articulo 6 quinquies,
apartado B, inciso 2, que los paises de la Unidén pueden rehusar o inva-
1idar el registro de una marca reglstrada en otro pafs de ésta, cuando

la marca en cuestlén esté desprovista de todo caricter distintive.

Lo anterior se encuentra corroborade por escasisimes criterlos
jurisprudenciales entre los que se encucntran los que se transcriben a

contlnuacidn:

MARCAS, LAS MARCAS DEBEN SER SUFICIENTEMENTE D1S-
TINTIVAS PARA PODER DISTINGUIR LOS PRODUCTOS O SER-
VICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE 51
SON CONFUNDIBLES CON OTRAS REGISTRADAS CON ANTELA-
CION. PECULIARIDADES DE LAS MARCAS ESTABLECIDAS
EN LOS ARTICULOS 9G y 91 FRACCION XVIII DE LA LEY
DE INVENCIONES Y MARCAS.-Tratindose de cuestlones
relativas a confusién de marcas, debe sostenerse
que es el publico consumidor qulen fundamentalmen-



te merece proteccldn para evitar la desorientacidn
¥y ¢l errar respecto a la naturaleza y origen de
los distintos productos que concurren en el merca-
do, y obviamente, al nismo tiempo, garantizar la
integridad y buena fama del slgne distintivo adop-
tado por el comerciante, asegurando la fécil iden-
tificacién de las mercaderias, en otras palsbras,
la marca ha de ser peculiar para peder Jistinguir-
se claramente entre las demds marcas que influyen
¢n el comercie o estdn registradas y la proteccidn
de la Ley ha de ser plena para que su poder de
atraccidn y su capacidad distintiva no sufran men-
gu.a esto justifica la existencla de la exigencia
e que las amarcas sean suflclentemente distintivas
entre si{, de suerte que el pablico consumidor no
sélo no confunda uma con otra, sina que ni siquie-
ra exista la posibilidad de que las confunda, Es-
tas peculiaridades las implica la Jey de la mate-
ria, cuando establece en sus articules 90 y 91
fraceldn XVIIT, que la denominacién que constituye
la marca debe ser suficientemente distintiva para
peder distinguir o ldentiflcar los productos o ser-
viclos a que se aplique o trate de aplicarse, fren-
te a los de su misma especie y clase, y que una
marca, no debe registrarse si es confundible con
otra registrada con antelacion,

TERCER TRIBUNAL COLEGIADQ EN MATERIA ADMINISTRA~
TIVA DEL PRIMER GIRCULTO,

Amparc en revisién 1829/81.- Hardy Splcer Limi-
ted. ~ 15 de marzo de 1982.- Unanimidad de vo-
tos.- Ponente: Genaro David Gongera Pimentel,

MARCAS SIN CARACTERISTICAS DISTINTIVAS,.-El arcicu-
lo 90, fraccién I, de 1a Ley de 13 Propiedad Indus-
trial, sefiala que pueden conscituir una marca las
denominaciones suficientemente distintivas, suscep-
tibles de identificar los productes o serviclos a
que se apliquen, frente a jos de su misma especie
o clase. Luego si la resolucidn reclamada niega
el registro de una wmarca con ese Fundamento legal,
y basa su resalucidn en que la expresidn solicita-
da no es spta para constitulr una marca, porque no
identifica a los productos a que se aplica frente
a los de su mlsma especie o clase, va que la deno-
minaclén praopuesta se aplica a todes ios productos
de su clase sin distinguirlos uno de otro, no pue-
de decirse que formalmente carezca de fundamenta-
clén legal, pues esid clitando el precepto que le
sirve de apoyo, no que haya falta de motivacidm,
pues estd expresande las rozonecs por las que estl-
ma que el caso encaja en la hipdtesis legal examl-

151,
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nada, Y puede devirse que, en el caso, la denomi-
nacién "preductos clinicos'" {aunque esté en idioma
extranjero} no es apta para constituir una marca,
porque no sirve para distinguir los productos c¢lf-
nlcos de un productor de los de otro, ni unos pro-
ductos clinicos de otros, por lo que no es apta pa-
ra ser vegistrada como marca, Y ain a mayor abun-
damiento 1a conclusidn anterior que por si misma
s¢ sosStiene, se corrobura con la lectura de 1la
fraccién Vv del art{culu 91, que seilala que no es
registrable como marca una simple denominacidén des-
criptiva del producto. Y también, a mayor abunda-
miento, el articulo 6, quiquies, apartade B, inci-
so 20., del Convenio de Paris revisado en Lisboa
en 1958, sefiala que las marcas pueden ser rechaza-
das cuando estén desprovistas de todc cardcter dis-
tintive, o blen estén formadas exclusivamente por
indicacliones que puedan servir, en el comercio, pa-
ra designar la especie o destino de los produc-
tos. Luego resulta correcto decir que la marca
"'productos clinicos" destinada a amparar precisa-
mente productos clinicos, no es apta para registra
perque no fdentifica los productos a que se aplica
frente a los de su misma especie o clase ¥ es um
denominacién generalizada aplicable a todos esos
productos sin distincidn. Y serfa Injusto e lle-
gal otorgar el registro marcario a esa denowina-
clén, de manera que ningin otro fabricante de pro-
ductos ciinicos pudiera hacer mencién de que lo
que fabrica y vende son productos clinices, para
no incurrir en imitacidn de marca.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisién 4/79.- Chesebrough Pond's
Inc. - 22 de marze de 1979.- Unanimidad de
votos.~ Ponente: Guillermo Guzmin Orozco.

1,3.5. Los Nombres Comerciales y las Razones y Denomina-

ciones Soclales,

Ahora bien, procediende con el andljsis de la segunda fraccién
del articulo 90 de la Ley de Invencicnes y Marcas, se puede afirmar que

tamblén pueden constituir vilidamente registios marcaiios los nombres
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comerclales, las razones sociales y las denominaciones soclales, siea-
pre y cuando no queden comprendidas en las prohibictones legales que se-

rin objeto de anilists en el siguiente apartado.

Por lo que se refjere a los nombres comerciales, los mismos pue-
den vdlidamente constituir marcas siempre y cuondo no resulten descrip-
tivos de los giros mercantiles que exploten o de las mercancias que ven-
dan y retnan los requisitos exigidos para todo signo marcario particu-

larmente el de distintividad.

E! nombre comerctal se distingue de la marca en que el primero
designa al establecimiento como tal!, en tanto que la segunda distingue
mercaderfas o serviclos, sin embargo, a través de este sistema, tamblén
reconacido por el Convenlio de Parfs, se puede concluir que el nombre co-
mercial goza de una doble proteccidn: como signo que distingue al esta-
blecimiento proplamente dicho y como signo que distingue las mercader{-

as que en ¢l se venden o los servicios que en él se prestan,

Existen nombres comerciales muy acreditados que ademds es conve-
niente y prudente registrarlos ¢omo marca como es particularmente el ca-

so de tiendas departamentales y que se conocen como "house mark".

Por cuanto hace a las razones y denominaciones sociales, ain y
cuando la ley pemmite su registro como marcas, lo cicrto es que no se
recurre muchc a ellas puesto que normalmente carecen de cualidades dis-

tintivas, como es el caso de los supermercados AURRERA cuya marca es és-
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ta y no Arrendadora de Centros Comerciales, S.A. de C.V,, que constltu-

ye su denomlnacién soclal,

Al igual que los nombres comerciales &stas deben reunir el requi-
sito de distintividad y en general todos los requisitos que la ley exi-

ge de las marcas.



2.

SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR MARCAS,

2.1
2.2

2.3

2.4
2.5
2.6
2,7

2.8
2.9
2,10
2.11
2.12

2,13
2.14

Denominaciones y Signos Distintivos.

Nombres Propios, Técnicos, de Uso Comiin y Denominacio-
nes Genéricas o Usuales.

Envases del Dominio Piblice, de Uso Comiln o Carentes de
Originalidad.

La Forma de los Preoductos.
Denominaciones, Figuras o Frases Descriptivas,
Letras, Nvmeros y Colores Aislados,

Escudos, Banderas y Emblemas de Paises o Denoamlnaciones
y Siglas de Organizaciones Oflciales,

Signos o Punzones Oficiales de Control y Garant{a,
Mcedios Oficiales de Pago Nacionales o Extranjeros.
Condecoraclones, Medallas u Otraos Premios,
Nombres, Seudsnimos, Firmas, Sellos y Retratos.

Titulos de Obras, Personajes Flcticios o Simbélicos y
Personajes Humanos de Caracterlzacidn,

Palabras Extranjeras (Derogada).

Denominaciones Geogrificas.



2,18 Los Mapas,
2,16 Signos Engaiiosos.
2.17 Signos no Registrables por Razones de Interés Piblico.

2.18 Signos Contrarios a la Moral, Buenas Costumbres u Orden
Piblico.

2.19 Signos y Dencainacianes Notoriamente Conocidas.
2,20 La Traduccidn de Palabras no Registrables.

2.21 Marcas Idénticas.

2,22 Marcas Semcjantes.

2,23 Marcas Iguales o Semecjantes a un Nombre Comercial.



2. SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIR MARCAS.

En congruencia con el sistema mixto adoptade por la Ley mexicana
de la materia, que ya fue objeto de estudio al inicio del presente capi-
tulo, ésta en su artfcule 91 compuesto par 23 fracciones consagra las

hipdtesis normativas prohibitivas para el registro de marcas,

A continuacién procederemos a analizar cada una de dichas hipéte-
sls legales, un caso prdctico y las tesis jurisprudenciales mis sobresa-

lientes, aplicables a cada una de éstas prohibiciones legales,

Antes de iniciar dicho estudio, es convenlente mencionar que, de-
rivado de lo técnico que resulta la ley aunada a las innumerables lagu-
nas y a la subjetividad de la materia, la jurisprudencia ha constituido
uma Fuente valloslsima de la materla sarcaria tanto como Instrumento de
integracidn como y, sobre todo, instrumento de Interpretacién de dispo-

siciones, de suyo, subjetivas e inclertas.

En efecto, dentro del sistema legal mexicano los actos que el po-
der publico realiza para garantizar la tutela de los derechos Immaterja-
les de la propledad industrial y, en concreto, de las marcas, se encuen-
tran sijetos a un control constitucional a través del julcio de amparo.

-
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Anterjormente, durante 1la ﬂgencla de las Leyes de 1903 y 1928

los particulares que se venfan afectados por una resolucién de la enton-
ces autoridad marcaria promovian un "juicic especial de revocacidén™ gque
constitufa un sistema ordinario de impugnacidn ante los jueces federa-
les contra cuyo fallo procedfa un recurso ante el Tribunal de Circuite

quien resolvfa en definitiva.

Posteriormente dicho sistema ordinario desaparecid con l1a puesta
en vigor de la Ley de la Propledad Industrial de 1942 quedando como has-
ta nuestros dfas, el julcio de garantias como (nico medio extraordina-
rio de Impugnacién de las resoluciones adminlstrativas dictadas por 1a
autoridad marcaria que hasta el 16 de marzo de 198% la constituyd la Di-
reccidn General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnoldgico, depen-

diente de la Secretarfa de Cosercio y Fomento Industrial,{11)

Durante la vigencia de la Ley de 1942 y de la actual Ley de
1976, numerosos han sido los juicios de amparo promovidos y resueltos
por los Jueces de Distrito contra actos de la wutoridad marcaria consis-
tentes, entre otros, en negativas de registro’ de marcas o nulidades de
reglstros de marca ya concedides, Contra las sentencias dictadas por

dichos jueces procede y ha procedido el recurso de revisidn que corres-

(11)A partir del decreto publicado el 16 de marzo de 1989 en vi-
gor a partir del 17 de marze de 1989, se reformd el Reglamento Interior
de la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial con lo cual la Direc-
cién General de Invenciones Marcas y Desarrcllo Tecnoldgico pasé a ser
la Dirccclén General de Desarrollo Tecnolégico.
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pondfa resolver hasta antes del afio de 1968{12) 5 1a Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Unién y, después de este afio, a los Tri-
bunales Colegiados en Materin Administrativa del Primer Circuito que a

la fecha supan sels.

Aclarado lo anterior, procederemos a entrar al estudio de cada
una de las fracciones que coaponen el aludido articulo 91 de la Ley de

Invenciones y Marcas.
Z2.1. Dencminaciones y Signos Distintives.

Lz fraccién I de dicho artfculo fue reformada a través del Arti-
culo Primero de! Decreto de 29 de diciembre de 1986 publicado en el bia-
rlo Oficial del 16 de enero de 1987, en vigor al dfa sigulente, para

leerse como sigue:

No son registrables como marca: "I. Las denominacio-
nes y signos qua no vefinan los requisitos que seflala
la fraccidn I del artfculo anterior".

De conformidad con lo expuesto al explicar el requisito de dis-
tintividad exigido por el articulo 90 de la Ley de Invencicnes y Mar-
cas, a efecto de que una marca cuspla con su funciéh individualizadora,
es menester que sea distinta de toda marca, que posea elementos pro-

plos, originales y susceptibles de aproplacién, ya que es obvio que el

(12)Reformas hechas a la Constitucidn, a la Ley de Amparo y a la
Ley Orgdnica del Poder Judlcial de la Federacién de 30 de abril de 1968.
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propio articulo 91 en sus demis fracciones dispone qué marcas no pueden
ser objeto de registro, entre otras razones, por no considerarlas dis-

tintivas, segin se expundrd mis adelante.

En consecuencia, no son registrables las marcas que no Sean lo

suflcientemente distintivas en los términos ya apuntados.

C A SO

INSTANCIA ADMINISTRATIVA

* Se solicltd el registro de la marce "'SIN DENOMINACION can-
sistente en el disefio de cuadros de celor rojo, seguido por cuadros de
color blance y cuadros de color blanco atravesados por 1lfneas oblicuas
de color rojo, para amparar alimentos y sus ingredientes, particularen-
te fideas y toda clase de pastas, salsas de tomate y condimentos en ge-
neral. Efectuados los exdmenes administratives y de novedad, la autori-
dad marcaria resolvié negar el registro de la marca con fundamento en
la fraccidén I del artfculo 90 de la Ley de Invenciones y Marcas en rela-
clén con la fraccidn I del artfculo 91 de dicha ley, en virtud de consi-
derar que la marca propuesta, se trata de una figura no lo suficlente-
mente distintiva y susceptible de identiflcar les productos que preten-

de amparar frente a los de su misma especic o clase.

W NS
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INSTANCIA JUDICTAL

* Inconforme con la anterior resolucidén, el agraviado interpu-
$¢ Juiclic de Amparo ante Jurgados de Distrito manifestando que la reso-
lucién combatida no cumplié con el requisito constitucional de debida
fundamentacidn y motivacidn ademis de que la autoridad responsable efec-
tué una Incorrecta Interpretacién de los preceptos legales aplicados,
en virtud de que la marca propuesta a registro tan es distintiva que
con anterioridad ya hab{a estado registrada en la propia Direcclén Gene-
ral de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnoidgico, registro que se ex-
tingul$ por falta de uso. En consecuencia, se destacd la Incongruencia
de 1a autoridad en la emlsién de sus juicios ya que en un principlo con-
siderd la combinaclién de colores y flguras que forman el disefio como su-
ficientemente distintives y posteriommente, sin concurrir razones de he-
cho o de derecho que lo justificaran, cambid repentinamente de parecer
frente 5 la nueva solicitud de registro presentada por el titular

primario,

La presente controversia aun se encuentra pendiente de resolu-
cidén por parte del Sexto Juzgado de Discrito en Materia Adminlstrativa

en el Distrito Federal.

2.2, Nombres Proplos, Técnicos, de Uso Comiin y Denominacio-

nes Genéricas o Usuales,

La segunda fraccién del precepto en comento s la letra dispone

que na son registrables como marca:
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I1. "Los nombres propios, técnicos o de usoc comin de .
los productos o servicios que pretendan ampararse con
la marca, ssl como aquellas palabras que en el lengua-
je corriente o en las pricticas comerciales, se hayan
convertido en la designacién usual o genérica de los
mismos',
La presente fracclén tamblén fue objeto de reformas en 1987 y
comprende, desde entonces, lo que antes de dichas reformas constitufan

las fracciones T y 1] del mismo precepto.

Ahora bien, la fraccién en comenta propotciona variados concep-
tos que, aunque todos se encaminan a un mismo propbsito, no se les pue-
de conslderar como equivalentes y por tanto merecen ser explicadas en

forma scparada.

E1 NOMBRE PROPIO de los productes (o servicies) es aquel con el
que se designa al producto en s{ mismo considerado, esto es, es el nom-
bre necesario, su verdadera denominacidén y que, por razones obvias, no
puede ser monopolizado mediante el otorgamiento de su exclusividad a

una persona, puesto que el lenguaje es comin a todos y de libre uso.

Esta prohiblcidn se justifica también, porque resulta evidente
que los nombres necesarios carecen de la capacidad distintiva exigida
por el articulo 90 de la Ley de Invenciones y Marcas cuando se aplican

precisamente a la clase de productos o servicios que designan.

La anterior aflrmacidén supone que la prohibicidn en estudio no

es absoluts cuando los nombres proplos se aplican a designar productos
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diversos'a los que nombran ya que en este caso la denocwinacién en cues-
tidn se convierte en original, en virtud de que adquiere un sentido fan-

tistico

La prohibicién de obtener en exclusjva el uso de denominacicnes

nNecesarias se extiende lgualmente a la figura que las simboliza.

Los NOMBRES TECNICOS lo constituyen las expresiones o denomina-
ciones utilizadas especificamente en determinadas clencias, artes u ofi-
cios y que, por consiguiente, no son empleadas por el pdblico general
sino por un reducido nimero o sector de personas.

Estas denominaciones, al igual que los nombres propios, sunque
no sean comunes al piblico mids general, tamblén son necesarias dentro
del género o especle a que se aplican por lo que carecen de la capaci-

dad distintiva que la ley exige.

"Los NOMBRES DE USO COMUN son nombres vulgares, usuales, que no
habiendo sido criginariamente el nombre necesario del producto o una de-
signacidn genérica, con el tiempo y por el uso se van incorporando en
el lenguaje hasta convertirse en deneminaciones de empleo necesario pa-
ra designar el preducto en cuestién proveniente, inclusive, de diversos
productores., &s decir, son denominaciones que iniclalmente son de fan-
tasia para convertirse en wvulgares, con lo cual pierden su capacidad
distintiva, Por lo tanto, lo éﬁe Justifica esta prohibicién, es que de
medios de distincidn del producto se convierten en denominacicnes casua-

les,
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Aun ¥ cuando la ley mexicana es omisa en cuanto a los signos mar-

carios figurativos que se convierten en signes de uso comin para identi-

ficar les productos a que se aplican, a este tipo de signos le deben de

ser aplicadas las mismas reglas que a las denominaciones de uso comin,

puesto que sl la proteccién de la marca nominativa comprende también 1la

exclusividad de la figura con que dicha denominacién puede representar-

se grificamente y viceversa, de igual manera a Ia vulgarizacién de un

signo figurativo le deben ser aplicadas las mismas reglas que a la vul-

garizacidn de una marca nominativa.

En general, el proceso de vulgarizacién de una marca, puede resu-

mirse de la siguiente manera:

a)

b)

c)

En un primer perfjodo la marca es una designacién o un simbo-
lo de fantasia que se aplica a detemlnados productes o ser-
vicios y gque, en principio, no es auy conocida por el pibli-
co consumidor por lo gus, no interesa a competidores deslea-
les hacerla objeto de usurpaciones;

En un segundo periodo, la marca comicnza a extenderse y cono-
cerse entre el pdblico consumidor como un agente atrayente
de clientela, con lo cual dicha marca comlenza a ser atracti-
va para los usurpadores y, en consecuencia, el titular origi-
nal empieza a desplegar fuerzas para evitar usurpaciones;

En un siguiente perfiodo la marca adquiere tal notoriedad y
prestiglo que se convierte en un instrumento garante de una
calidad y caracteriticas especificas del producto que ampa-
ra, esto, al margen de la ptavenlencla del mismo;
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d) Finalmente, en un cuarto perfodo, la marca puede vulgarizar-
s¢ a tal extremo que ya no se relaciona con su procedencia,
sino fintcamente con un preducto o servicio detemminado, con-
virtiéndose en un signo de! dominio piblico necesario para
designar el producto o servicio en cuestién, es el momento

en el que el piblico se sirve de la marca como el nambre o

denomlnacién identificadora de dicho producte o servicio.

Es diffcil saber con plena certeza cuando una warca pierde su ca-
récter arbitrarlo para convertirse de uso comin, En muchas ocaslones
el plblico se acostumbra a designar clerta clase de articulos bajo la
marca que el productor mds conocido aplica a esa misma clase de mercan-
cias. ©Esta situacién no basta para que la marca en cuestién caiga al
dominio piblico ya que aceptar esto implicarfa la pérdida, para sus ti-
tulares, de marcas que han alcanzado un merecido prestigio y notorie-
dad, resultantes de un gran esfuerzo, inversién, ingenio, inteligencia
y originalidad situacidn que a todas luces constituiria una evidente in-

justicia,

A efecto de evitar que una marca Se trapsforme en la voz comin-
mente usada en la designacién de determlnada mercanc{a, es recomendable
seleccionar marcas que difieran del nombre genérico de los artfcules a
los que se¢ pretende aplicar; evitar que en la propaganda se le utillce
camo nombre del producto y no como marca y evitar el uso de dicha marca
como el neobre de la misma clase de articules que "ampara la marca origi-

nal por parte de competidores gencralmente deslecales.
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Un asunto ais controvertide ain que el de los nombres de usc co-

min y que posee gran resonancia a nivel internacional sen las discuti--
das DENOMINACIONES GENERICAS O USUALES a que se refiere la fraccidn en

comento que en la parte conducente sefiala;

"no son registrables como marca ... aquellas pala-

bras que cn el lenguaje corriente o en las pricticas

comerciales, se hayan convertide en la designacidn

usual o genérica..." de los productos o serviclos

que pretendan ampararse con la marca. .
Efectuando un andlisis semintico del concepto utilizado por la
Ley, podemos sefialar que por designacion se entiende 'denominar, indi-
car o elegir",(13) por usual "lo que comin o frecuentemente se usa o se
prictica”(14) y por gendrico "comin a muchas especies, conjunto de co-
sas semejantes entre si{ por tener uno o varios caracteres comunes".“”
lo que supone que por ''designacidn genérica o usual" debemos comprender

la "denominacién comiin & un conjunto de Cosas cuyos caracteres son Comuy-

nes,"

La justificacidn de 1a prohibicidn del registro de marcas genéri-
cas radica en que Ias mismas carecen de cufio distintive siempre y cuan-
do la marca que constituye el téermino genérico ampare productos o servi-

clos comprendidos en dicho género, de suerte tal que, si la marca se

(13)Diccionario Porria de la Lengua Espafiota; Editorlal Porria,
S.A., México, 1973, pdg 244.

{14)Ibidem, p. 782,
(15)Tbidem, p. 352.
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aplica a mercancias en especie distintas @ las comprendidas dentro del
género que designa la marca, no se uplica la presente prohiblcidn, ya
que en este supuesto la marca en cuestlon constituye una denom!nacldn‘
arbitraria o de fantasia salvo qus, como se veri mis adelante al anall-
zar la correspondiente €raccidn, pueda inducir a error al consumidor so-
bre la naturaleza, origen, coapanentes o cualidades de les productos o

servicios que pretenda nsparar.“ﬁ)

Al respecto David Rangel Medinall?) cita como marcas cuyos regis-

tras fuveron nulificades en atencidn a esta prohibicidn legal, entre

otras, las sipguientes:

SAL DE FRUTAS ~ para prepavaciches farmaceiticas,

HARD RUBBER - para pelnes de goma dura.

SARTENETA - para utensillos de cocina o para gulsar,
ROJA - para mezclilla.

Y como marcas cuyos registros no pudieron Ser nulificados cles

los siguientes:
KARDEX - para registradores y sistemas para

archivar cartas y documentos.
COCA-COLA - para bebidas refrescantes.
ELECTROPURA - para bebidas refrescantes.
CARNE, VINO Y HIFRRD =~ para tdnico medicinal.

{16)Ver nim. 2.16 del presente cap{tulo.
{17)Rangel Medina, David; Op. cit., pp. 301 y 302,
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La prohibicidn de ia faceibilidad de registrar designaciones

usuales o genéricas es perfectamente comprensible, ys que se pretende

evitar el moncpolio del lenguaje que adquirir{a el ritular de una mar-

ca, dado el derecho de exciusividad que sabre ¢l uso de la misma le con-

faritia el otorgamiento del correspondiente registro.

bDe conformidad con la Ley de Invenclones y Marcas una aarca de

origen o potenclalmente genérica puede someterse a las sigulentes situa-

ciones:

a}

b)

c)

§i la denominacidn es originalmente genérice y la autaridad
matcaria as{ lo aprecia la misma objetari y negard el regis-

tro correspondiente con fundamento en el Articuilo 91, Frac-

cién 11;

51 1a denominacidn era genérica al momento de ser registrada
y la avtoridad nc lo percibid, podra en cualquier tiempe so-
licitarse su nulidad con fundamento en el art{culo 147 frac-
cién I, de la Ley de Invenciones y Marcas, en virtud de que
el reglstra correspondiente se otorgd en contravencidn de

las disposiciones de la Ley, y;

5i una marca originalmente se reglstrd como no genérica pera
que con posterioridad se transformé en tal, procederd su ex-

tineidn al amparo del articule 149 de la ley de la Materia

que dispone!
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“Art. 149, Ademis de los casos establecidos en esia
Ley, procederd la extincién del registro de una marca
st su titular ha provocado ¢ tolerado que se transforme
en denominacién genérica la que corresponda a uno o va-
rios de los productos o servicios para los cuales se re-
gistrd, de tal modo que en los nedios comerciales y en
el uso generalizado de dicha denominacidn por el plibli-
co, la misma haya perdido su significacién distintiva,
como pedio de identificar el correlativo producto o ser-

vicio a que se aplique.

Al efecto sc observard el procedimiento marcado en el
Titulo Octavo de la presente Lsy y la dencainacién de
que se trate pasard al domlnlo piblice, a partir de 1a
fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Fe-

deracién la declaratoria correspondiente."

Es prudente sciialar que el procedimiento administrativo de extin-
¢ién correspondiente puede inictarse a instancia de parte o de oficio
en el que, naturalmente, ¢l titular puede presentar y objetar pruebas

para evitar la declaratoria de extincidn de su marca.

Sin embargo, determinar la genericidad de un signhe marcario vy,
particularmente, demostrar la tolerancta y provocacién por parte del ti-

tular es algo verdaderamente complicado y poco tsual.
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Para tal gfecto suele recurrirse a dictdmenes de autoridades a
instituciones autorizadas en la rama del conocimlento humano a que co-
rresponden los articulos que se designan con la marca cuya genericidad
se pretende declarar, a diccionarios, reglas gramaticales, obras técni-
cas o literarias especializadas, acuerdos y convenclones intermaciona-
les, sentencias administrativas y judiclales sobre la materia, dictime-

nes de peritos en lingfiistica y demis clencias que se requieran, etc.

La forma mis comin para apreciar la genericidad de un vocablo
consiste en someterlo a un andlisis gramatical y lingllistico para deter-
minar si idiomiticamente posee algiin significado adoptade, Inclusive,

por obras literarias espectalizadas o generales.

l.a mayorfa de los tefricos autorizados en la materia coinciden
en seflalar que para que un vocablo pueda resultar genérico, es menester
que designe de manera verdadera, precisa y usual, la naturalega del pro-
ducto y que normalmente los vocablos que resultan genéricos, ya lo eran

al momento de la concesidn del registro, aunque de una manera no tan

evidente,

Resulta prudente aclarar que los procedimientos de extincidn o
nylidad por genericidad de una marca los inlcian generalmente los pro-
plos infractores de las miseas, como principal defensa para impeditr que
el titular obtenga la declaratoria de usurpacién en su perjulclo, pu-

dlendo aprovecharse asf de la fama, prestigio, esfuerzo y capital apli-

cado por dicho titular,
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Es por esto que las auteridades administrativas y judiclales a
nivel nacicnal e {internacional han procedido en Forma muy sigilosa e;l

cuanto a la declaratoria de genericidad de una wmarca.

5in embargo, también resulta claro que la ley marcaria busca pro-
teger tanto el crédita del productor o comerciante como al piblico cen-
sumidor para que no sea engafiado acerca del origen de los productos que
ostentan dicha marca, por 1o que, cuando ésta ha dejado de indicar ori-
gen, como sucede cuando el pablice la usa tomo un témlno genérico que
indica la naturaleza o clase del prociuctu, resulta svidente que el pil-
blico ya no se interesa mis en el origen de diche preducto como requisi-

to para ejercitar su capacidad selesctiva. En este momento, continuar

protegiende al propietaric con el uso exclusivo de la marca que se ha
convertido en témmine genérico, significa otorgarle un monopollo comer-
cia) respecto de una palabra que yz se encuentra en el dominio piiblica,

prochibiends la libre competencia con otros proveedores del mismo producs

to.

A efecto de que una marca pueda conhvertirse en genérica, es nece-

sario la provocacién o tolerancia de tal situacldén por parte de su titu-

lar.

En efecto, las marcas no se hacen populares por alguna cualidad
que les sea inherente a menos que se aproximen demasiade a tos linderas
de la descriptlividad 1o que facllitaria dicha cenversién. La populari-

dad la consiguen codo resultado de una inversién considerable en la fa-

bricacién, <omerciallzacién y propaganda, asi como por buenas normas
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de calidad, que provocan la buena fama del producto marcade lo que no
es perjudicial ni reprobable slempre y cuando el titular no permita una
popularizacién excesiva. Esto es, si el propletario de la marca es el
culpable de actos de comisicn u omisidn en el traco de su marca que lle-
ven a £sta a su excesiva pepularidad, entonces dicha marca indudablemen-
te entra al dominlo piblico, ya que, como se menciond antes, en ese mo-
mento desaparece el peligro de que el piblico resulte engafiado sobre la
procedencia de los artlculos que se adquieren bajo la marca genérica
puesto que en tales clircunstancias no lo estarfa empleando cowo simbolo

de origen sing como nombre del producto,

En consecuencia, la ley no parece inclinarse en favor de 1la
transformacién de una marca en palabra genérica, a menos que el prople-

tarto sea culpable de actos de comisidén u omisién.

Un acto de comlsién pucde ser que el propletario comercialice la
marca en cuestién junto con la denominacidn genérica del producto al
grado de que el consumidor Ilegue a identificarlos hasta subsecitulir el
término usual por dicha marca para designar todo el génerc de productos
a que la misma se aplica con independencia del origen de los mismos.
Por el contrario, un acto de omisidén por parte del! propletario, seria
evitar que sus distribuidores concurran en dicho error en la propaganda
que del producto efectilen, Otro acto de omisién pucde consistir en que
el propletario no evite la Inclusién de su marca como término en un dic-
cionario, enciclopedia u obras literarias en general. Otro caso de omi-
sidén consiste en no demandar a usurpadores de la marca. El acto de co-

misidn mis comin suele consistit en referirse persistentemente a una
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marca cowc si fuera upa palabra descriptive cordinaria sin mencionar su
cardcter de parca, en programas de radio o televisién, en libros de tex-
to y publicactones espectalizadas, asi como en diccionarios técnicos o
de otra {ndole donde una simple referencia a esa marca sin indicar ser-

lo, puede ser sumamente noclvo,

Por esta razén, por ejemplo, 1la legislacién Escandinava na
estipulado que el propletarlo de una marca pueda solicitar a los auto-
res, editores y publiclstas de diccionarios, manuales y, en general de
cualquler trabajo impreso, la garantf{a de que no reproducirin la marca
en sus trabajos a menos de qus lo hagan con la indicacidn de que se tra-

ta de una marca veglstrada, ‘
Al respecto se pueden citar los siguentes criterios:

MARCAS, REGISTRO DE LA PALABRA MARTINI PARA AMPARAR
VINOS.-La Clase 47, de las contenidas en el articulo
71 del Reglamento de la Ley de la Propledad Indus-
trial, al decir 'wvinos", es demasiado abstracta,
Eoucs parece comprender toda bebida que contenga alco-

1, ¥ no salo el preducto de uva fermentada sin des-
tilar que es lo que seria '‘vino' en sentido estric-
to, y comc la palabra 'Martini” es de uso camin sélo
para designar un cocktail o bebida preparada a base
de ginebra y vino vermouth, sin que dicha palabra
sea de uso comin para distinguir todos los "vinos" o
bebidas alcohélicas en general, de ahi que st el ar-
ticulo 105, fraccién 11, de la Ley de la Propledad
Industrial que establece; "Articulc 1:05.-No se admi-
tirdn a registro como marca; .,.I1I,-Los nombres que
se hayan hecho de uso comtin en el pais, para desig-
nar productos pertenecientes al mismo género o espe-
cie que aquellos que tratan de ampararse con la mat-
ca.,.", prohibe amparar con la matca 'Martini" la es-
pecle "cocktails" o la especie bebldas preparadas,
es de estimarse que no impide que esa marca sea re-
gistrada para amparar “vinos" en sentido estricto,
como productos de uva fermentada sin destilar, u
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otras bebidas como aguardientes (productos destila-
dos), pero sin Influir tipo alguno de bebida mezcla-
da o especie constituida por bebidas mezcladas o
“'eocktal Is'.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revislén 327/76.- Tradall, S.A, -~
25 de agosto de 1976 - Unanimidad de votos,
- Ponente: Abelarde Vizquez Cruz,

MARCAS, REGISTRO DE.-La Eraccién I del artficulo 7°
de la Ley de Marcas de 1928, prohibe el registro
de los nombres o denominaciones genéricas, cuanda
la marca ampara objetos que estén comprendides en
el género o especie a que se refiere tal nombre o
denominacign, o que se hayan hecho de uso comin en
el pafs, para designar productos pertenecientes a
la clase o especie que trata de ampararse con la
marca. De conformidad con dicho precepto, lo que
la ley prohibe, es que se registren cowe marca,
nombtes o denomithaciones que denotan justamente
los objetos a los que van a ser apllicados con ese
caricter, Ahora bien, como los objetivos califica-
tivos son palabras generales que, por serlo, po-
seen denotacldn o connotacidn, por la primera de
esas propiedades, se encuentra deslgnado el aspec-
to concreto de la nocién que expresan, es decir,
su extensién, formada por el grupe de objetos en
los que se han reconocido cualidades comunes. Al
emplearse cowo marca cualesquiera de esos adjeci-
vos, se sustantiva, y por lo mismo, se calla y que-
da indeterminado el nombre con el cual concuerda;
de modo que si los atributos connotados por el ad-
jetive, no se refieren a ningin objeto o cosa de-
terminados, no habrd base para afirmar que corres-
ponden a los que posean los objetos van a ampa=-
rar la marca; de donde resulta que cl propio adje-
tivo, no puede tener una denotacidn que Se realice
exactamente en dichos objetos. En consecuencia, a
esy clase de adjetivos no la excluye de rerfistro
la fraccién I del artfculo 7° de la invocada Ley
de Marcas,

T. LXXIX, p. 1784, Amparo administrativo
directo 1995/43, Marcos Elfas J., 16 de ene-
ro de 1944, unanimidad de 4 votos.

MARCAS, REGISTRO DE LAS.-La finalidad que persigue
la Ley de Marcas, en la fEraccién I del articulo
7°, &s prohibir el registro de las palahbras genéri-
cas, para evitar un indebido monopolio del léxico



nacional, que de otra suerte, se suscitarfa. Aho-
ra bien, dicha disposicién se refiere, exclusiva-
mente, a las palabras del idiowa nacional usadas
como denominaciones de marcas, y sl bien es cierto
que en nuestro idioma estdn comprendidas algunas
palabras extranjeras, esto no ocurre con la pala-
bra “crush", sin que tenga que discutirse sl su
traduccién es palabra genérica, ya que esa traduc-
cidn no es vocable registrado como marca, sino
"crush", Ademis, si blen las palabras escritas en
idioma extranjero, por esa circunstancia, no pier-
den su naturaleza intrinseca, en e} casa, es lne-
xacto que el Magistradc responsable se funde en
tal consideracidén al decidir que "ecrush' no es pa-
labra genérica, sino en que "los génerss son coho-
cidos en nuestro pais con voces espafialas”. Por
tanto, no siendo "crush" palabra oré?narla. 5uU re-
gistro no es vlelatorio de la ley, pues la restric-
cién establecida por ésta, es en la hipdtesis de
que la marca emplee un nombre o denominacién pené-
ricos, amparando un objeto incluido en el género o
especie a que alude la denominacidn.

ID. 1ID.-La fraccidén 1V, del articulo 39 de la Ley
de Marcas, faculta al Departamento de la Propiedad
Industrial, para poder declarar la nulidad de un
reglstro de mparcas, cuando por error o diferencia
de apreciacion, se efectia un registro, existiendo
otro vigente, que rvesulte invadido, por tratarse
de una marca con la cual se confunde., Esta facul-
tad es manifiesta y dicho Departamento actda, bien
de oficlo o a peticlén de parte '"subcanditionem™
que el error se advierta o reclame, dentro de los
cinco afios sigulentes a su publicacién en el Regis-
tro Oficial, del registro invasor, Por tanto aun-
que el representante de la parte interesada, huble-
ra carecide de personalidad, tal circunstancia no
impide que sca estimada legal la resolucidén que de-
clard la nulidad de la marca, ya que segin aquella
disposicidn, la autoridad administrativa puede dic-
tarla oficiosamente.

T. LXXIII, p. 1386, Amparo administrative
directo 6120/41, Schiemann Gulllermo, 16 de
julio de 1942, unanimidad de 5 votos.

175.
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CASO
INSTANCIA ADMINISTRATIVA

" Se solicitd ante la entonces Direccién General de Invencio-
nes, Marcas y Desarrollo Tecnolégico la extincién del registro marcario
No, 13335 "MAIZENA" con fundamento en lo dispuesto por el articulo 149
de la Ley de Invenciones y Marcas debido a que el primer titular, el ac-
tual titular y sus usuarios auterizados han provocado y tolerado la
transformacidn de dicha marca eh gendérica de manera tal que en los me-
dios comerciales y en el uso generalizado del piblico consumidor de los
productos amparados por la marca, ha provocado la pérdida de la signifi-

cacldn distintiva de la misma.

Seguidos los trimites de ley, la autoridad marcaria después de
desechar una de las pruebas periciales ofrecidas por la demandante, ne-
g6 la declaracién administrativa de extincién del registro marcario No.

13335 "MAIZENA"M.
INSTANCIAS JUDICIALES

*  Inconfotme con la anterior resolucién el agraviado interpuso
Juicio de Amparo mismo que fue turnado al Juzgado Tercero de Distrito
en Materls Administrativa del Distrito Federal. Seguidos los trimites
legales, el C. Juez de conocimiento resclivié conceder a la quejosa el

amparo y proteccidn de la justicia federal,
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. inconformes a su vez con dicha sentencia Ias responsables y
tercero perjudicada interpusieron recurso de revisidn que tocd conocer
al H, Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Adminis-
trativda quien resolvid confitwar 1la sentencla vecurrida comcediendo a
la quejosa el amparo y proteccidn de la justicia federal para el efecto
de dejarse lnsubsistente la resolucién que constituye el acto reclamado
reponiendo el procedimiento para admitir, desahogar y estimar, conforme
a derecho, la pericial de filologla y 1linglifstica as{ como la prueba
consistente en 1a Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles
ofrecldas por la quejosa, para dictar nueva resolucién.

®*  Con base en lo anterior la responsable, en ejecucién de sen-
tencla, emitié una nueva resolucidn por virtud de la cual dejb insubsis-
tente la anterior resolucién y negd nuevamente la declaracién adminis-
trativa de extincién del registro marcario No. 13335 "MAIZENA".

* Ipconforme con esta resolucidn la parte agraviada interpuso
nuevo Juicio de Amparc que correspondid conocer al Juez Cuarto de Dis-
trito en Materia Administrativa del Distrito Federal. ' Seguidos los tré-
mites legales el C. Juez de conocimiento resolvid conceder a la quejosa
el amparo y la proteccidn de la justicia federal con fundamento en la
siguiente tesis: “"Los conceptos de violacién resultan fundades porque
la autoridad no tomdé en consideracidn el argumento de 1la quejosa de que
1a ahora tercero perjudicada habja permitido, provocado o alterado el
que la denominacién MAIZENA se convirtiera en denominacidén genérica,
puesto que no fueron debidamente estudiadas por la responsable las prue-

bas consistentes en la publicacién de la voz MAIZENA en las ediclones
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xvi, .XVII ¥ XV del Diccionario de la Real Academis Espaiiolu v las car-
tas de 13 de junio de 1977 y 10 de octubre de 1978 del Secretario Perpe-
tuo de la Real Academia Espafiola, asl como diversas copias certificadas
de diccionarios y recetarios de cocina gue, ademis de probar su aplica-~
cidn, acreditan lo pretendido por la quejosa en el sentido de que el ti-
tular del registro marcario 13335 "MAIZENA" provocd o tolerd su trans-
formacidn en genérica.,.sin que la hoy tercero perjudicada haya demas~
trado su Falta de tolerancia o provocacidn puesto que no basta cor que
haya objetado la inclusién de la palabra en las ediciones que tuve la
quejosa y que tuvo el ofrecimiento por parte de los editores, de elimi-
nar cualquier mencidén de la marca "MAIZENAY, o bien, el de indicar en
ellas que es una marca registrada...Mis todavia, resulta interesante se-
fialar que dentro del procedimiento administrativo que culmind con las
resolucidn que ahora se impugna, quedd efectivamente acreditado que la
ahora tercero perjudicada consintié el uso de la palabra "MAIZENA" como
términe genérico,..de tal modo que en los medios comercliales y en el
uso generalizado de dicha denominacién, ha perdido su significacién dis-
tintiva, Lo cual acontece indiscutiblemente por el hecho de que el pro-
pletario de 1a marca lo use como témmino genérico y cuando es ya de la
conciencia del piblico ese hecho...y sl puede afirmarse que entre el pi-
blico ¥ cn los usos comerciales la denominacidn MAIZENA se ha converti-
do en término genérico de tal manera que ha perdldo su stguificacién
distintiva...5] bien es cierto que la usuaria autorizada de la marca
MAIZENA ocurrid ante la Direccidn General de Ingtresos Mercantiles a ma-
nifestar su Inconformidad por la inclusién de la marca antes wencionada
como vor genérica para los efectos del impuesto scbre ingresos mercanti-

les, no es menos exacto que a pesar de la contestacidén el hecho queds
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tolerado, puesto que la c¢iTcunstancia misma de que la empresa tercero
perjudicada hubiese protestado o reclamado la inclusién del témmino
'MAIZENA'*, dentro de 1a Ley Federal de Impuestos sobre Ingresos Mercan-
tiles, establece la condicidn de que se consienta o tolere la transfor-
macién del término en dencminacién genérica, ya que, para estimar lo
contrario era necesario que hiclera valer uno de los medios de defensa
establecides por 1a ley, para defender sus derechos legalmente tutela-

dos, como podria ser la interposicifn del juicio de garantias.

*  Inconformes con dicha sentencia, tanto las autoridades res-
ponsables como la parte tercero perjudicada interpusieron el recurso de
revisién que tocd conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Primer Cir-
cuito en Materia Administrative habiendo resuelto revocar la sentencia
del a_quo negando a la quejosa el amparo y la proteccidn de la justicia
federal en virtud de que si bler es clerto que la marca se transforméd
en genérica, no es verdad que el titular haya provecado o tolerado se
generalizacidn ante la comprobacidn de su manifiesta inconformidad con
diversos escritos enviados a editoriales y demis autoridades con la con-
testaclén respectiva y compromiso a la supresién de la voz MAICENA de
sus publicacicnes como denominacién gcnérica o a la indicacién de que
se trata de una marca registrada por lo que procede revocar la resolu-
cién recurrida en revisidn en virtud de que el articulo 149 de la Ley
de Invenclones y Marcas exige tolerancia o provecacién per parte del ti-

tular, situacién que no se demostrd en el presente caso,
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2,3, Envases del Dominio Pablico, de Uso Comin o Carentes de
Originalidad

La fraccidn 11I del articulo 91 en comento consagra la presente

prohibicldn en los sigulentes téminos:

No son registrables como marca: '"JII,-La Figura de los
envases que sean del dominio pdblico o que se hayan he-
cho da uso comn y, en general, aquellos que carercan
de una originalidad tal que los distinga Fficilmente",

Al igual que en diversas fracciones del articulo en anilisls, el
legislador gusté de utllizar diversos téminos para consagrar la presen-
te prohibicién, algunos de ellos equivalentes, otros no, pero que indu-
dablemente provocan variadas confusiones. por 1o que amerita nuevamente

efectuar un anilisis semintico de los mismos.

3

Por envases 'de uso comin'', debemos entender aquellos cuyo uso
se ha generalizado, vulgarlzado perdiendo, en consecuencia, sus caracte-

ristlcas Individualizadoras.

Por envases "carentes de originalidad" debe entenderss aquellos
que nunca han poseido caracterfsticas distintivas propias para lo cual
conviene recordar lo ya expuesto sobre los requisitos esenclales o de

fondo de la marca,(18)

{18)Ver Capitulo 11, nimero 5.1.
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Por envases "del dominio piblico" se debe entender aquellos que
desde un principio son de uso generalizado y que consecuentemente ya no

pueden ser objeto de exclusividad a cravés de su registro cowo marca,

Resulta evidente que estas tres manifestaciones relativas a la
no registrabilidad de envases se justiflican en lo dispuesto par el artf- '
culo 90 fraccidén I, ya analizado. En consecuencia, la presente frac-
cién debe interpretarse en el sentido de que no son registrables los en-
vases que ya sean del daminio piblico, que se hagan de uso cowmfin a ague-
llos que carezcan de originalidad que los distinga ficilmente, esto es,
que no sean distintivos por falta de elementos caracter{stlcos, vgr.
envases de agua mineral, de agua oxigenada o los envases de vidrio dese-
chables que actualmente estidn usando todas las empresas refresqueras,
por lo que los productos en ellos envasados requeririn de una marca que
los diferencie de otros articulos anilogos, en virtud de que el conti-
nente no es lo suficientemente distintivo. En cambio, hay otros enva-
ses como el de "Squirt”, "Orange Crush" o '"'Coca Cola", que por su otrigi-
nalidad son registrables como marcas, independientemente del otro signo
nominativo que se inscriba para diferenciaclos, en cuyo case gozardn de

1a proteccidén de dos registros.

Sin embargo, existen pafses que prohiben el registro de los enva-
ses como marca, por considerar que los x;:lsmos no son lo suficientemente
distintivos o bien porque prevalece en elles la idea de que la marca de-
be ser **bidimensional” y si el objeto del derecho & proteger es *tridi-
mensional" deberd recurrirse a la proteccidn del mismo a través de otra

figura de la propiedad industrial como es el ''modelo industrial’.
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*Sin embargo, resulta claro que en nuestro derecho positive si

son vilidamente registrables como marca los cltados envases a condicién
de que reiinan los requisitos de los signos marcarios y no incurran en
alguna de las probibiclonus comentadas, Lo anterior se encuentra corro-
borado por diversos criterios jurisprudenciales que mis adelante se ana-

lizarén,

Ademis, resulta importante destacar que aunque, ep efecto, la fi-
gura tridimensional de los envases es objeto de proteccién como modelo
industrial, dicha proteccidn es enteramente temporal por un periodo im-
prarrogable de 7 afios, ya que una vez transcurrido dicho plazo caen ine-
ludiblemente al "dominio pliblice', wientras que las marcas, dada la po-
sibilidad de renovacién del registro, pueden gozar de una proteccién
pricticamente indefinida, por lo que si el modelo también se protege co-
mo marca, se eludir{a la temporalidad de aquél, haciendo posible una tu-
tela ilimitada en el tlempo.

Con motivo de esta alternativa legal, se han provocado confusto-
nes en las que incurren diversos tratadistas como César Sepﬁlveda“gj
quien identifica la "caida al dowminlo piblico" de un modelo con un 'en-
vase del dominio publico" que son dos slituaclones diferentes que surgen
o se relacionan con derechos de propiedad industrial también diferentes
y que, eh consecuencia, s¢ encuentran regulades per disposiciones defi-

nitivamente diversas,

(19)Sepilveda, César; Op. cit., p. 123.
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En efecto, 18 circunstancia de que un modelo entre al dominio pé-

blico por virtud de su caduc idad, no puede constitulr impedimento algu-
no para que la forma peculiar del envase, en tanto reiina las exigenctas

legales de los signos distintivos de mercancias, se admita como marca.

En conclusién, no existe razdn alguna para que tratindose de mar-
cas plisticas o tridimenslonales, el hecho de que el modelo respective
haya caducado, les reste eficacia como signos distintives, ya que resul-
ta claro que la disposicicnes relativas a modelos industriales no pue-

den ser vilidamente aplicadas a las marcas,

MARCAS, REGISTRO DE (ENVASES DE USO COMUN).-5i bien
es clerto que el articulo 105 de la vigente Ley de
la Propiedad Industrial, en su fraccidén I1I, estable-
ce que no debe admitirse a registm como marca, los
envases que sean de dominio pablico o se hayan hecho
de uyso comin en México, y en general aquellas que ca-
rezcan de una originalidad tal, que los distinga Fé-
cilmente, también lo es que dicho precepto no propor-
ciona datos suficlentes para determinar cudndo un en-
vase ¢s del dowminio pliblico o s ha hecho de uso co-
oin, haciendo la distincidn entre los casos de paten-
tes de invencién y los de marcas comerciales, por lo

no se ve una razén fundada ni se encuentra apoyo
legal sélido para aplicar, estes UGltimos preceptos
que se refleren a las patentes, para negar el regis-
tro de !a marca soltcltada.

T. LXXXV¥II, p. 893, Amparo administrativo en
revisién 6604745, Hernindez Paillet Pedro y
coags., 1 de febrero de 1946, unanimidad de 5
votos.

T. LXXXVI, p. 829, Amparo administrativo en
revisién 6642/45, Herndndez Palllet Pedro y
coags., 2% de octubre de 1945, unanimidad de 4
votos.,



MARCAS, REGISTRO DE.-Es violatoria de garantias la
resolucién que niega el registro de una marca, ale-
gando que el objeto que se gulere reglstrar entré al
dominjo pablico, como patente de modelo, pues esto
no qulere decir que como figura, no sea susceptible
de ampararse como sarca, mixime si para llegar a es-
ta contlusldn, la autoridad se remite a la Ley de Pa-
tentes de Invencidn, que no pueden regir slno la ma-
teria para !a que fue creada.

T. LXXXII, p. 3165, Amparo administrativo en
revisién 7054/44, Herninde: de Gorozpe Marla
de Lourdes y coags.. 14 de noviembre de 1944,
unanimidad de 5 votos.

MARCAS QUE SE CONSTITUYEN POR EL REGISTRO DE UN
ENVASE.-Si el registro se hace por marca {(sin denomi~
nacién) de un envase distintlve en sus caracteres es-
peciales y las reservas se constriien al uso de di-
cho envase, el tercero que utilice un receptacule
exactamente igual al ya registrado, infringe el dere-
cho de uso del registro marcario establecido por el
artfculo 56 de la Ley de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisidén 42/75, - Uhu-Werk H. U, M.
Fischer, - 9 de abril de 1975, - Unanimidad de
votos. - Ponente: Juan Gomez D{az.

MARCAS, ENVASES DESCRIPTIVOS.-Es clerto que un enva-
se, frasco o recipiente, puede resultar descriptivo
del producto, en términos del articulo 91, Eraccidn
V, de la Ley de Invencjones y Marcas {articulo 105§,
fraccién IV, de la Ley de la Propiedad Industriall,
pues si se trata de registrar como marca el dibujo
de un reclipiente que en el lugar se asecia con un
producto, ese recipiente si resulta descriptive, y
ho seria legal otorgarle su uso exclusivo a uno de
los fabricantes, impidiéndoselo a los competidores.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EM MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisién 144/79. - Chescbrough
Pond's Inc. =~ 13 de julia de 1979. - Unanimi-
dad de votos. -~ Ponente: Guillermo Guzmin

Qrozco,

184.
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CASO
INSTANCIA ADMINISTRATIVA,

*  Se solleitd ante la entonces Direccidn Geners) de la Propie-
dad Industrial el registro de l1a marca 'sin denominac.on' consislente
en un envaseé especlal para amparar y distinguir habanero. Al conside-
rar dicha autoridad que la marca carecfa de suficlente originalidad, pi-
dié al solicitante modificara su marca a lo que se contesté que para ha-
cer aln mis evidente el carfcter distintivo del envase, s¢ agregaba un

tapén caracter{stico.

m  Sepuidos los trémites legales la citada Secretarla resolvié
negar el registro solicitado por estimar que el envase de referencia ha-

bfa caldo al dominio pilblico.
INSTANCIAS JUDICIALES.

%  Inconformes con la resolieidn de la Secretaria de la Econo-
mfa Naclonal, el agraviado solicits el amparo de la justicia federal en
contra de la mlsma. El Juez de Distrito concedid al quejoso el amparo
solicitado con apoyo en el sigulente criterio: "Los conceptos de viola-
cién que hacen valer los quejosos son Fundados, en efecto, la autoridad
responsable para considerar que el envase que se pretende reglst.far ha
cafdo al dominio piblico se remlte a diversos articulos de la Ley de Pa-
tentes de Invencidn de mil novecientes veintiocho y con los cuales dedu-

ce que el envase en cuestidn es ya del dominio piblico, pero esta deduc-
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cién serfa correcta si la responsable dijera que el citado envase como
patente de modelo es ya del dominio piblico, en virtud de que la citada
Ley de Patentes de Invencién no puede regir sino la materia para 1a que
fue creada y en consecuencia, la responsable incurre en la violackén de
garantias que se le reclama, pues aplica la expresada Ley a materia di-
versa, como lo es la de marcas y por lo tante, 51 el aludido envase ta-
yd al dominio piblico como patente de wodelo, esto no qulere decir gque
como figura no sea susceptible de ampararse como marca y, por lo tanto,
la aplicacién que hace la referlda responsable de la fraccién LIl del
articulo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, es también indebida,
en virtud de que no habiendo cajde al dominic piblico como marca el alu-
dido envase, y por otra parte, la responsable tampoco ha decmostrado en
estos autos que sea de uso comin en México, el cltado precepto legal no

tiene aplicacién al presente caso,

*  inconforme con el fallo, la Secretaria de la Economia
Naclonal interpuso el recurso de revisién. Correspondié conocer a la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unién quién confirmd
1la sentenclia recurrida en los siguientes térmlnos: “No son vilidas las
argumentaciones que expone 1a autoridad recurrente en apoyo de su agra-
vio, y deben desecharse porque si bien es clerto que el artfculo 105 de

la vigente Ley de la Propledad Industrial en su fraccién IlI, establece



que no deben admitirse a registro como marca, los envases que sean del
dominlo pdbiico o se hayan hecho de uso comin en Méxice, y en general
aquéllos que carezcan de una origlnalidad tal, que los distinga £dcil-
mente, también lo es que dicho precepto no proporciona datos suficien.
tes para determinar cuindo un envase es del dominio piblice o se ha hae-
cho de uso comim, hactendo la distincién entre los casos de patentes de
invencién y los de marcas comerciales, por lo que no se ve una razén
fundada n! se encuentra un apoyo legal, sdélido, para aplicar, a estas
dltimas, preceptos que se refleren a las patentes, como lo ha hecho la
Secretarfa de la Economfa Nacional en la especie, para negar el regis-
tro de la marca selicitada, Por otra parte, si como aseguran los quejo-
505 en st demanda, han venide usando el envase que se qulso registrar,
como marca, desde la fecha en que se pidid como patente de modelo, debe
conciuirse que no tienen valor alguno los agravios aduclidos por la Se-
cretarfa de la Economia Naclonal, nl eficacia para obtener la revoca-
elon del £allo del inferior, por lo que procede confirmarle por sus pro-

plos fundamentos.

Con lo anterior se confirma el hecho de que los envases sl son
registrables como marca a condicién de que sean suficientemente origina-
les y distintivos. A) amparc de este criterio se han registrado, entre

otros, los siguientes envases:
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2.4,

La Forma de los Productos

La fraccién IV del articulo 91 consagra esta disposicién al
sefialar que:

No son registrables como marca: “IV.- La forma usual y
corriente de los productos o la impuesta por Ia natura-

leza misma del producto o del servicio o por su funcidn
industrial®.

Siguiendo la téhica de la fraccioén anterior podemos concluir,
aplicando a contrario sensuy la presente disposicién prohibitiva, que si

es validamente registrable como marca la forma del producto siempre y
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cuando posea elementos distintives, es decir que no sea la forma usual
y corrlente o la impuesta por la propia naturaleza o funcién industrial
del producto o servicio. Esto es, la forma del producto debe ser dis-
tintiva y no necesaria, o sca, aquella forma a la que no se puede renun-
ciar sl se quiere que el objeto cumpla con la utilidad y el resultado

al cual se ha destinado.

lo anterior significa que una marca tigurativa constitutiva de
la forma del producto, no se admitird a registro si 12 forma estd im-
puesta por la naturaleza misma del producte, por su funcidn industrial
o por su utilidad, =sto es, cuando la forma tridimensional cuyo regis-
tro se pretende le sea escncial al mismo, Por consiguiente, es necesa-
rlo que la forma sea arbitrarla y de fantasfa de modo tal que esa fun-

cién distintiva prevalezca sobre la funcional ¢ simplemente ornamental,

Al respecto se han suscitado las mismas discusiones que sobre 1a
registrabllidad de envases, relativas a la supuesta bidimenslonalidad
necesaria de los signos marcarlos de forma tal que pueda colocarse so-
bre el producto o sobre su enveltura o reciplente como un elemento ex-
trinseco que no pueda confundirse con el producto mismo que puede prote-

gerse como modelo industrial,

Amén de innecesarias repeticlones podemos concluir que la forma
del producto pucde constituir una marca perfectamente registrable a con-
dicidn de que sea distintiva, ya que la ferma del producte, si1 no es ne-

cesaria, puede constituir un signo individualizador iddneo que permita



190,
a 1a clientela reconocer el origen del producto con absoluta independen-

cia de la funcionalidad o utilidad del mismo.

En consecuencla, sl la forma del producto es arbitraria, nueva y
caracter{stica y es por sl misma suficiente para imprimir al producto
un caricter original que lo diferencia de los objetos similares, constl-
tuye un signo de! todo distintive y por tantov susceptible de ser regis:
trado como marca, independientemente de que por su utilidad, Ffuncién y
finalidad ornamental puedn ser objeto de proteccidn como modelo indus-
trial, lo que slgnifica que el producto se va a encontrar doblemente
protegido, ya que la Ley de la Materia regula ambas manifestaciones de
la propiedad industrial en forma separada, en virtud de que ambas res-
ponden a necesldades y finalidades diferentes y nunca incompatibles y,
pot tanto, nada lmpide que un objeto disfrute de una proteccion acumula-

da.

De esta manera, un producto puede gozar de una proteccidén marca-
ria miltiple, es decir, la Eonea del producto en si misma, la marca no-
minativa con la cual se ldentifica al producto y, en si casa, cualquier

disefio adiclonal como se demuestra a continuacién:

STANLEY
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2.5. Dencalniciones, Figuras o Frases Descriptivas

La presente prohibicidn se encuentra regulada por 1a fracclén V

de}! arifculo 9) de la Ley que a la 1etra dispone:

No son reglstrables como marca: 'V.-Las denominaclones,
figuras o frases descriptivas de los productos o servi-
cios que traten de protegerse como sarca. Una denomina-
cién no se considerard distintiva porque cstente una orto-
gratia c?;rlchon, o construccidn artificial, o sea el
producto 1a unién de dos o més palabras, que analiza-
?u aisladamente, continlien siendo descriptivas en su con-
unto.

Quedan incluidas en e} supuesto anterior las palabras des-
criptivas o indicativas de las cualidades, caracteristi-
cas fislcas, contenidos, uso, destino o funcidn, composi-
cién de propiedades, tipo, especie, calidad, cantidad, va-
lor, presentacién o época de 1la olaboracién de los produc-
tos o de prestacidn de servicios",

De igual monera ¢l Convenle de Paris en su articulo 6o. quin-

quies lnciso B, nimero Z dispene que!

""B,-Las marcas de fibrica o de comercto reguladas por
el presente articulo no podrén ser rehusadas para su
registro ni invalidadas mds que en los casos sipuien-
tes; 2 cuando estén ,.. formadas exclusivamente por
signos o indicaciones que puedan servir, en el comer-
cio para designar la especie, la calldad, la cantidad,
el destino, el valor, el lugar de origen de los produc-
tos o la época de produccidn ...".
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La fraccidn en estudio puede dividirse, para una mejor compren-

sién, en tres partes. La primera dispone en Forma genérica la prohibi-
cién de reglstrar marcas descriptivas bien compuestas por denominacio-
nes, por figuras o por frases, esto es, se refiere a marcas nominati-
vas, figurativas y a "frases'", vocable éste que se refiere a marcas no-
minativas compuestas por varias palabras y, que, con toda seguridad, su
inclusién se debe también a que los avisos cowerclales e inclusive los
nombres camarciales, generalmente se componen por auténtlcas frases y
los criterios de reglstrabilidad, que por ministerio de Ley debe seguir
ta autoridad marcaria en materia de avisos y nombres comerclales, son
los mismos que los que se aplican a las marcas {articulos 174 y 187 de

la Ley de Invencicnes y Marcas).

La segunda parte de la cltada fracclén recientemente reforma-
da,(20) se refiere a que las marcas descriptivas no adquiriran un cardc-
ter distintivo por el simple hecho de estar construidas en forwa capri-
chosa, artificlal o ser el preoducto de la unién de dos o mis palabras
que en conjunte resulten descriptivas. La parte medular de la reforma
a esta fraceidn radica en que anteriormente la autoridad marcarla (mica-
mente estaba facultada para estudlar la descriptividad analizando la
marca en sy conjunto, esto es, como un tode, en tanto que a partir de
dichas reformas se encuentra facultada para fraccionar la marca, anali-

zarla parte por parte y, si en conjunte sigue siendo descriptiva, negar

(20)Articulo primero del Decreto de 29 de diciembre de 1986, pu-
blicado en el Dlaric Oficlal de 16 de enero de 1987, en vigor al dia si-
guiente.
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su registro o bien nulificar el que se hublere otorgado en contraven-

cidén de la presente disposicién.

La tercera parte también se sometidé a las citadas reformas a
efecto de ampllar el mimero de "manifestaciones o Cormas" de descripti-

vidad de las marcas, a las palabras descriptivas o Indicativas de:

1, Las cualidades;

2, caracteristicas f£fsicas;

3. contenidas;

4, uso;

5. destino® o funcidn;

6. composlcién de propiedades;
7. tipoi

8. especie;*

9., calidad;®

10. cantidad;*

1k. valor;*

12. presentacidn;®

13. época de elaboracidn de los productos o de prestaclién de los

servicios.®

Ahora bien, una vez desglosada la Fraccién en estudio, procedere-

mos a analizar en que consiste la descriptividad de una marca.

(*} La antigua redaccién de esta fraccién dnicamente Inclufa es-
tos rubros.
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Ante todo resuita convenlente aclarar que la descriptividad de

las marcas constituye el Impedimento legal al que mis frecuentesente re-
curre nuestra autoridad administrativa para negar un registro, resultan-
do una de la situaciones mis controvertidas debido a su dificil inter-

pretacidén y aplicacién.

Descriptivo es lo que describe algilin objeto y describir equiva-
le, segin el Diccionario de 1a Lengua Espafiola de la Real Academia Espa-
fiola, a '"dibujar, €igurar una cosa, representindola de modo que de ca-

bal idea de el1ov.(21)

Por tanto, el que una denominacién, figura o frase sea descripti-
va signiflcz que la misma proporcione directamente la definicidn del
producto o servicio hacilendo alusién directa e lnequivoca a los atribu-

tos, naturaleza o caracterfsticas de dicho producto o servicio.

Al fgual que en el caso de marcas genéricas o vulgares, la pre-
sente prohibicién se justiflica en la incapacidad distintiva de las deno-
minaciones descriptivas, ya que todos los productos que tiencn determi-
nada propiedad, funcién o caracteristica pueden ser Individualizados
del mismo modo bajo la misma denominacidn la cual evidentemente resulta
impropla para servir de marca por ser del dominio pdblico y, por tanto,

no debe otorgarse su uso en exclusiva,

(21)biccionario de la Lengua Espafiola de la Real Academia Espafio-
la, Vigésima Edicicn, Madrid 1984, p. 468.
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Lo expuesto con antertoridad se aplica igualmente a figuras des-
criptivas las que no resultan apropiadas para constlitulr marcas, ys
gue, por las mismas razones mencionadas acerca de los vocablos descrip-
tivos, tampoco puede concederse sobre aquellas un derecho de exclusivi-
dad que impida su emplec de cualquler manera que pudiera representarse
por otros competidores (vgr, el disefio comin de una vaca para amparar

productos lécteos},

La presente prohibicién nc es absoluta puesto que para que unha
marca pueda calificarse de descriptiva es menester que las mercancias o
servicios queden comprendidos en la denominacién lo que signlt.!ca que
la marca puede tener diversas acepciones en los dicclonarios y en el
lenguaje corriente o técnico, pero si se soliclita para mercancfas dis-
tintas a las que describe si puede registrarse, o bien, si la marca es

simplemente evocativa también es vdlida para ser registrada.

En efecto, las marcas slmplemente evocativas, esto es, aquellas
que stmplemente sugieren una idea y que en conjunte adquieren caracte-

risticas y distintividad propia, si son objeto de registro.

Por lo tanto, el alcance correcto que se debe dar a esta frac-
cién, es de aquellas denominaclones que exclusivamente describan a los
productos o servicios en si mlsmos, slendo admisible sdlo una alusién o
evocacién en forwa indirecta a alguna particularidad de los mismos o a
simples combinaciones de elementos {(vgr. ELECTROPURA para agua purifica-
da, KOMODINI para calzado y BLINDADA para mangueras, llantas y cdmaras

para vehiculos),
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En la prictica es frecuente la errdnea aplicacién de la prohibi-
cién cuando se niega el registro de marcas evocativas o sugestivas, pe-

ro que no son descriptivas.

Al respecto César Sepilveda seflala que *debe tomarse ademis en
cuenta la pobreza del idioma espafiol, en el que por otra parte existe
la fonética figurada, para concluir que resulta cada vez mas dificil pa-
ra el solicitante obtener vocables aptos para marca. Si a eso se le
agrega un rigorismo exagerado una incomprensidén de las autoridades admi-
nistrativas encargadas del ramo, debe concluirse que existe un fervor
burocritico que no se justifica y que va mis alld del texto expresoc de

la Ley".(22)

La anterior afirmacién Justo Nava Negrete la callfica de exagera-
da y simplista "ya que existen los medios procesales iddneos para comba-
tir la inepritud burccréitica; ademds, en la seleccidn de una marca ade-
cuada se observan clertas caracterfsticas que deben tomarse en cuenta
para el éxito de la wmisma, y sin duda nos la proporciona ampliamente

nsestro idioma espafiol”,(23)

(22)Sepilveda, César; Op. cit,, p. 124.
{235)Nava Negrete, Justo; Op. clt., p. 478.
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~ Sin embargo, consideramos que #1 maestro Justo Nava Negrete olvi-
da que la 1neptitud ¢ desconocimiento no es privilegio exclusivo de la
autoridad adwinistrativa, sino que también suele encontrarse, con preo-
cupante frecuencia, en el sector judicial a quien compete hipotéticamen-

te corregir dicha ineptitud.

Por otra parte, como lo sefalamos brevemente al iniciar el anilt.
sis de la presente prohibicidén legal, el cardcter descriptivo de una
marcg no se desvirtda por el hecho de que ostente una ortografla capri-

chosa, artificial o sea la unién de dos o mis palabras descriptivas.

As{ por ejemplo, !a marca MAIZARINA para amparar; entre otros
productos, harina de malz, no es registrable en virtud de que la inver-
sién artificlosa de los vocablos no es suficiente para eliminar la des-

criptividad.

Tampoco son registrables como signos marcarios aquellos vocablos
descriptivos en los que se suprima ¢ adicione algdn elemento o cuando
graficamente se empleen en su constitucidn élgunas letras del alfabeto
diferentes gramaticalmente, pero iguales fonéticamente, por ejemplo, po-
ner una XK, por una C o por una ¢, ¢ una 8 por una Z o viceversa, En es-
te orden de ideas VITMINA no es reglstrable para amparar medicinas y
preparaclones Farmacéuticas, ya que el simple hechc de eliminar la le-
tra A no basta para desvirtuar la descriptividad existente, al igual
que la marca STYRQCONTAINER pira amparar recepticulns puesto que en opi-

nidén de nuestros tribunales el elemento STYRO no es suficiente para eli-
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minar la descriptividud. Sin embargo, considerd que la marca "PLEXI--
PAVE" si es suficientemente distintiva porque aunque incluye el término

PAVE de PAVIMENIO el vocablo PLEXI le da suficiente distintividad,

Lo anterjor se corrobora con Jos sjguientes criterios y tesis ju-

rvisprudenciales:

MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.-Conforme al ar-
tfculo 6° quinquies del Convenlo de Parfs, revisado
en Lisboa en 1958, para que una wmarca registrada en
su pafs de orlgen pueda ser rechazada (apartado B,
fnciso 2°), se requiere que esté desprovista 'de to-
do" cardcter distintivo, o bien formada "exclusiva-
mente' de signos o por indicaciones que puedan ser-
vir para designar especie, cantidad, calldad, desti-
no, valer, lugar o epoca de produccién,- ete, Luego
si a una palabra extranjera que resulta evocativa o
descriptiva de los -productos o de su naturaleza o
destino, se le agrega otro elemento suficlente para
establecer la distinclén, de manera que la parte des-
criptiva o evocativa no venga a resultar el elemento
inico o substancial de la warca, ésta s{ es suscepti-
ble de registro, a pesar del texto del articulo 91,
fraccién V, de la Ley de Invenciones y Marcas.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADD EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA LEL PRIMER CIRCUITC.

Séptima Epoca, Sexta Parte:

Vols. 133-1%3, p, 218. A.R. 254/78.- Califor-
nia Products Corporation. = Unanimidad de votos.

Vols, 133-138, p. 218B. AR, 434/78.- Empresas
La Moderna, S.A. - Unanimidad de votoes.

Vols. 133-138, p. 21B. A.R. 27/79.- Gerber Pro-
ducts Company. - Unanimidad de votos.

Vols., 133-138, p. 218. A.R. 487/79.- Scciete
des Produits Marnier la Postolle. - Unanimidad
de votos,

Vols. 133-138, p. 218, A.R. 761/79,- E.S.
Perry Limited. - Unanlmldad de votos.



. MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.-La prohibicidn
que contienen los artfculo 105, fraccidn IV, de la
Ley de la Propiedad Industrial y 91, fraccién V, de
la ahora vigente Ley de Invenciones y Marcas, debe
entenderse sdlo referida a aquellas denominaciones
que, de modo innegable y categorico, describan espe-
cifica y exclusivamente los productos que pretenden
ser protegidos con la marca, y no otros articulos
que sean sdlo similares, anilogus o conexes.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisién 45/77. - Golf Digest, Inc,
- 3 de febrero de 1977. - Unanimidad de votos,
- Ponente; Jesis Toral Moreno.

MARCA NO DESCRIPTIVA.-La prohiblcién contenida en la
fraccidén IV del articulo 105 de ia Ley de la Propie-
dad Industrial {ahora abrogada) no es absoluta y de-
be entenderse limitada en los casos en que la des-
criptividad sea tal que defina los productos a los
que se¢ va aplicar. Pero en el caso de Metrobids, si
bien las palabras metros y bus, en forma aislada,
son descriptivas, una del transporte colective y
otra de vehiculo, unidas plerden descriptividad y
dan lugar a un témino nuevo, con significado pro-
pio, nuevo, licite y registrable.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCULTO.

Amparo en revisidén 408/77, - Carrocerias Pre-
construidas, S.A. - 11 de agosto de 1977. -
Unanimidad de votos. - Ponente: Manuel Castro
Reyes.

MARCAS DESCRIPTIVAS.-Conforme al articule 91, frac-
cién V, de 1la Ley de Invenciones y Marcas, no son re-
glstrables como marca las frases descriptivas de los
productos que traten de ampararse con la marcas in-
cluyendo aquellas que puedan servir para designar la
calidad de esos productos, y una denominacion des-
criptiva no se considerard distintiva por el hecho
de ostentar una ortograffa caprichosa. Se debe,
pues, establecer cuindo una marca es descriptiva y
no es registrable, y cuindo una marca es simplemente
sugestiva y si se puede reglistrar. En este aspecto,
y para lluminar la interpretaclén del precepto, se
puede recordar que el articule 6° quinquies, aparta-
do B, inciso 2°, del Convenio de Paris tevisado en
Lisboa en 1958, sefiala gque las marcas pueden ser re-

199,
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chazadas cuando estén desprovistas ''de todo" cardc-
ter distintivo, o bien estén formadas "exclusivaoen-
te" por indicaciones que puedan servir, en el comer-
cio, para designar especie o destino de los produc-
tos. Asi pues, una denominacidén no serd apropiable
como marca, por un productor, cuando describa o pre-
tenda describir la calidad de los productos, sin una
indicacidn o caracteristica especifica los dis-
tinga de productos semejantes de los del?:producto-
tes. No se podria otorgar el registro como marca a
un productor, de una denominacidn que en sf misma pu-
diera servir para calificar los productos de todos
los competidores, pues no se podrfa privar a éstos
del derecho de usar esa expresién en sus etiquetas
para evitar el peligro de Incurrir en imitacién de
marca. Pero cuando la denominacién o expresidn,
siendo sugestiva de alguna calidad del producto, tie-
ne caracteristicas propias e individuales que permi-
tan diferenclar el producto, sin que esa expresién
peculiar impida a los coopetidores usar la denomina-
cién o expresidén genérica en sus etlquetas, entonces
s{ es susceptible de registro, Por ejemplo, en el
caso de la marca "KOMDDO' no serfa susceptible de re-
gistro como marca para zapatos, porque cualquier fa-
bricante tiene derecho a decir, en sus etiquetas,
que los zapatos que él produce son comodos., Y la ex-
presidn "kémodo", que por su ortografia caprichosa
se diferencia substancialmente de la expresién "cémo-
do'', no es susceptible de aproplacidn individual por
un fabricante. FPero la expresidn "'KOMODINI", en cam-
bio, aunque es sugestiva de comodidad, no estd total-
mente desprovista de cardcter distintivo, ni es sus-
tancialmente idéntica a la expresién "cémodo™, y su
reglstro no fampedirdi que los cowpetidores puedan
usar, en sus etiquetas y publicidad, la denominacién
“cébmodae"’ para sus productos. En consecuencla, esa
expresion “KOMODINI" s es susceptible de registro
como marca,

FRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO,

Amparo en revisidén 177/79. - Lucas Lizaur, Unanl-
midad de votos.

Séptima Epoca, Volimenes 133-138, Scxta Parte, p.
216,

Amparo en revisidn 410/79. - Marcas Alimenticias
Internaclonales, 5.A. - Unanimidad de votos.
Séptima Epoca, Volumenes 133-138, Sexta Parte, p.
216.
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Amparo en revision 441/79. - Consolidated Foods
Corporation - Unanimidad de votos.
&z‘.eptima Epoca, Volimenes 133-138, Sexta Parte, p.

Amparo en revisién 434/78. - Empresas La Moder-
na, S,A. - Unanimidad de votos.
.zuligtlma Epoca, Volimenes 133-138, Sexta Parte, p.

Amparo en revisién 487/79. - Societe des Pro-
duits Marnier la Postolle. - Unanimidad de votos.
%gtlua Epoca, Vollmenes 133-138, Sexta Parte, p.

MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.-Conforme al ar-
ticulo 91, fraccién XIV, de la Ley de Invencionas y
Marcas, unh adjetivo calificativo o gentilicio nc es
susceptible de registro como marca cuando resulta
descriptivo de la naturaleza de los productos, o de
su calidad, o destino, o del lugar de su origen o
procedencia, a menos que la marca contenga otro ele~
mento de diferenciacién que resulte lo suflcientemen-
te limportante para que la marca no sea totalmente
descriptiva, y para que los competidores puedan usar
la expresidn descriptiva sin incurrir en Imitaciéa.
Luego, si al adjetivo seflalado se le aflade un elemen-
to sustancial de diferenclacién, s{ seria en princi-
plo susceptible de registro, de tal manera que cual-
quier otro fabricante o comerciante pueda usar el ad-
jetivo, pero sin afiadir el elemento diferenciador
aproplable. Y también puede ese adjetivo ser usado
como marca, si no resulta en manera sustancial des-
criptivo de los productos a los que se ha de aplicar
la marca, ni de suys cualidades, naturaleza, destino,
ni lugar de origen, aundque sl pudiera resultar des-
criptivo de otra clase de productos, para los cuales
no serfa registrable como marca. Por ejeaplo, el
término “poblano” y su diminutive *poblanites’, si
resultan vedados, sin un elemento sustanclal agrega-
do de diferenciacién, pars productos alimenticlos.
Pues en principio la cocina poblana es conocida pa-
blicamente, y existen platillos o productos alimenti-
cios como el mole poblano, o los camotes de Puebla,
o las tortitas de Puebla, que son generalmente cono-
cidos, Lucgo el término "poblane” o "poblanitos" no
puede ser apropiado Individualmente por un fabrican-
te o comerclante para amparar productos alimenticios
en general, de la clase 46. Lo que deja a salvo el
derecho del solicitante de la marca a modificar 1la
relacién de productos que se han de amparar, de mane-
ra que sl se limita 1la proteccién a productos que na-



da tengan que ver con la coclna, o los dulces o ali-
mentos poblanos, o si se le agrega un elemento carac-
ter{stico que sirva para distinguir los productos,
aun de los de origen poblano ¢ Que se conoceh como
de tal origen, s{ puede ser registrada la marca.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO,

Amparo en revisién 400/79, « Central Impulsora,
S.A, =~ 28 de junio de 1979 - Unanimidad de vo-
tos. - Ponente: Guillermo Guzmin Orozco.

MARCAS | ENVASES DESCRIPTIVOS.-Es cierto que un enva-
se, frasco o recipiente, puede resultar descriptivo
del producto, en términos del arciculo 91, fraceidn
V, de la Ley de Invenciones y Marcas (articulo 105,
fraccién IV, de la Ley de la Propiedad Industrial),
pues si se trata de registrar camo marca del dibujo
de un reciplente que en el lugar se asocia ¢on un
producte, ese¢ recipiente sf resulta descriptivo, y
no serfa legal otorgarle su uso exclusive a uno de
los fabricantes, impldiéndoselo a los competidores,

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO,

Amparc en revisidn 144/79. - Chesebrough Pond's,
Inc, ~ 13 de junio de 1979 - Unanimidad de votos,
- Ponente: Guillermo Guzmin Oroico,

MARCAS, FIGUPAS DESCRIPTIVAS.-Conforme al articulo
91, fraccidn Vv, de la Ley de Invenciones y Marcas,
no son registrables como marca las figuras descripti-
vas de los praductos que traten de protegerlse, inclu-
yendo aquéllas que J:uedan servlir para designar la es-
Eecie. calidad ¢ destino de los productos., Ahora
ien, si se trata de registrar comec marca la flgura
de un bebé para amparar alimento para bebés, es cla-
ro que la tigura es descriptiva del destino del pro-
ducto, pues éste estd destinado a la allmentacidn de
los bebés, E independientemente de que se hagan in-
terpretaciones idiomiticas barrocas, sigue siendo
cierto que el destino del producto estd representado
en la Flgura, pues se trata de un producto para be-
bés, cuyas caracteristicas resultarfan cbvias de la
naturaleza misma del producto. Y no serfa una pric-
tica comercial correcta la de reservar para uso ex-
clusivo los productos (alimentos) para bebé que la
quejosa, la flgura de un bebé, pues en Una sana com-
petencla comercial, sin prictica desleal, todos quie-
nes fabriquen productos o alimentos para bebé ten-
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drin el mismo derecho a representar un bebéd en las
etiquetas de sus productes. Y las consideraclones
anteriores ho se desvirtian por el hecho de que se
puedan dar otros usos a destino al producto, y que
se pueda hacer de é] un alimentc para adultos, pues
lo substanclal del asunto es que estd bisicamente
destinado a la alimentaclén de bebés. Y estos argu-
mentos serfan vilidos, igualwmente, pars cuvalquier
marca que pretendlera apropiarse de la exclusividad
de la figura de un bebé para proteger productes bisi-
canente destinados al uso o servicio de bebés. Y si
la quejosa desea obtener el registro de una figura
particular, con peculiaridedes que pudieran servir
para identificar la marca con caracterfsticas pro-
pias diferentes de la figura misma de un bebé, ten-
drfa que alegar y probar que esa figura no es la
esencla misma de la marca, y que los elementos esen-
ciales y aproplables de la marca o figura son otres
que en si no resulten descriptivos del destinoc del
producto: alimentacién para bebés.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADG EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisién 27/79. - Gerber Products Com-
pany. - 22 de warzo de 1979 - Unanimidad de wo-
tos. - Ponente: Guillermo Guzmén Orozceo,

MARCAS DESCRIPTIVAS, -Cuando el articulo 91, fraccidn
V, de la Ley de Invenciones y Marcas, prohibe el re-
gistro de denominaciones descriptivas como marca,
trata de proteger a los comerclantes de la competen-
cla desleal. De manera que si se qulere registrar
como marca una palabra, o dos, o mis, que describen
el producto que se trata de amparar, o sus caracter{-
ticas, la marca pretendida no es registrable, Es de-
cir, no procede el registro si se trata de una expre-
sidn puramente descriptiva, en los términos sefala-
dos, sin algin elemento substancial de diferencia-
cidén, por lo que es una expresidn que todos los fa-
bricantes y comerciantes de productos simllares tie-
nen derecho a usar en sus etiquetas y publicidad,
Asf, la expresldn "extra suaves", referida a cigarri-
1los y productos del tabaco, no es registrable, pues
la expresidn equivale a decir "muy suaves" o ex-
traordinariamente suaves", ‘v esC no €5 Was Que una
descripcién de las caracteristicas de ciertos produc-
tos del tabaco, sin elemento diferenciador algunc, y
par tanto es una expresién que todos los competido-
res tienen derecho a usar.



PRIMER TRIBUNAL COCLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCULTO.

Amparo en revisién 434/79, - Empresas la Moderna,
S.A. - 28 de septlembre de 1979 - Unanimidad de
votos. - Ponente: Gulllerme Guzmin Orozco.

MARCAS DESCRIPTIVAS,-Una matca serd descriptiva cuan-
do describa aiguna de las cualidades del producto,
aunque no las describa todas, o cuando describa algu-
no de los productos que se pretende amparar con la
marca, aunque no los describa a todos. Pero cuando
la marca tiene dos palabras o elementos, y wuno es
descriptivo en esos términos y el otro no lo es, y
cuando ese otro elemento es bastante importante por
s{ mlsmo para Introducir en la marca un elemento que
la diferencla, esa marca sf es susceptible de regis-
tro, en términos de los articulos 90, fraccién I, y
91, Fraceién V, de la Ley de Invenciones y Marcas,
de manera que la palabra o elemento descriptivo pue-
de ser utilizado por todos los competidores, pero no
as{ la marca compuesta en su integridad, que sélo po-
drdi ser usada por la propietaria. En el caso, la
watca "CHERRY MARNIER'" contiene dos elementos, el
primero de los cuales es descriptivo de la naturale-
za del producto, pues aunque la labra “cereza" no
describa a todos los licores alcohdlices, es eviden-
te que si viene a secr deseriptiva de un licor de ce-
reza. Pero al mismo tiempo la marca tiene el elemen-
to '"MARNIER", que debe considerarse como parte de la
marca misma, la que se debe analizar en su conjun-
to. Y ese segundo elemento si resulta importante y
diferenciador del producto. Es manifiesto que cual-
quier fabricante de licor de cereza podra usar la ex-
presidn "cereza" o "cherry", pero sélo la quejosa po-
drd usar la marca "Cherry Marnier". Es decir, la pa-
labra '"MARNIER" es parte inseparable de la marca de
la quejosa, y basta para diferenciarla, sin impedir
que otros competldores usen 1la expresion v \ i
con algin otro elements diferenciador, Lo que no se-
rfa aproplable como marca, por ningin fabricante se-
ria la palabra "CHERRY" scola, comc tampoco lo seria
la palabra "CEREZA" alslada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisién 487/79. - Societé des Produits
Marnier Lapostolle, - 5 de septicumbre de 1979 -
‘Unanimidad de votos. - Ponente: Guillerwo Guzmin
Orozco.
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CASDO

INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

* El titular de la marca TUTSI registrada en 1a clase 46 de la
clasificacién oficial solicitd, ante la entonces Direccidén General de
Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnolégico, la declaracién administra-
tiva de nulidad del registro marcario No. 244403 "FRUTSI y Diseiio" con

fundamento en dos causales:

1, La evidente confusién fonétlca entre TUTSI y FRUTSI (artficu-
lo 147 fraccién VI en relacidn con la fraccién XXII del arti-

culo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas); y

2, La deseriptividad de 1la marca debido a la caprichosidad del
elemento nominal y a la evidente descriptividad del elemento
figurative que la forma (articulo 147 fraccién I en relacién

con la fracclén V del artfculo 91 de la Ley de Invenclones y

FRETSI

Marcas).
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Estudiados los conceptos hechos valer por la solicitante, la au-
toridad marcaria resolvié nulificar dicho registfo marcarlo con funda-
mentc en la segunda de las causales, este es, con motivo de la descrip-

tividad del disefio que conforma la marca en conflicto.

INSTANCIAS JUDICIALES.

* Inconforme con la anterior resoluci6n la titular del regis-
tro wmarcario declarade nule promovid Juiclo de Amparo ante el C. Juez

Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

Estudiados las agravios hechos valer por la quejosa, el juzgador
resolvid concederle el amparo y proteccidn de la justicia federal, con
apoyo en la slguiente tesis: "Se consfdera fundado y suficiente para
otorgar a la parte quejosa la proteccién federal solicitada, el argumen-
to hecho valer en el sentido de que la marca “FRUTSI y Disefio" no es
descriptiva de los articulos que ampara, toda vez que el reducldo tama-
flo del disefio que se aprecia en la parte superior de la letra "U" con-
sistente en una manzana, una naranja y una guayaba provoca que pase
realmente inadvertido al pdblico consumidor, independientemente de que
la marca en cuestidn no se compone (nicamente del wencionado diseho, si-
no que se encuentra unido al vocablo FRUTSI que en su conjunto adquiere
un significado distintivo propio que no describe los productos que ampa-
ra. Debe tenerse tamblén en consideracidn que la marca aludida se re-
serva la propiedad del uso de la denominaclén FRUTSI y Disefio comple-
tos, ¥ no el uso particular del disefio, para proteger allmentos y sus

Ingredientes de la clase 46 de la clasificacidn oficlal, allmentos e in-
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gredientes que no solamente pueden provenir de una naranja, una manzana

© una guayaba,..",

* Inconformes con la sentencia dictada en el juiclo de garan-
tias interpusieron el Recurso de Revisidn la autoridad responsable y la
tercera perjudicada. Tacd conocer al Primer Tribunal Coleglado en Mate-
ria Administrativa del Primer Circuito quien resolvié REVOCAR la resolu-
cién recurrida negando =] amparo y proteccidn de la Justicla de 1a
Unidn a 1a quejosa, titular del reglstro marcario declarade nulo, en
vireud de que el Ad quem considerd que “1a palabra "FRUTSI" por su foné-
tica da la impresién de referirse a fruta y el disefio colacade en la
parte superior de la Jetra '"U" de dicha dencminacién claramente repre-
sénta una naranja, yuma manzana y una guayaba con tres hojitas que le
sirven de base por lo que es claro que la @arca en conflicto carece de
todo caricter distintivo pues tanto la palabra comc el disefio resultan
obvlas de la natursleza misma del producte, por lo cual no procede su
registro, pues no serfa una prictica comercial correcta reservar para
uso exclusivo de 1la quejosa, la marca objeto del juiclo, ya que en una
sana competencia comercial todos los competidores que fabriquen produc-
tos de la clase 46, tendrén wl mismo derecho de usar semejantes figuras
sin Incurrir en imitacion de marca. Ademis basta con que se describa
uno 3610 de los productos que ampara la clase en cuestldn para que se
cumpla la prohibiclién contenids en la Fraccidn V del articulo 51 de la

i.ey de Invenciones y Marcas,..".

2.6, Letras, Nimeros y Colotes Alslados.
" La Fraccidn VI del multicitado articule %1 dispone:
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No son registrables como marca: “VI.-Las letras alsla-

das, los nGmercs y los colares aislados, & menos Que

estin coabinados o acompafisdos de elemsatos tales co-

w0 signos, disefios o denominaciones, que les den un

cardcter distintivo. Se considera nimero aislado, el

sto por uo o sis digitos erpressdos mmérice-~

ments o con letra.™

La presente prohibicidén resulta bastante clara y se refiere a la
ineficacla de los colores, letras y nimeros aislados para constituir vé-
lidamente warcas, ya que como posteriorsente lo reconoce implicitamesnte
el legislador, los mismos carecen de cuiio distintivo, puesto que prevé
la posibilidad de su registro mediante la inclusidén de otros clementos

que le dan la distintividad que de suyo no poseen.

Resulta evidente que el Estado no puede reconocer y garantizar
un derecho exclusive sobre cualquier letra del alfabeto en forma alsla-
da, ya que las alsmas son de! deminio piblico y, por tanto, de uso 1li-
bre, a wenos qus la letra se acompafie do alguna particularidad denoaina-
cién, disefio o signo g le den un cardcter distintivo.

Igual tratamiento reciben los nimeros alslados los cuales, para
mayor precisién, el proplo legislador describe cowo compuestos por unc

o wuds digitos, bien expresados en forwa humérica o nowinativa, lo cual

resulta evidente y chjetivo.

Finalmente, los colores aislados tampoco son susceptibles de
apropiacién exclusiva a no ser que se encuentren combinados entre sf,
adiclonados o formando parte de algin disefio, signo o denominacién adi-

cignal. Por consiguiente, puede resultar un signo plenawente distinti-
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vo la combinacién de diversos colores representada de tal modo que per-
mita reconocer el producto, lo cual puede lograrse por la cowbinacidn
en s{ misma, que sea lo suficientemente original, por la distribucién
de los mismos en la envoltura o empaque del producto o, por la splica-
cién de los colores en partes determinadas sobre el producte. Lo ante-
rior significa que en la factibilidad de utilizar los colores como sig-
nos marcarios intervienen los elementes de forma, combinacién, disposi-

ci6én y situacidan.

Al respecto, se puede citar el sigulente criterio:

MARCAS, REGISTRO DE CQUALQUIER COMBINACION DE COLO-
RES.-Procede el registro de cualquier combinacidén de
colores, y hasta el de un sole color, si la marca
consiste en un color acompafiado de cualquier signo
que le dé un cardcter particular y distinto, de con-
foroldad con el artfculo 105, fracciédn V, de la Ley
de la Propiedad Industrial.

Amparo en revisién 800%/57. - Parke Davis and
Company. - 10 de wmarzo de 1560 - 5 votos. - Po-
nente: Felipe Tena Ramirez,

Lo anterlor se ejemplifica con las marcas registrad'as reproduci-

das a continuacién:

" Marca reglstrada en la clase 42 de la clasificacién
.. ’- reglamentaria que se refiere a tejidos de punto, malla

- y telas.
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Marca registrada para amparar ? .i
vestuario con exclusién de cal-

zado (clase 39).

Marca registrada en la clase 66 de la clasificacidn
reglamentaria que se reflere a servicios de alojamiento

y comida,

Marca reglstrada en la clase 56
de la clasificacién reglamenta-
ria que se refiere a la adminis-

traclén y operaclén de empresas.
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-
7. Escudos, Banderas y Emblemas de Paises o Denominaclones
y Siglas de Organizaciones Oficiales.

La correspondiente Fraccidén VIL del articulo 91 objete de anili-
sis en el presente trabajo dispone que:

No son registrables como marca: "WII.-Las que reproduz-
cah o lmiten sin autorizacidén escudos, banderas y ea-
blemas de cuslquier pafs, Estado, Mumicipie o divisio-
nes polfticas similares, asf{ como las denominaciones y
siglas de organizaciones internacionales, gubernasenta-
les, intergubernamentales, no gubernamentales o de
cualquier otra organizacién reconocida oficialmente,
as{ como la designacién verbal de los mismos."

Los signos a que se refiere esta fraccién no son registrables,
no por carecer de capacidad distintiva puesto que generalmente la po-
seen, sino porque adolecen de otro requisito que es la licitud, ya que
contravienen la salvaguarda del interés piblico consagrade expresasente

en leyes de orden piblico de ebligatorio acatamiento.

S5in embargo, segin se desprende de la propia dlspos:icién. la pro-
hibicién no es absoluta, puesto que la ilicitud de su registra o de su
empleo radica en 1a falta de la autorizacidn que nc:es#riamente debe ex-
tender la entidad facultada para ello, aunque ello ses remoto en virtud
de la propla naturaleza de estos signos que representan la soberanfa y
sentimlentos nacionales y que eventualmente poseen catacteristicas apro-’
piadas para amparar mercaderias que han_de transitar en el comercio y

con las que se ha de especular.
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La Ley de Invenclones y Marcas dispone que quien utilice como

marca estos signos comete una infraccién administrativa que puede ser
sancionada con multa, clausura temporal hasta por noventa dias, clausu-
ra definitiva o arresto administrative hasta por 36 horas; con indepen-
dencia de las conductas delictivas en que incurra al aspaco de otros or-
denaplentos legales y de la responsabilidad civil que se le pueda Fin-

car.

La anterior prchibicién se corrobora con el Convenio de Paris
(Articulo 6 ter) el cual constituye Ley Suprema en nuestro pafs por ser

mniembro de dicho instrusento internacfonal,

Consideramos que la presente fraccidén no requiere comentarios
adicionales en virtud de que en la prictica sarcaria nacional resulta

de escasa aplicacién,

2.8. Signos o Punionss Oficlales de Control y Garantla.

, La Fraccién VIII del multicitado precepto legal seilala que:

No son registrables como marca: “VIII.-Las Que Tepro-
duzcan o imiten signos o punzones oficiales de control
y garantfs adoptados por el Estado, sin autorizacidn
de 1a autoridad competente."
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De conformidad con la redaccidn de la presente fraccidn puede de-
ducirse que los signos o puntones oficiales de control y garantia, regu-
lados en su mayorfa por la Ley Federal sobre Metrologfa y Normallta-
cién, pueden constituir vélidamente marcas si se cuenta con la autorlza-

cidén carrespondients, lo cual resulta bastante remoto e inapropiado.

A la presente prohibicidn resultan aplicables los argumentos y

comentarios vertidos al anallzar la fraccién VII del articule 91 de la

- Ley de invenclones y Marcas.

2.9, Medias Oficlales de Pago Naclonales o Extranjeros.

La Fraccldn IX del articulo 91 que consagra esta prohibicidn, re-

za de la siguiente sanera:

No son registrables como marca: "IX.-las que reproduz-
cah o imiten monsdas, bjiletes de bancos y otros se-
dlos oficiales de pago nacionales o extranjeros o las

monedas cenmesorativas,”
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La presente fracciénm constituye una innovacién en nuestra actual
ley motivada seguramente por ia experiencla misma de la existencla de
personas que marcaban sus productos con la teproduccién [ntegra o par-

cial de los diseinos de monedas o billetes,

.

Resulta evidente que esta prohibicién encuentra su justificacién
en la ilicitud del otorgamiento de un registro de esta naturaleza, en
virtud de un interés predominante y de cardcter piblico apoyado en la
propia economla nacional e, inclusive, sundial ¥ en que indudablemente
se harfa creer al consumidor que los productos o serviclos as{ marcados
tienen una procedencia o aval oflicial puesto que es de todos sabldo que

1a emisidn de 1a moneda y de los billetes compete actualmente en exclu-
siva al Estado,

Finalmente, cabe mencionar que la presente disposicién no prevéd
una posible autorizacidn o consentialento por parte de la autoridad com-
petente sin que se haya constatado que ello se deba a uns omisidn lnvo-

luntaria o, en su defecto, voluntaria.

2,10, Condecoraciones, Medallas u Ottos Premlos.

La Fracclén X de articulo 31 de la Ley de Invenciones y Marcas

expone que:
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No son registrables como marca: “X.-Las que. reproduz-
can o imiten condeccraciones, medallas u otros premios
obtenidos en exposiciones, ferlas, congresos, eventos
culturales o deportivos reconocidos oficialmente."

El uso de dichos signos o distinciones honorificas por un terce-
ro constituye una Infraccién administrativa (articulo 210 fracclén
VIIl) a la que corresponde cualquiera de las sanciones administrativas
previstas en el articulo 225 de la Ley {anteriormente enunciadas)
debido a que personalmente no la adquiridé, sino que constituye una re-

compensa o reconocimiento exclusivo y personal de su titular,

Al igual que la fraccién anterlor, la presente prohibicién ne
prevé el consentimiento expreso por parte de la autoridad competente,

stn que se evidencie una razén especifica que justifique tal omisidn.
2.11. Nombres, Seudénimos, Firmas, Sellos y Retratos,

la disposicidn legal que consagra esta prohibicidén es la Frac-
cién XI de artfculo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas que reza:

No son registrables como marca: "XI.-Los nombres, seu-
dénimos, firmas, sellos y retratos de personas, sin
consentimiento de los interesados o, si han £allecido,
de sus ascendientes o descendientes de grado mds préxi-
[ R i
Resulta evidente que la presente prohiblcién encuentra su justi-
flcacién no en el hecho de que estos signos carezcan de capacidad dis«
tintiva, simo en la ilicltud de su a'dopcién por un tercero que no goce
de un derecho personal y esencial sobre tales signos ligados a 1a perse-

nalidad de cada individuo,
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En efecto, el nombre es un derecho personalf{simo, esencial a la
persona humana, inalienable e Imprescriptible, dotado de una naturaleza
privada, aunque con una tutela de caricter plblico, en virtud de que el
individuo es 1a unidad fundamental de la vida soclal y jurfdica y, por
tanto, la proteccién de su nombre entrafia, odemis de un interés indivi-
dual de la persona humana que goza del derecho de afirmar su propla in-

dividualidad distinguiéndola de sus semejantes, de un interés social.

_Por consiguiente, al constituir el nombre un derccho inherente a
la persona que la individualiza, la misma puede disponer de é1 para,
entre otras cosas, destinario a distinguir productes o servicios con la
salvedad de que {rn se encuentre registradc como wmarca un homdnimo y
para oponerse a que un tercetro lo utilice cualquiera que sca el fin u

objetiva.

En este sentido el articulo 133 de la Ley de la Materia dlspone

YARTICULO 133.-A ninguna persona ffsica o moral podra
negarse el derecho de aplicar su nombre propic a las
productos que elabore o distribuyz o a los serviclos
que preste, con tal que lo aplique en la forma en que
esté acostumbrado a usarlo y que tenga caracteres gque
1o distingan claramente de un homénimo ya registrado co-
mo marca; ni el de un nombre comercial, siempre que es-
té publicado en los términos de esta Ley, con anteriori-

dad a la fecha legal de una marca en que apateica esc
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nombre. Tales supuestos no obligan a la Secretaria de
Comercio y Fomente Industrial a conceder el registro co-

o marca."

En consecuencia, el nombre de que habla la fraccién XI del arti-
culo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas es el que notmalmente se cali-
fica con el atributo de "civil" y que se encuentra compuesto por el nom-
bre strictu sensu {nombre propio o de pila} y el apeliido (nombre de fa-
milia o patronfnico_). cuyo uso como marca por el propio titular se en-
cuentra Gnicamente condicionado a que se aplique en la forma en que se
estd acostumbrado a usarlo y gque no exista un hombnimo registrado o, de
existir dste, que se le envista con caracteres especlales, diferentes y
distintivos que lo diferencien objetivamente de la anterioridad existen-

te,

Por cuanto a un tercero que desee registrar como marca el nombre
de otra persona, la Ley exige que aquél obtenga el consentimiento de la
persona interesada y si ésta ha fallecido, de sus ascendientes o descen-

dientes en grado mis préximo.

La actual redaccién de esta fraccidén se limita a seflalar que el
consentimiento correspondiente, en caso de que el interesado hublese fa-
1lecido, se obtenga de sus ascendientes o descendlentes mis préximos
sin aclarar hasta que grado pueden ser éstos y si el consentimiento se
ha de recabar de todos elles o de alguno, en cambio, la predecesora Ley
de 1942 sefialaba que el consentimiento deberfa ser otorgado por los pa-

rientes del interesado hasta el tercer grado.
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Entre la doctrina se ha discutido si dentro da la acepcién de
'"nonbre™ a que se refiere esta fracciépn, se deben incluir los nombres

comerciales de terceras personas,

Existen autores que responden esta cuestidén en sentldo afirmati-
vo, sin embargo, consideramos que tal acepcidén se refiere exclusivamen-
te al nombre civil de la personas flsicas, ya que el nombre comercial
es de naturaleza distinta, puesto que constituye el signo adoptado por
los comerclantes para distinguir sus negoclios o establecimientos y, por
tanto, 5u proteccidn se encuentra limitada por su propia funcién que sé-

lo debe ser asegurada frente a sus competidores.

En consecuencia, dnicamente podrdn quedar comprendidos en esta
disposicidn los nombres comerciales en la medida en que éstos coincidan
con el noabre de una persona fisica, supuesto en el que el impedimento
deriva, no de la circunstancla de la protecclén que morece el nombre co-
mercial como tal, sino precisamente del hecho de que se trata de un nom-

bre civil.

Ahora bien, el precepto en estudio se refiere, en segundo térmi-
no, a los seuddnimos que son los ilamados nombres de arte, adoptados,
falsos o ficticios que sirven para designar e individualizar la persona-

1idad en una determinada esfera de accidn.

El seuddnimo es un nombre libremente asumido por el indlviduo pa-

ra esconder su personalidad, a diferencia del nombre civil en cuya ad-
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quisicidn, eleccién y Foruacion generalmente no participa el propio in-

dividuo.

Nuestra Ley de Invenciones y Marcas hace referencia al seuddnimo
como un signo capaz de constituly tma marca que puede ser empleada por
un tercere st cuenta con el consentimiento del interesado o de sus as-

cendientes o descendientes mis priximos.

La similitud del seuddnimo con el nombre, en lo que ataffe a su
funcidn identificadera, permite concluir que aquél constituye una espe-
cle de éste lltiac ¥, por tanto, un derecho de la personalidad que reci-

be el misao tratamiento juridico.

Por lo que se refiere a firmas y sellos la presente disposicidn
también exige el consentimiento o autorizacidén del lateresado o de sus
ascendientes o descendientes s éste hublese fallecido, puesto que am-
bos revisten tasbidn una funcidn identiflcadora de trascendencla al

conseitulr la representacién grifica del distintivo de la persona.

Finalsente, la fraccidén en concreto dispone que tampoco &5 admi-

sible un signo que consista en el retrata de una persona sin el consen-

timiento de ésta,

Se considera que el derecho a la propia lmagen es de naturaleza
esencial y se encuentra comprendidoe en la esfera de la lntegridad moral

o deracho de honor, por lo que lo que la presente prohibicién pretende,
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es evitar un posible perjuicio al decoro o a 1la reputacidén del indivi-
duo,

En efecto, el derecho a 1a propla imagen goza de wuma proteccidn
absoluta de manera que no se puede usar una imagen o retrato ajens, en
nuestro caso, como warca, si no so goza con el consentisiento respecti-
vo, lo que se deriva de la tutela necesaria que las leyes brindan a bie-
nes y atributos de la persona humana estrechamente ligados a la esfera

fntima del sujeto.

Scbre 1o que se ha comentado al analizar la presente fraccién es
tan inflexible la proteccidén, que la Ley Federal sobre el Derecho de Au-
tor la hace mis amplia al consagrar como una conducta delictiva la re-

produccidén de obras protegidas si\n el consentimiento de su titular,

Nuestra propla Ley de Invenciones y Marcas tipifica como infrac-
cifén administrativa la contravencién de la disposicién consagrada en la
presente fraccién (artfculos 210 fraccién VIIL y 225) con la consecuen-

te jmposicidn de las sanciones administrativas ya comentadas.

La presente disposicidn se ha interpretade y aplicado por nues-

tros tribunales de la sigulente manera:

MARCAS, VALENZUELA NO ES DENOMINACION REGISTRA-
BLE.-Es evidente que Ia simple pronunciacién del vo-
cablo Valenzuela haria entender, o creer, que la mar-
ca propuesta constituida por este vocablo se liga en
patrocinio al deportista mexicano Fernando Valenzue-
la, cuya fama y notorio prestigio en el deporte son
ampliamente conocidos y harfa también, en consecuen-
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sumidotr de los productos que pretende el solicitante
amparar en relacidn a otros de otras wmarcas, sin es-
tar su uso autorizado por el mencionado beisbolista,
que es propia y esencialmente la materia protegida
por el articulo 91, fraccién XI, de la Ley de Inven-
ciones y Marcas. Por otra parte, sl bien es verdad
qua ol apellido no constituye, por s{ mismo, el nom-
bre juridicamente definido, sto que el dato de
tdentidad de las personas esta formado por &ste (nom-
bre patronimico) y acompafiado del nombre (nombre de
pila), resulta innegable que para Jos efectos a que
se refiere la norma legal en cuestién, el nombre pa-
tronimico forma parte del nombre jurfdico, e inclu-
50, puede substituirlo, toda vez qua la {dentifica-
cién de una persona {sobre todo de reconocida Fama y
méritos piblicos) muchas veces resulta ais conocible
por su nosbre patronimico que par el llamado nombre
de plia; como, potr ejemplo, es mis usual identifjcar
y conocer con precisién los pombres de Pasteur, De
Vinci y Einstein, aun sin propercionar sus noabres
de pila, sin que nadie dude que la cita de tales ape-
11idos se refiere a un cientffico, a un pintor y a
un fisico renombrados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADD EN MATERTA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Asparo en revisién 116/83. - Carlos Kably - 14 de
junio de 1983 - Unanimidad de votos, - Ponente;
Samuel Herndndez Viazcédna, :

MARCAS, REGISTRO PROCEDENTE DE LAS, SI SE AIMCE, SIN
PROBARLO, QUE SE TRATA DE UN NOMBRE FAMOSO.-No se
surte la hipdtesis de la fraccldn XI del artfculo 91
de la Ley de Invenciones y Marcas, con la sola afir-
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macién de que Vidal Sasson es el noubre de un peina- -

dor famoso, ya que tal circunstancia no constituye
un hecho notorio, en téminos del articulo 88 del Cé-
digo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacidn
supletoria, sino que debieron haberse aportado ele-
mentos para acreditar indubitablemente la fama de
es5a persona, ¥y no s6lo concentrarse a afimmar subje-
tivamente que es muy conocida; en este aspecto con--
viene sefialar que podria ser negado el registro de

se trata, incluso sin prueba alguna al respecto,
ni se reflera a2 un hecho notoric como lo pueden ser
en nuestro medic las marcas ''Zaga', "Raleigh'', '"Jean
Pierre, "Clemente Jaques', etc., pero traténdose de
una circunstancia no tan notoria e Incluse circuns-
crita a ciertas personas del sexo femenino y relacio-
nada con la actividad de arreglo del cabello, no pue-
de declrse que se trate de un hecho notorlo, méxime
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si en el caso los artlculos que la solicitante desea
amparar con la marca Sasson, nada tlenen que ver con
los peinados.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Aspare en revisién 1B04/82, - Creaciones Kena,
S.A. - 16 de marzo de 1933 - Unanimidad de votos.
- Ponente: Luis Tirado Ledesea.

N

2.12, Titulos de Obras, Personajes Ficticios o SimbSlicos y
Persons jes Husanos de Caracterizacién.

La Fraccién XI1 del precepto objeto de estudio en el presente ca-

pitulo consagra esta prohiblcidn al dispaoner:

No son registrables como marca: "XIIl.-Los titulos de o-
bras literarias, artisticas o clentificas ¥y los petso-
najes ficticios o simbSlicos, salvo con el consenti-
aiento de su autor, cuando conforme a la Ley de la ma-
teria, este mantenga vigentes sus derechos; as{ comoc
los personajes lumanos de caracterizacién, si no cuen-
ta con su conformidad."

Esta disposicidn constituye una tnnovaclén, en relacién con la
Ley de 1942, producto de frecuentes y creclentes pricticas de piraterfa
que es menester extirpar, a efecte de dar origen a una competencia .

comercial sana y equitativa,
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La fraccién transcrita dispone gque para que un tercers pueda mar-
car articules del comercio o prestar servicios bajo titulos de obras 1li-
terarias, artisticas o cientificas o bajo nombres de personajes sean es-
tos ficticlos, siwbdlicos o humanos es menester obtener un consentimien-
to por parte de su autor o de la persona que caracteriza el personaje

humano en cuestidn.

Sin embargo, el mismo precepto seflala que tal consentimiento re-
sulta pecesario Gnicamente st a la luz de la Ley de la materia el autor

conserva vigentes los derechos.

La "Ley de la materia" a que se refiere esta disposicién es, en
concreto, la Ley Federal de Derechos de Autor que regula los derechos
intelectuales, previniendo que sdlo determinadas instituciones requie-
ran ei registro como constitutivo de derecho, como es el caso de los
personajes, los titulos de publicacjones perifdicas y las caracter{sti-
cas grificas originales de dichas publicacionss las cuales necesitan,
para ser protegidas, del otorgamiento por parte de la Direccidn General
del Derecho de Autor de la "reserva al uso exclusivo' de las mismas.

(Artfculos 24, 25 y 26}.

Sin embargo, la rescrva correspondiente no prc'»duce efectos inde-
finidos, puesto que debe ser objeto de cowprobaciones para evitar la de-
claratorta de lnexistencla correspondiente y es por ello que la legisla-
cién marcaria exige que el titular conserve vigentes estos derechos pa-
ra que pueda otorgar el consentimiento respective y, en su caso, esté

facultado para ejercitar accién legal en contra del usurpador.
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C A SO

% Se solicité el registro de la marca "HOLMES § WATSON y Dise-
fio" para amparar servicios prestados a través de restaurantes de la cla-
se .66 de la nomenclatura oficial. Una vez efectuados los exdmenes de
novedad y administrative correspﬁndlentes la Dficina de Marﬁas notificéd
al interesado 1a objecién al registro de su marca con fundamento en la

Eraccion XI1 del articulo 91 de la Ley de Invenclones y Marcas.,

En tlempo, el apoderado del sclicitante argumentd la necesidad
de desestimar 1a objecidén de referencia, en virtud de que SIR ARTHUR CO-
NAN DOYLE autor de los famosos perscnajes Holmes y Watson, murié en
1930 por lo que conforme a la Ley Federal de Derechos de Autor al haber
eranscurrido mis de 50 afos de su muerte, el derecho de uso y explota-

cién de los mismos ya pasé al dominio piblico.

Actualmente este asunto se cncuentra pendiente de résolucidn por

parte de la ahora Direccidn General de Desarroilo Tecnolégico.
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2,13, Palabras Extranjeras (Derogada)}.

Originalmsente, la Ley de Invenciones y Marcas actualmente en vi-
gor consagrd esta prohibicién que fue derogada por Decreto de 2% de di-
cieabre de 198 publicado ¢n el Diarlo Oficial de 16 de enero de 1987,

que rezaba de 1a manera siguiente;

No son reglstrables como marca: "XIII.-lLas palabras sim-
ples o compuestas de lenguas vivas extranjeras y las
construidas artificiosamente de modo que por sy grafis-
mo y fonética pareican vocas extranjeras, cuando la mar-
ca se solicite para aplicarse s articulos o servicios
que el solicitante produzca o preste exclusivasente en
el pafs o en cualquier otro pals de habla espsfiols,”

La razén de ser de la presente disposicidén se debld al deseo de
evitar el efecto extranjerizante, de marcas compuestas por vocablos de
lenguas no nacionales, sobre el consumidor quien creeria estar adqui-
riendo un producto proveniente de otro pals, asi como para evitar una
supuesta degeneracién del lenguaje o, como Se sefiald en la correspon-
diente exposicién de motivos Mel uso de marcas extranjeras (o extranje-
rizantes) en los pafses de menor desarrollo constituye para ellos un
nuevo vinculo de subordinacién y um Instrumento de colonizacién no solo

econdmico sino social y cultural',

La presente disposicién did lugar a diversas y muy variadas con-
troverslas y arbitrariedades entre las que se cuentan ¢l hecho de que
se cre6é uma situacién de privileyio para empresas con establecimientos
en México y en un pafs extranjero de habla no espaficla, las cuales po-
dfan obtener estos reglstros sin mayor problema, con la consecuente dis-

criminacién a solicitantes naclonales.
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Adenis, el hecho de que se le concedlera a la autoridad facultad

para negar marcas que a su juicio fuesen denominacicnes que por su cons-
truccidn artificlosa parecieran voces extranjeras, la invistié de alcan-
ces subjetivos de aplicacién infinitos y, desde luego, muy peligrosos

seglin pudo comprobarse en la prictica marcaria.

Lo clerto es que aunque esta disposicién podria entenderse diri-
gida a proteger al consumidor de un engafio sobre la procedencia de los
preductos marcados impidiendo les perjulcios que con tal error podrfan
ocasionarse a la industria naclonal, tal f£in puede alcanzarse por otros
medios como lo es el correcto y estricto control del etiquetado que en
forma clara, ostensible y precisa, deba sefialar la procedencia del pro-

ducto.

Por consiguiente consideramos como un acierto del legislador, ne-
cosario para el sano desarrollo de un mercado competitivo, el haber de-

rogado 1a presente Eracciénm.

Entre los criterios surgidos durante la vigencla de la presente

disposicidén encontramos los sigulentes:

MARCAS, ARTICULO 91, FRACCION XIILI DE LA LEY DE IN-
VENCIONES Y MARCAS. LA DENOMINACION BRIZZA NO ENQUA-
DRA EN LA PROHIBICION CONTENIDA EN EiL.-El articule
91, Fraccidén XII1, de la Ley de Invenciones y Mar-
cas, contempla dos hipdtesis: 1° Que no puede regis-~
trarse como marca la denominacidén que coeprende pala-
bras simples o compuestas de lenguas vivas extranje-
ras, ¥ 2° Que no puede registrarse como marca la de-
nominacidn construlda artificiosamente, de wodo que
por su grafismo y fonetica parezca una voz extranje-
ra. El mismo articulo limita su camps de aplicaclédn
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seflalando que operari la prohiblcidn en &1 contenlda
cuande la marca que se soliclte sea para aplicarse a
articulos o servicios que el solicitante produzca o
preste exclusivamente en el pais o en cualquier otro
pais de habla espafiola; interpretando el precepto le-
gal en comento, se entiende que la prohibicidn de re-
gistrar marcas que tengan las caracteristicas sefiala-
das, obedece a una doble Finalidad: prevenir que se
tnduzca a error al piblico sobre la procedencia de
los productos que ampara la marca (ya que se podria
pensar por el noambre de la marca que el producto que
.'I.e)adqu ere des de procedencia extranjera y no del pa-
sj, e | ir los perjulcios que con tal error pue-
den ocasntlgfuarsa a ﬁe ndust.rlnqunaclonal. Esto pes.
que dicha fraccidén del articulo 91 de 1a Ley de In-
venciones y Marcas tiende a evitar el usc de la-
bras de lenguas vivas extranjeras que puedan hacer
caer en error al consumidor de que el producto que
se adquiere no es nactonal, y que pudiera ser victi-
ma de mna equivocacién al estimar que un producto,
por llevar un nosbre extranjero, o de apariencia ex-
tranjera, es de superior calidad que el que lleva un
noabre en ldioma espafiol. En el caso adquiere vital
importancia que el término BRIZZA tenga similitud
con la palabra BRISA del idioma castellano, pues es-
to ocasicna que no parezca una vor extranjera, sino
que parece una composicién caprichosa de la palabra
brisa, y por tanto, no induce a error al piblico con-
simidor scbre la procedencia de los productos que
trata de amparar, ¥y en consecuencia es perfectamente
registrable.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisién 1023/81, - Aparatos Eléctricos
de Chihuahua, S.A. - 31 de agosto de 1981 - Unani-
widad de votos. - Ponente: Genaro David Géngora
Pimentel,

MARCAS, PALABRAS EXTRANJERAS.-El articulo 91, frac-
cién XI11, de la Ley de Invencliones y Marcas, osta-
blece que no son registrables como marca las paia-
bras compuestas de lenguas vivas extranjeras cuando
1a marca sec solicite para aplicarse a artlculos o
serviclos que el solicitante produzca o preste exclu-
sivamente en el pafs. La interpretacién de ese pre-
cepto hace pensar en que se trata de evitar el enga-
fio al consumidor, por una parte, cuando se le hace
creer que se trata de un producto ¢ de un servicio
extranjero cuyas cualidades son superiores a los na-
cionales, por razones de naturaleza o de tecnolo-
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gfa. Perc por otra psrte sc debe pensar que se tra-
ta, también, de crear o de proteger el prestigio de
los productos y serviclos nacionales. Es de suponer-
se que o] legislador (pensando en #1 interés nacio-
nal ¥y no en el interés individual del comerclante)
ha estimado que no es conveniente para el prestigio
de los productos y serviclos nacionales que les
un aura extranjera, come si ello implicara uma mejor
calldad., Luego si no hay razén alguna vdlida para
la extranjerizacién de la marca, el legislador ha
querido evitar su registro. Y si en una marca com-
puesta de dos palabras, una de ellas, la que resulta
mis caracteristica, la que forma el elemento mis im-
portante de la marca, es extranjera, y se trata de
registrarla para aplicarla a servicios que se han de
prestar exclusivamente en el pals, opera la prohibi-
cién legal para el registro. Como lo es, por ejem-
plo, la marca "Coleccidn Marke", para asparar setvi-
clos dwublicldﬂd y comunicacién que han de grestar-—
se en México, por todos los medios de difusién y co-
municacién.

PRIMER TRIBUNAL COLBGIADD EN MATERIA AIMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparc en revisién 801/75. - Promociones Editorla-
les Mexicanas, S.A. de C.¥. - 17 de octubre de
1979 - Unanimidad de votos. - Ponente; Guilletmo
Guzain Orozco.

2,14, Denominaciones Geogrificas.

El artfculo 91 de !a Ley de Ilnvenciones y Marcas en su Fraccién

XIV dispone que:

No son registrables como marca: "XIV,-Las denominacio-
nes geogriéficas, proplas o commes, asi como los genti-
licios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la proce-
dencia de los productos o serviclos y puedan originar
confusién o error eh cuanto & su procedencla, as{ como
las denominaciones de poblaclones o lugares que se ca-
ractericen por la fabricacidén de ciertos productos, pa-
Ia amparar estos, excepto los nosbres de lugares de
groplodad particular, cuando sean especiales e incon-
limdlbles Yy se tenga el consentimjento del propieta-
rio™.
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La presente fraccién fue objeto de reforwas para incluir la se-

gunda parte de la aisma que aclard una omisidn que provocé terribles
controversias, La justificacién de su existencia, radjca en el interés
del Estado de evitar engafios a los consumldores, particularmente, sobre
el origen o procedem:ia de los productos o servicios que se han de ampa-

rar con la marca, la cual debe ante todo ser veraz.

Ahora bien, la presente prohibicién se enfrenta ante una dificul-
tad de cardcter técnico que radica en determinar los alcances del voca-
blo "geogrificoe'. Al respecto el Diccionario de la Lengua Espaiicla de
la Real Academia Espafiola, define el término "geogrifica" como pertene-
ciente o relativo a la geografia y "geograffa" ciencia que trata de la
descripcién de la tierra existiendo, por consiguiente, geograffa botdni-
ca, fi{sica, hlstdrica, linglfstica, politica, zoolégica, etc. como espe-

cies de aquel género.(24)

Sin embargo, la wayorfa de los signos marcarios que encuadran en
1a presente prohibicién se refieren mis cosunmente a ubicaciones terri-

torlales como palses, estados, wunicipios, ciludades, localidades, etc.

Ahora bien, es menester aclarar que, al igual que diversas dispo-
siclénes de las ya analizadas, la presente prohlibicién no es categérica

ni absoluta, puesto que una denominacidn geogriéfica que sea distintiva

(24) Dicclonario de la Lengua Espafiola de la Real Academia Espafiola,
p. 687.
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no encuadra en esta hipitesis prohibitiva resultando, consecuentemente,

registrable.

En efecto, como el propio texto legal la dispone, no son regis-
trables como marca las denominaciones geograficas, los gentillcios, nhom-
bres y adjetivos cuando indiquen la procedencia de loz productes o ser-

vicios ¢ cuando puedan Inducir a error sobre la wisma,

En el afo de 1987 la presente fraccidn se reformd para {ncluir
1a prohibicidn de registrar las denominacliones de poblaciones o de luga~-
Tes Qua se caractericen por la €abricacién de clertos productos para am-
parar éstos, no obstante que este supuesto encuadra plenamente en la
primera hipdtesis de esta fraccibn, y para excluir de la misma la prohi-
biclidn de los nombres de lugares de propledad partlcular, cuando sean

especiales y 3e goce con el consentimlento del propietario,

De lo anterlor se desprende que la incapacidad del nowbre geogri-
fice para servir como algno marcario se debe al nexo que existe entre

el producte y el lugar de origen del miswmo, es decir, la prohiblclén

arroja los siguientes supuestos:

a) El aombre geogrifico no os registrabla cuando sluplemente in-
dica la procedencia u origen de los productos, es decir,
cuando la denominacidn que se utiliza cmﬁ marca describe la
tocalidad o regién que se caracteriza por la fabricacién de
los productos & ampararse o par la explotacidn de las mate-

rias o 1a produccidn de los materiales con que diche produc-
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to ha de ser fabricado, puesto que resulta evidente que tal
designacién pertenece al patrimonlo comin y contravenir esta

dispesicién significar{a otorgar privileglos injustificados;

b) 1la denominacién geogriFica no es registrable si puede origi-
nar cualquier confusién en cuanto a su procedencla, con lo
que se evita hacerle creer que los productos amparados con
1a marca en cuestién proceden del lugar & que la marca se Ie-
fiere que probablemente se caracterice por la fabricacién de
productos que rednen determinada calidad, siendo que en rea-

lidad la procedencia y calidad son diversas,

Por consigulente, s{ son susceptibles de registro 1as denomina-
ciones geogrificas y nombres o adjetivos gentilicles cuando no existe
vinculacién directa con el lugar de procedencia de los articulos a ampa-
rarse con la marca y no puedan inducir a error al piblico consumidor so-

bre la misma, ya que en estos casos la marca se convierte de fantasf{a.

Sin embargo, de cualquier manera existird en cada caso el proble-
ma de demostrar que el nombre geogriéfico en cuestidn no designa el ori-
gen nl origina ninguna confusién o error en cuanto a la procedencia de
los productos lo que puede hacerse exclusivamente con base en razona-

mientos légicos y sélidos.

Al respecto se pueden citar los siguentes criterjos:



MARCAS, NOMPRES GEOGRAFICOS EN LAS.-La fraccidén XII
del articulo 105 de la Ley de la Propledad Indus-
trial establece una limitacién en el registro de mar-
cas ante la Secretarfa de Economia, en lo referente
a nombres geogrificos, que abarcan dos casos: cuando
las denominaciones indiquen sieple lugar de proceden-
cia o cuando puedan origitnar confusion o error en la
procedencia de los productos. Ahora bien, si el nom-
bre geogrifico que se pretende registrar no es evoca-
tivo de uma especial fuente de produccién, pues no
denota un lugar famoso por la produccién de las mer-
canc{as que pretende amparar la m:dlosa con la marca
solicitada, no puede por tanto, inducir a error al
consumidor, hacténdolo creer que tales productos pro-
ceden de ese lugar, error que es el que el legisla-
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dot ha pretendido evitar al establecer la prohibi-

cldn consignada en la aludida disposicidn legal,

T. QXXV, p. 28562, Amparo administrativo en revisidn
516/53, Manifold Supplies, Co,, 12 de marzo de 1954,
unanimidad de votos.

MARCAS, DENOMINACIONES GEOGRAFICAS.-La prohibicién
de usar denominaciones geogrificas como marcas no es
absoluta en la fraccidn XII del artfculo 105 de la
Ley de 1la Propiedad Industrial, pues no queda prohi-
bido su uso cuando, por el conjunto total de la mar-
ca, la denmnlnacign que pudiera resultar geogrifica
no se limita a indicar simplemente la procedencia de
los productos, siempre y cuando no origine confusidn
o error ¢n cuyanto a la procedencia de los productos,
por lo que no quedan prohibidas esas denominaciones
cuando es el nombre de la fibrica de la propledad de
la marca la ha hecho conocido el lugar geogréfi-
co en que estd ublcada y cuya denominacién se emplea
'E‘T’ uno de los elementos de la marca, sin ser el
dnico.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

ro en revisién B831/69 (2769/63). - Atoyac
Textil, S.A. - 29 de enero de 1973, - Unanimidad
de votos, - Ponente: Guillermo Guzmén CQrozco.
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MARCAS SUGESTIVAS DE LUGAR DE ORIGEN.-Atenta la pro-
hibicidén del articulo 91, fraccién V, de la Ley de
la Propledad Industrial, el otorgamiento de una mar-
ca sugestiva de origen de ninguna manera puede impe-
dir que los comerciantes o fabricantes de un produc-
to mencionen su lugar de origen en publicidad y eti-
quetas, ni sus caracterfsticas geogrificas o climato-
légicas, pues tal mencién no es individualmente apro-
plable nl se puede prohibir a los competidores.

PRIMER TRIBINAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Ampato en revisidén 1207/78. - The Procter §
Gamble Company - 3 de mayo de 19739, - Unanimidad
de votos. - Ponente: Guillermo Guzman Orozco.

CASDO
INSTANCIA AIMINISTRATIVA,

* Se solicltd ante la entonces Direccidén General de la Propie-
dad Industrial, dependiente de la Secretarfa de la Economfa Nacional,
el tegistro de la marca "SIN DENOMINACION" formada por dlversos elenen-
tos grificos, apareclendo en ella la palabra PANAMA para amparar espec{-
ficamente papel carbén y cintas entintadas. La citad; Direccidn resol-
vié negar el registro correspﬁndiente con fundamento en la entonces
fraccién XII del artf{culc 105 de la Ley de la Propiedad Industrial, ac-
tualmente fraccién XIV del articulo 91 de la Ley de Invenclones y Mar-

cas.
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INSTANCIAS JUDICIALES,

* Incopforme con dicha resolucién, el solicitapte afectado pro-
movié Julclo de Amparo. Seguidos los trimites legnles,. el Juez Primero
de Distrito en Materia Administrativa del Distrito PFederal, negd a la
quejosa el amparo y proteccidn de la Justicla Federal en virtud de que
en la descripcidn y facsimil de la marca destacaba la denomipacién "PA-
NAMAY scbre el disefic consistente en la configuracidn grifica del pro-
plo pais cosa que, en su opinidn, podria induclr a ervor al piblico con-

sunidor respecto a la procedencia de los articulos amparados por la mar-

ca.

*  Inconforme la quejosa con la sentencla a que se ha hecho re-
ferencia en el pirrafo anterior, interpuso contra ella recurso de revi-
sién ante la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién
quien resolvid revocar la sentencla recurrida concediendo a 1la quajosa
el amparo y proteccidn de la Justicia de la Unldn con fundamento en el
sigulente criterio: “el nombre geogrifico que sc pretende registrar no
es evocativo de una especlal fuente de produccién, en virtud de que la
palabra Panami no evoca un lugar famoso por su produccién de papel car-
b4n ¥ cintas entintadas, que es lo que pretende amparar la q.lejosa‘ con
la marca solicitada y que, por tanto, no puede luducir a error a-l consu-
midor haciéndolo creer que tales productes proceden de Panami, error
que es el que el legislador ha pretendido evitar al establecer la prohl-
biclén consighada en la fraccién XI1 del articulo 105 de la Ley de la

Propiedad Industrial, siendo en consecuencia, fundados los agravios es-
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tudlados, procede revocar la sentencia recurrida y conceder a la quejo-

sa el amparo que solicita".

2,15, Los Mapas.

El articulo en estudio en su fraccién XV consagra la presente

prohibicién al disponer:

No son registrables como marca: "XV.-Los mapas, sin em-
bargo, podrin usarse como elemento de las sarcas, si
corTesponden al pafis de origen o lugar de procedencia
de los productos o servicios que aquéllas distinguen,
sieampre que en este pals estuviesen registrados".

En &1 presente casc hos volvemas a enfrentat ante una prohibi-

cidn relativa que consagra en su seno la propia excepcibn.

En efecto, la Ley de 1a Materfa prohibe el registro como marca
de los mapas por carecer &stos de la suficiente originalidad y pertene-
cer al doalnio piblico, a menos que correspondan al pals de origen o
procedencta de los articulos o servicios a ampararse, a efecto de salva-

guardar al pdblico consumidor de un posible engaiio.

Adenmés, este ordenamiento consagra expresamente, por un lado,
que la marca que ha de componerse con un mapa posea adlclonalmente
otros eclementos que la Integren como, por ejemplo, una denomlnacidén o
un disefio distinto y, por el otra, exige el registro de dicha marca en

el-paIs de origen, esto iltimo seguramente con el objeto de que la mar-
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ca en cuestin pase por la sancién del pails de procedencia qulen es el

mis idéneo para considerarla como apta o no para constituir marca.

Sin embsrgo, en nuestra opinidén la presente dispesicién se toma
un tanto cuanto lncengruente si se analiza junto con la consagrada en
la fraccidn precedente, toda vezr los mapas son la representacidén grifi-
ca de un lugar geogrifico y, como ya analizsmos, las denominaciones geo-
graficas no pueden constituir marcas cuando designan el origen de los
productos o cuando puedan inducir a error sobre el mismo. Es por esto
que parece existir incongruencia entre aabas disposiciones puesto que
mientras las denominaciones geogréflcas no pueden denotar procedencia,
los mapas que PO SOn mas que su representactén gréfica, deben denotar-

la, por ministerioc de ley.




237.
2,16, Signos Engafiosos.

La fraccién XVI del articulo 91 en concreto dispone que:

No son registrables como marca: “XVI.-Las denosinas-
ciones, si o figuras susceptibles de engsfisr al
blico o inducirlo s error, sutendiéndose por tales,

- AS gue constituyan falsas indicacloues sobre la nmatu-
talets, origsm, componentes o cualidsdes de los produc-
tos o serviclos que pretendan asparar™.

La presente probhibicién se justifica plenaments en el hecho de
qQue la marca debe ser veraz y licita a efecto de que el piiblico consumi-

dor no resulte afectado o victima de un engafio.

El primer problema que surge en la prctica al aplicar esta dis-
posicién es la de determinar si los signos engafiosos se refieren a la

matca en sl misma o a los vocablos qQue apatecen a su lado sin formar
parte de ella,

En nuestra opinidén la Ley es suy clara al prohibir el registro
de marcas susceptibles de engafiar al pdblico y en ninglin momento pueden
confundirse o jdentificarse las marcas con las demis leyendas que se

agreguen en la misma etiqueta en la que aparece dicha marca,

Aclarado lo anterior, resta sefialar que las clases o tipos de
marcas engafiosas o fraudulentas que prevé la Ley son las que se compo-
nen por falsas Indicaclones sobre la naturaleza, sobre el origen, sobre
los componentes o blen sobre las cualidades del producte o serviclo a

ampararse con la marca en cuestidn,



238,

El segundo problema estriba en la contlpua confusidn o alusidn
que la autoridad marcaria efectia al realizar los eximenes administrati-
vo y- de novedad Invocando invariablemente otras fracciones del articule
91 como 1la ¥ y la XIV en forma conjunta con esta fraccldn., Es decir,
cuando la autoridad al realizar dichos exdmenes encuentra, por ejemplo,
que la marca, en su opinién, es descriptiva procede a emitir el oficie
de objecién fundamentindolo en la fraccién V del articulo 91 de la Ley
de Invencliones y Marcas e, invariablemente, y en caricter de "a mayor
abundamiento™, en la fraccidn XVI del citado precepto legal, seiialando
que si la marca sujeta a estudio finalmente no resulta descriptiva, en-
tonces provocard confusiones y engaflos en cuanto a la naturaleza del
producto, lo cual indudablemente resta serledad a los dictimenes de la

autoridad que para no "fallar" invoca dos fracciones a la vez,

Por consigulente, si se registrase una marca contraviniendo la
presente disposicidn por inadvertencia de la autoridad la misma, de ofi-
clo o bien a peticién de parte interesada, podrd solicitar la nulidad
de dicho registro marcario con fundamento en que el mismo se otorgd en
contravencién a las disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas {ar-

ticulo 147-1).

Finalmente, resulta conveniente insistir, en que no deben ser
identificadas las disposiclones relativas a la marca fraudulenta en sf
misma considerada, con las relativas a la insercidn de falsas indlcaclo-
nes sobre el propletario, la ubicacidn del establecimiento, el caricter
de registrada, etc. en la etiqueta u objetos que ostenten o en los que

aparezcan las marcas proplamente dichas.
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La mlsma incongruencia se ha asentado en el siguiente criterlio:

MARCAS, INDICACIONES FALSAS.-La marca EL ALMENDRO
describe en forwa directa a un drbol, pero no a sus
frutos, Esa marca podrd ser sugestiva de productos
a base de alsendra, pero no es directa y sustancial-
mente descriptiva de ellos. Sin embarge, si se han
de amparar con esa wmarca dulces y, en especial turro-
nes, el uso de la marca Ei, ALMENDRO si es sugestiva,
para el piblico consunidor, de dulces y turrcnes pte-
cisamente de almendra. Y si se fabrican con otro
producto, s{ se induce a error al plblico consumidor
con esa marca, pues quien compra un turrén marca EL
. ALMENDRD sf es inducido a suponer que estd comprando
un turrén, de almendra. Y si el producto no es de
esa naturaleza, la marca viene a quedar prohibida
por la fracclén XX del articule 91 antes menclonada,
que prohibe amparar dulces de pasta con la marca EL
0, si esa pasta no ha de ser precisamente de
almendra, pues esa marca vendria a constituir una
falsa indicacién sobre la naturaleza, origen, compo-
siclén y cualidades del producto amparado con ella.
Aunque otra cosa seria si los productos amparados no
tuviesen nada que ver con las almendras, en cuyo ca-
so la marca no induciria a error, o sl estuviese ale-
gado y probado que los dulces amparados habrian de
ser precisamente de almendra, cuando su naturaleza
asf lo sugiriese. Pero no siendo este dltimo el ca-
so, la marca viene a quedar prohibida potr el precep-
to.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADD EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCULTO.

Amparo en revisién 181/81. - Morris Planelles,
S.A. - 18 de junio de 1981, - Unanimidad de vo-
tos. - Ponente; Guillermo Guzmin Orozco.

z.17. Signos no Registrables por Razones de Interés Piblico.

La presente prohibicidn se consagra en la fraccidén que a conti-

nuacién se transcribe:
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No son registrables como marca: "XViI.-Las dencsinacio-
Des 0 slghos que, cohforme a otras disposiclones lega-
les, no sea posible utilizar para fines comercisles o,
por razones de interés pdblico, la Secretarfa de Comer-
clio ): Fomento Industrial consaidere inconvenlente regls-
trar''.
No obstante que en general, todas las fraccicnes del artfculo 91
se justifican por un interds piblico busado en la protecclén, tutela y
salvaduarda del orden social, el legislagor considerd convenlente con-
sagrar, en forma expresa, una disposiciin de cardcter muy general y am-
plio que dota a la autoridad competente de facultades casi ilimitadas e

trrestrictas.

En efecto, la primera parte de la presente disposicién resulta
adecuada puesto que es evidente que la autorjdad marcaria, dentro de la
esfera de su competencia, deba tomar en cuenta las prchibiclones conte-
nidas en diferentes dispositivos legales simplemente por razones de 16-
glca y hermenfutica jurfdica, lo cual no resulta preocupante puesto que
al momento de negar el registro correspondiente la autoridad marcaria
deberdi, ademis de motivar, fundar su acto en la Ley de la Materia y los

ordenamicntos conexos aplicables al caso.

No asf con la segunda parte de este precepto que dota a la auto-
ridad de una discrecionalidad que encontrari limite s6lo en la Fundamen-
tacién y motivacldn del supuesto interés pilblico que la Secretaria del
ramo lndicue para "conslderar conveniente” 1a negativa de registro de

la marca en cuestidn,
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Para tal efecto, no bastari con que la autoridad se limite a ci-
tar como fundamento el artfcule 91 fraccidn XVII, sino que serd menes-
ter que adends razone debidamente la adecuacién del cass al supuesto
legal concreto, externando las conslderacfones relativas a las circuns-

tancias de hecho que permiten dicha adecuacidn.

En tal virtud, no bastard con la existencla del precepto en el
Derecho positivo vigente, ni de un motivo para que !a autoridad actie
en consecuencla, sino que serd indispensable que s& haga saber al afec-

tado los fundamentos y motivos del acto respectivo a efecto de que no

se le deje en estado de indefensidn.

Al respecto existe variada jurisprudencia por lo que nos limlta-

remos a citar la siguiente tesis:

PUNDAMENTACION Y MOTIVACION,

De acuerdo con el artfculo 16 de la Constitu-
clén Federal, todo acto de autoridad debe estar
adecuada y suficlentemente fundamentado y motiva-
do, entendidndose g)or lo primero que ha de expre-
sarse con precision el precepto legal aplicable
21 caso y, por lo segundo, que también deben sefia-
larse, con preclsidn, las circunstancias especla-
les, razones partlculares o causas inmediatas que
se hayan tenido en consideracidn para la eamisidn
del acto; slendo necesarlo, ademis que exista ade-
cuaciSn entre los motivos aducidos y las normas
aplicables, es decir, en el caso concreto se con-
figuren las hipdtesis normativas,

Amparo en revisidén BZB0/1967 - Augusto Vallejo
0live. 5 votos. Sexta Epoca, Vol. CXXXII, Tercera

Parte, p. 49,

Amparc en revisién 3713/1969 - El{as Chahin. 5 vo-
tos, Séptima Epoca, Vol. 14, Tercera Parte, p. 37,
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Amparo en revisién 4115/1968 - Emeterlo Rodriguez
Romero y Coags, 5 votos. Séptima Epoca, Vol. 28,
Tercera Parte, p. 1l11.

S

Ampato en revisidn 2478/75 - Mar{a del Socorro
Castrején C. y otros y acumulado, Unanlmidad de 4
votg:. Séptima Epoca, Vol. 97-102, Tercera Parte,
p- .

Amparo en revisidn 5724/1576 - Ramiro Tarange R,
y otros. 5 votos. Séptima Epoca, Vol. 97-102, Ter-
cera Parte, p. 61.

JURISPRUDENCIA 2a. SALA Séptima Ego:a. VYolumen Semes-
tral $7-102, Tercera Parte, p. 143.

JURISPRUDENCIA 2a. SALA Informe 1978 SEGNDA PARTE,
tesis 3, p. 7.

Por cuanto a algunos signos o medios materiales que por su cardc-
ter o finalidad se sustraen al dominio comercial Justo Nava Negrete ci-
ta diversos ordensmientos, como el Reglamento de Uniformes y Divisas
del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana que proscribe el uso de distinti-
vos propios a instituciones oficiales o particulares; la Ley Reglamenta-
ria del Servicio Piblico de Banca y Crédito que prohlbe el usoc de pala-
bras que puedan inferir el ejercicio de la banca y del crédito para dis-
tinguir establecimientos o personas morales distintas de las institucio-
nes de crédito; la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueclégicas,
Attisticas e Histéricas que exige el permiso del instituto competente
para la reproduccién de monumentos arqueclégicos, histdrices o artfsti-

cos con fines comerciales; etc,(25)

{25)}Nava Negrete, Justo; Op, cit., p. 496 y 497,
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2.18. Slgnos Contrarios a la Moral, Buenas Costumbres u Orden
Piblico.

La fraccién XVIII del articulo 91 de 1a Ley de Invenciones y Mar-
cas dispone que:

No son registrables como wmarca: "XVIII.-Todo 10 que
sea conttario a la wmoral, a las buenas costumbres, al
orden plblico y aquello que tienda a ridiculizar ideas
O parsonas."

Con motivo de la redaccién de la presente fraccidn nos enfrenta-
®0s ante un tema que ha sido arduamente discutido entre diversos doctri-
narlos debido, particularmente, a que se encuentran sujetos a modalida-
des de tiempo y lugar y que se reflere a que debe entenderse por "mo-

ral', por '‘buenas costumbres" y por "orden pdblico®,

Sin embargo, de una u otra manera, dichos conceptes se encuen-
tran consagrados en forma expresa alrededor del mundo como una respues-
ta a las caracter{sticas y necesldades escnclales de la socledad de ca-

da pafs.

La moral, '"es la ciencla que trata del bien en general y de las

acclones humanas en orden a su bondad o malicia",{26)

(26)piccionario de 1a Lengua Espaiicla de la Real Academia Espafio-
la; Madrid, 1984, T,I1, p. 927.
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Las buenas costumbres, "es un concepto relativo a la conformldad

que debe existir entre los actos del ser humano y los principios mora-
les. Constituye yn aspecte particular del orden pliblico lmpreciso que
comprends la valoracidn fundamental de determinados modelos de vida e
ideas morales emitidas en una determinada época y socliedad., En ellas
influyen las corrientes de pensamiente de cada época, los climas, los

inventos y hasta las modas',(27)

Por consigulente, cuando jurfdicamente se recurre a este concep-
to, eludiendo la puntualizacidn y determinacidn de cuestiones sutiles y
camblantes, se pretende encaminar a la autoridad o al juzgador a tomar
en cuehta, invocar y valorar el conjunto de principios étlico-soctales
feperantes en un momento determinado dentro de una socledad también de-

terminada.

El orden plublico se refiere, en un sentldo general, al estado de
coexistencia pac{fica entre los miembros de una comunidad y, en un sen-
tido técnico, al conjunto de instituciones juridicas que Ildentifican o
distinguen el detrecho de una comunidad y que no pueden ser alteradas
por la voluntad auténoma de los individuos. Sin embargo, este concepto
no coaprende dnlcamente normas legisladas sino en general la “cultura

jurfdica" de una comunidad determinada la que Incluye sus tradiciones,

(27)Instituto de Investigaciones Jurfdicas; Diccionario Jurfdico
Mexicano; Editorial Porrda, 5.A., México, 1985, T.I, p. 310,
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ideales e, incluso, dogmas y mitos sobre sy derecho y su historia instl-

tucional,(28)

De las definiclones antes expues-tas se desprende que dichos tér-
mlnos'se encucntran cargados de un contenido’ fuertemente valorativo su=
jeto, ademis, a las acciones de tiempo y lugar, por lo que la fraccién
en estudio parece tornarse en un dispositivo que proporciona a la auto-

ridad un amplio margen de discrecicnalidad,

Generalmente al tratar la presente fraccidn, los diferentes auto+
res se refieren particularsente a marcas obscenas, es declr, a signos
contrarios a la moral sexual, cuando que no s&lo se limita a esto slno
también a los sighos contrarios a los sentimientos religicsos, nacicna-

listas, a las tradiciones, etc.

Al respecto cabe aclarar que ia tlicitud a la que se refiere es-
te apartadc de la ley, es la inmoralldad de la marca per_se, con inde-
pendencia de la licitud o ilicitud del objeto que ampara, ya que el im-
pedimento de traficar con objetos jlfcitos se regula por disposiciones

distintas como las pepales y las sanitarias.

Por consigulente, si el signo por si solo no es inmoral o contra-
rio a las buenas costumbres o al orden piblico la negativa de registro

no se podrfa fundar en este supuesto.

(28)Instituto de Investigaciones Jur{dicas, Op. Ccit. T.V., pp.
316 y 317.
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Finalmente, el presente dispositive prohibe el registro de mar-

cas que tlendan a ridiculizar ideas o personas, lo cual evidentemente
encuentra plena justificacidén en aras de una convivencia soclal sana y
pacifica y en la propia integridad e imagen del individuo como miembro
de dicha sociedad. "El derecho de un individuo termlna donde comienza

el del otro".
2.19. Signos y Denominaciones Notoriamente Conocidas.

Lz fraccién XIX del articulo 91 de la Ley de Invenclones y Mar-
cas consagra la presente prohibicién de fundamental importancia en la

prictica comercial internaclonal y que se refiere a que:

No son registrables como marca: “XIX.-Las denominacio-
nes o sl igusles o semejantes a una marca, que la
Secretar{a de Comercio y Fomento Industrial estime mo-
torissente conocida en México, para proteger los mis-
m0s o similares productos o servicios, o bien que sean
susceptibles de crear confusién en forma tal, que pue-
dan inducir al piblico a error',
La materia regulada en la presente fraccish ha suscltade milti-
ples controversias lo que no evita que debamos consitderarla como el pro-
ducto y la cristalizacidén de una situacidén real que exige una protec-

cién y regulacidn especial.

En nuestro dereche positive el aspecto de la "notariedad de la
marca" estuve inicialmente regulado (nicamente por el Convenlo de Par{s
para la Protecelén de la Propledad Industrial que en su artfculo & bls

dispone:
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"1) Los palses de la Unidn se comprometen, bien de oficio,
81 la legislacién del pals lo permite, bien a instancia del
interesado, a rehusar o invalidar el reglistro y a prohibir
el uso de una marca de fibrica o de comerclo que conatituya
la reproduccidn, imitacidn o traduccidn, susceptibles de
crear confusidn, de una marca que la autoridad competente
del pais del registro o de! uso estimare ser alli notoriamen-
te conoclda como sisndo ya marca de una perscna que pueda be-
neficiarse del presente Convenlo y utilizada para productos
idénticos o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte
esencial de la amarca constituye la reproduccién de tal marca
notoriamente conocida o ima imitacién susceptible de crear

confusién con ésta...",

A partir de las reformas efectuadas a la ley y publlicadas en el
afio de 1987, sc consagrd en forma expresa esta prohibicidén que anterior-
mente se aplicaba (micamente a la luz del Convenlo t_le Paris, lo que su-
pone la variacién en clertos aspectos de forma cuya regulacidn deja di-

cho convenio a la legislacién interna.

La necesaria proteccidn de las marcas notorias responde al reco-
nocimiento del caricter esenclalmente relative de las marcas, que en ca-

s0s extremos e importantes, requiere ser evadido,

En efecto, segiin quedo analizado en el parrafo precedente, la re-
latividad de la proteccién marcaria encuentra su basamento en dos prin-

cipios: el de territortalidad y el de especlalidad,
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El principio de territorialidad de la marca se refiere a que és-
ta sblo estd protegida en los 1limites del territorio del pafs donde la
misma esté registrada o depositada, y el cardcter especial se refiere a
que la marca se encuentra protegida Unicamente en relacién con los pro-
ductos o servicios que ampara o, en todo caso, para productocs o servi-

clos similares.

Sin embargo, se ha reconocido mundialwente, gque la aplicacién es-
tricta de estos primcipios puede conducir a verdaderus fraudes y abusos
que es menester reprimir, puesto que en ol plano de la territorialidad
un comerciante Inescrupuloso podrfa viajar a cualquier pals extranjero,
buscar marcas muy conocidas y regresar a registrarlas en su pais si el
registro no hubiese sldo solicitade por su propietario original; en el
planc de la especialidad un comerclante podr{a registrar una marca

igual a una muy canocida aungue para amparar productos diversos.

La teoria de ias marcas notorias mundialmente reconocidas tlene
por objeto limitar ambos Inconvenientes aunque en cada pafs con algunas

varlantes.

En nuestro pafs resulta muy claro el romplmiento con el warco de

la territorialidad de las warcas, no siendo tan clara la excepcidn al

princlpio de especialidad,

En efecto, la propia fraccidn en estudio proscribe la registrabl-

lidad de uha marca que sea igual o semejante a una notoriamente conocl-
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da en México slempre y cuando se destine a proteger los mismos o simila-

res productos o servicios.

Por consiguiente, en nuestro Derecho Positivo, la notorledad de
la marca hace que se rompa el marco estrictamente territorial de la mis-
ma puesto que su protecclén traspasa las frenteras del pafs donde ha si-
do depositada regularmente, para conferir la mlsma proteccién en el pa-
fs donde su notoriedad se ha hecho conocer, lnclusa cuando no se hubie-

se reallzado en é1 ningin acto de apropiacidn por su titular,

Sin embargo, no resulta tan claro el que en nuestro pafs la pro-
teccidn sea tan extensa que rtompa con el princlpio de especlalidad al-
canzando no solamente los productos de la clasificacién reservada o a
productos similares, lo que implicarfa conferir a su ctitular un derecho
absoluto y, entonces sf, un MONOPOLIO TEMPORAL INDEFINIDO, sobre la de-
signacién escogida cualquiera que sea el producto designado. Al respec-
to el Convenlo de Par{s idnicamente se reflere a productos' o servicios
idénticoes o similares, no cbstante lo cual, e¢n un caso extremo conside-
ramos que podria lnvocarse la GQltima parte de la presente fraccién que
dispone "o bien que sean susceptibles de crear confusidén en forma tal,

que puedan fnducir al pibliico a error™.

Por otro lado, cabe sefialar, que la notorjedad de la warca entra-
fia una dificultad mfs que consiste en probarla, puesto que Unicamente
es por referencia al piblice come se puede saber sl una marca es noto-

ria o no.
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En efecto, antiguamente los elementos de duracidn y cualidades

de un producto eran indispensables para que una marca adquiriera el ca-
rdcter de notoria, mientras que hoy en dfa la condicidn de notorledad
la adquieren las marcas como resultado de las técnlcas de lanzamiento y

de publicidad.

Por consigulente, la notoriedad es wuny cuestién de heche que res-
ponde a la utlilidad econémica de la marca que no puede escapar a la sub-

Jetividad de las autoridades administrativas y judicliales.

Finalmente, cabe seflalar, que la proteccléa excepcional de una
marca noteriamente conocida estd justificada por el hecho de que el uso
o registro de una marca fdéntica o similar que se prestara a confusidn
equivaidria, en la mayoria de los casos a un acto de competencia des-
leal proscrito por el artfculo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas y
por el articule 10 bis del Convenio de Parfs, ademis del perjulcio que
se le causarfa el piblico consumidor el que podrfa ser inducido a error
respecto del origen o calldad de los productos o serviclos amparados

con la marca usurpadora.
Lo anterior se encuentra corroborado en el siguiente criterio;

MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE TENER DE
UNA MARCA NOTORIA, LA PROTECCION DE LA MARCA NOTO-
RIAMENTE CONOCIDA "GUCCI" NG NECESITA EL REQUISITOD
DE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADO EN EL PAIS,-Para po-
der delimitar el significado que se debe tener de
una marca notoria, es necesario tener en cuenta dque
la notoriedad es el conocimlento que el piblice con-
sumidor tlene de esa marca. Este conoclmiento ho se
limita, naturalmente, al nombre de la marca, sino
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que incluye informaciones sobre las cuallidades, ca-
racteristicas y uso de los productos gque la llevan.
Es por referencia al piblico consumidor como se pue-
de saber si una marca es notoria o no, ya que la no-
tortedad es una prucba de 1la utllizacigl de la mar-
ca, porque significa que 1a marca ha tenido gran éxi-
to ¥y ha sido apreciada por los consumidores. De tal
modo que una marca puede ser notoriamente conocida
en el pafs antes de su registro en él y, en vista de
las repercusiones posibles de la publicidad de otros
afses, aln antes de que se utilice en la Repiiblica

xlcana. Por lo que ve al caricter de notoria que
puede atribuirse a una marca, es una cuestién de he-
¢ho que las autoridades administrativas y judiclales
del pafs deben determinar, fundande su opinidén en
apreciaclones razonables, En la especie, las autori-
dades responsables negaron a la quejosa el registro
del signo que propuso, por tratarse de la imitacién
de uno de los mohogramas que se usan en los produc-
tos de la marca "GUCCI", que a nivel intermacional
han dado a conocer los sefiores Aldo y Rodelfo Gucci,
responsables del éxito comercial de dichos productos
propiedad de ''GUCCI SHOPS"™, INC., por lo que estima-
ron que se trata de una marca notoriamente conocida,
y que, de concederse el registro solicitado, se po-
dria crear confusién entre el piblico consumidor,
pues éste al adquirir los productos creerfa que se
trata de articulos amparades con la marca notoriamen-
te conocida. Con lo anterior, las autoridades res-
ponsables realizaron una correcta aplicacién de los
articulos 9L, fracciones XX y XXI de la Ley de Inven-
ciones y Marcas, 6° bis y 10° bis del Convenic de Pa-
ris para la Proteccién de la Propiedad Industrial,
pues, al tratarse de un disefio que imita unmo de los
monogramas de la marca notoriamente conocida “'GUC-
CI'', evitaron que se pudiera crear confusidn entre
el piblico consumidor y adends impidieron que se pro-
dujeran actos de competencla desleal respecto de esa
marca conocida en forma notoria. No constituyendo
absticulo para lo anterior, la circunstancia de que
la marca notoriamente conocida “GUCCI" no se encuen-
tra registrada en el pafs, pues no es necesario que
se cumpla con ese requisito para que se dé la protec-
cién de la marca notoria, en témminos de lo dispues-
to por los articulos 6° bis y 10° bis del Convenio
anteriormente mencionada, ya que se trata de una pro-
teccién de cardcter excepcional que tiene como fin
evitar que se induzca a cngafic o error al plblico
consumidor e impedir que se produzcan actos de compe-
tencia desleal.
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TRIBUNALES COLEGIAROS.
_Amparo en revisidén 1269/84, - Gucecl de Méxlco, |,
5.A, - 29 de marzo de 1985.- Unanimidad de wvo-

tos.~- Ponente: Genaro David Géngora Pimentel, Se-
cretario: Gulllermo Antonio Mufioz Jiménez.

CASO

®  Se solicitd el registro de la warca “COMAERTS EL AUTENTICO
AMERICANO Y DISERO" para amparar toda clase de calzado., Una vez efec-
tuado ¢l examen de novedad correspondiente la autoridad marcaria, sin
citar anterloridad alguna, procedis s objetar el registre de la marca
con fundamenta en la fraccién XIX en relackén con la fraccién XVII del
articulo 51 de 1a Ley de Invenciones y Marcas y articulos 6° Bis y 10°
Bis del Convenio de Parfs para la Proteccién de la Propiedad Industrial
por tratarse de la imitacién de la marca notoriamente conoclda "CONVER-

SE" asi como del logotipo de la misma que se compone de una estrella,

* Posterlorsente el representante legal del solicitante presen-
téd un escrito con el objeto de descstimar la citada objecién, argumen-
tandc que entre ambas marcas .cxisten importantes diferenclas gréficas,
visuales y estructurales debldo a que 1a marca pretendidamente notoria
se compone pOr una sola palabra sientras que la marca solicitada se com-
pone de cuatro palabras, aunade a que los dos vocablos que aparentemen-

te se confunden, paseen también diferencias:
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CONVERSE

i1 L
COMBERTS

EAR
=t

Actualmente este asunto se encuentra aiin pendiente de resolucibn
por parte de la autoridad marcaria, pero aparentemente esta estd en el

proceso de negar definitivamente su reglstro,
2.20, La Traduccién de Palabras no Registrables,

Al respecto, la Fraccién XX del articulo 91 de la Ley de loven-

ciones y Marcas dispone:

No son reglstrables como marca;: "XX.-La traducclén a
otros idiomas de 1las palsbras no registrables."

La presente prohibicidn adquirié mayor fuerza con el decreto pu-
blicado en el Diario Oficlal de 16 de encro de 1987 por el cual se dero-
ga la fraccidén XIIT del muiticitado articulo 91 que prohibia el regis-
tro como marcas de palabras de lengua viva extranjera o de aquellas que

por su grafismo o artificiosidad aparentaran ser de lengua extranjera.
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En consecuencia, al estar derogada dicha fraccidén X1II, s= elimi-

na un amplio margen de discreclonalldad a la autoridad la que (mlcamen-
te podrd objetar y, postericrmente, negar el reglstro de marcas que, in-
curriendo en cualquiera de las demds fracclones del articulo 91 de 1la

Ley, sea simplemente traducida a otrp idioma,

Por consigulente y en obvic de initiles repeticliones, reproduci-
mos lo expuesto al analizar cada una de las anterlores fracciones, las
que de estar traducidas a otro ldloma, serf negado su registro con fun-
damenta en esta fracclén XX en relacidén con la fraccién que en el caso

en particular se violente.

Sin embargo, por ser el caso que con mayor frecuencia se presen-
ta en la prictica, procederemos a analizar los casos de marcas descrip-

tivas traducidas a otro idioma (articulo 91 fracciones V y XX}.

Anteriormente, dada la importancia y frecuencia de estos casos,
la entonces Ley de la Propiedad Industrial al proscribir el registro de
marcas descriptivas inclufa la prohibicidn del registro de traducclones

en los sigutentes témminos;

YARTICULO 105.-No se¢ admitirdn a registro:
IV.-Las figuras, denominaclones o frases descriptivas de los
productos que tratan de ampararse con la marca, ilncluyendo

los adjetivos calificativos a gentlilicios. Una denominaclén
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descriptiva no se considerari distintiva por el solo hecho
de que ostente una ortograffa caprichosa, o se encuentre tra-

ducida a cualquier idioma".

Posteriormente, con la Ley de 1976 en vigor, se considerd conve«
niente aislar esta prohibicién para formar una nueva Eraccidn que se

aplicara, como actualmente, al resto de las fracciones,

Lo anterior quedd cristalizado en la entonces fraccidén XXIII del
artf{culo 91 que con las reforsas y adiclones vigentes a partir del 17
de enero de 1987 quedd consagrada en la actual Eraccién XX de dicho ar-

ticulo.

La presente disposicidén obedece a que los vocablos descriptivoes,
alin traducidos a otros idiomas, carecen del requisito de distintividad

necesarlo para tode signo marcarie.

Sin embargo, resulta conveniente aclarar que, con toda seguridad
hace varias décadas, los vocablos extranjercs, no obstante ser descrip-
tivos, revestfan el caricter de fantasia o arbitrariedad necesariocs, en
virtud de que no fonpaban parte del lenguaje corriente del pafs en cues-

tién.

Lo anterior no puede sostenerse en la época actual en la que la
asombrosa multliplicacién de los medios de comunicacién y el desenvolvi-

ajiento y desarrollo acelerado de las generaciones modernas permiten 1la
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mezela e Incorporacién, no sélo en las pricticas wercantiles, sino en
el propio lenguaje de uso comin, de términos y vocablos de origenes y

raices extranjeras.

De cualquier manera, consideramos que la razdén de ser de esta
fraccidn se encuentra en que los vocablos que encuadren en cualquiera
de las prohibiciones comentadas aunque se encuentren traducl(ins a otro
idioma o, son parte del lenguaje de uso comin o, son ilicitos o, care-
cen de distintividad por lo que de concederse su registro se estaria
concediendo un privilegio en forma por demds injusta y discriminato-
ria., La anterior aclaracldén supone que consideramos que esta Eracclén
no se justifica en pricticas "naclonalistas" de proteccién al lenguaje,
situacidén que se corrobora con la derogacién de la fraccidén XIII del ar-

ticulo comentado,

En consecuencia, las palabras que no son registrables por alguna
de las razones expuestas en el presente capitulo, en idioma espaifiol, no
L]

son tampoco registrables en su traducclén a otros idiowmas,

Sin embargo, la anterior emcuentra severas contradicciones, se-

gin se evidencla con los siguientes criterios:

MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.-Conforme al ar-
ticulo 105, fraccién IV, de la Ley de la Propiedad
Industrial aplicable, no se admitiran a reglstro co-
mo marcas las denominaciones o frases descriptivas
de los productos que tratan de aml)ararse, ¥ una deno-
minacién no se considera distintiva por el solo he-
cho de que ostente una ortograffa caprichosa o se en-
cuentre traduclda a cualquier idioma. Ahora bien,
cuando la warca que se pretende registrar se hace



consistir en una palabra que podria ser caprichosa,
pero en la gue destaca suy substanclaloente, como
parte de la misma, una palabra traducida a lengua ex-
tranjera que resulta especificamente descriptiva del
producto, y no sdlo abstractamente descriptiva de
cualquier producto en general, el reglstro de esa
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marca encuadra en la prohibicidn legal, pues la pro- -

pletaria que la registrase podria pretender en el fu-
turo que nln?ﬁn otro producto igual o semejante uti-
lizara en ninguna forma la palabra descriptiva, leo
cual serfa injusto y contrario al espfritu de la
ley, ¥y mis aun si la palabra es la mera traduccién
del producto aismo. En el caso no hay controversia
sobre el hecho de que la palabra "contalner" signifi-
ca en inglés envase, continente, caja, o alin recepta-
culo, que son precisamente los preductos que se pre-
tenden amparar con esa marca. Y la parte que se an-
teapone a la palabra '"container', o sea, la expre-
sién "styro' (para dejarla como 'styrocontainer') no
es un elemento de diferenctacién bastante, en opi-
nién de este Tribunal, para que la expresidn "contal-
ner* o "receptdculo" deje de ser un elemento substan-
cial de la marca que se pretende reglistrar. Luego
procede negar a la quejosa el amparo solicitado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisién 411/78. - Dart Industries Inc.
- 16 de agosto de 1978.- Unanimidad de votos. -
Ponente: Guillermo Guzmin Orozco,

MARCAS.,  “DESCRIPTIVIDAD", DENE CORRESPONDER AL
IDIOMA ESPAROL Y NO A UNA LENGUA EXTRANJERA. De uma
interpretacion 1égica jurldica de lc dispuesto por
el artlculo 91, fraccidon ¥, de la Ley de Invenciones
¥y Marcas, se llega a la conclusidn de que la denomi-
nacién “"BUBBLE YtM', califtcada de descriptiva, debe
corresponder al idiowma espaficl y no a una lepgua ex-
tranfera, pues admitir lo contrario implicaria exi-
gir que el piblico consumlidor llevara al cabo la tra-
duccidn de una expresidn de un idioma diverso, lo
que evidentemente carece de todo apoyo legal, mds
aun cyando como en el caso las mismas autorldades re-
currentes admiten que no se trata de una traduccldén
ramatical sino mis blen artificiosa pues de la pala-
ra "YUM se debe cambiar la "Y' por "G"; sin que por
otra parte existe alguna razén legal para aceptar
que 1a denominaclén de referencla resulte “ampljamen-
te conocida™ y por e¢llo cae en la prohlbicién sefiala-
da en el articulo 91, Fraccidén V, de la Ley de Inven-
clones y Marcas.
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. TIRCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO,

Amparo en revisidén 283/80. - Life Sayers Inc, -

P
18 de abril de 1980. - Unanimidad de votos. - Po-
nente: Sergio Hugo Chapital Guctérrez.

CASO

*  Se solicitd el registro de la marca mixta, "DIET CRUSH ORAN-
GE y Disefio" para amparar los productos de la clase 45 de la nomenclatu-
ra oficlal relativa a bebidas sln alcohol. Una vez efectuados los exd-
menes correspendlentes, la Direccidn General de Invenciones, Marcas y
Desarrollo Tecnoldgico notificd al solicitante la objecién del registro
de dicha marca con fundamento en la fraccién XX en relacidn con la frac-
cion ¥V del articulo 91 de la Ley de Invencicnes y Marcas en virtud de
"ser la traduccidn a otro fdioma de palabras descriptivas, puesto que
la expresidn ORANGE CRUSH pertenece al Idioma inglés y se traduce al
castellano como NARANJADA témmino que resulta descriptivo de la especie
de uno de los productos a proteger. La propietaria de la marca, por
conducto de su apoderado, argumentd con el objeto de desestimar la cita-
da objecién que las palabras CRUSH ORANGE invertidas y traducidas al
castellano no significan naranjada puesto que éste término se traduce
al inglés como ORANGEADE, ademds de que la denominacidén propuesta posee
elementos nominales y figurativos adicionales que dotan a dicha marca

-de una discintividad propla.

* [En este momento la resolucidn se encuentra am peadiente,
sin embargo, al parecer la autoridad estd por conceder el registro de

la marca por considerar suftclientes los argumentos vertidos,
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.21, Marcas Idénticas.

La Fraceién XXI del articulo 91 de la Ley de Invenciones y Mar-
<as dispone que:

No son registrables como marca: "XX[.«Una warcas que
sea 1déntica & otrs, anteriormente registrada y vigen-
te, para smparar los missos productos o serviclos, alin

cuando ses solicitads por el titular de la registrada
o con ¢l consentimiento expresc de éste."

La presente prohiblcién resulta necesaria a efecto de evitar el

registro de marcas initilmente repetidas.:

El dispositivo legal se refiere exclusivamente a marcas idénti-
cas, es decir, a marcas que no presenten variacién alguna por pequefia
que £sta sea y que la marca que se imlta ya se encuentre Tegistrada y,
ademds, surtiendo plenos efectos legales, lo anterior sin importar si
el registro lo solicita el propio titular o un tercero con o sin &1 con-

sentimlento de éste.

Para tal efecto, una vez prescntada la solicitud correspondien-
te, la autoridad procede a efectuar el examen de novedad para determi-
nar si existe una marca idéntica a la amparada por dicha soiicitud, aun-
que cabe destacar que en varlas ocaslones, al comunicar la autoridad el
resultado a dicho examen al solicitante, cita marcas del proplo titular
solicitante que ya no se encuentran vigentes, o bien, que por alguna di-
ferencia grifica e incluslve nominal, no deberfa ser citada por no tra-

tarse de una marca idéntica a la solicitada.
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Por consigulente, es muy laoportante dar contestacldn al oficlo
correspondiente puesto que, por lo general, existen bases legales para

desvirtuar las anterioridades cicadas,

r El caso que se plantea ocurre con mucha frecuencla en la pricti-
ca marcarla, debide a que diversos comerciantes y fabrlcantes desean re-
glstrar 'variantes" de sus principales marcas con el objeto de gozar de
una proteccién mis amplia frente a futuros imlitadores, aunque con el
consecuente riesgo, poco comiin en la actualidad, de que la autoridad ad-
ministrativa declare dichas warcas ligadas para efectos de su transmi-

sidn.

Seglin menclionamos anteriormente, por marcas ligadas deben enten-
derse aquellas que funcionan indlsclublemente, de tal manera que de ser
transmitidas deberan hacerse en su totalidad, es decir, el titular no
podri transmitirlas parcialmente para permanecer con la propiedad de al-

gunas, En otras palabras, o transmite todas las marcas declaradas liga-

das, o no puede transmitir ninguna.

Para concluir resta aclarar que en la hipdtesls prchibitiva en
comento no incurren las marcas del mismo titular de la marca reglstrada
que no scan fdénticas a ésta dltima, por sutlles que sean las diferen-
cias. (vgr. una marca nominal registrada en letra de molde con la mis-
ma marca hominal, aunque escrita en letra caprichesa) y la marca que
aunque sea idéntica a la ya reglistrada su titular desee registrarla pa-

ra asparar articulos diferentes a los que aquella proteja.
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Por Gltimo es conveniente enfatizar que la Ley de la Materia cas-
tiga severamente al que simplemente use, sin consentimiento de su titu-
lar, una marca registrada para distinguir los mismes o similares produc-
tos o serviclos que aquella proteja, regulando esta situacién como 'una
conducta delictiva que amerita una pena corporal que va de 2 a & afos
de prisidn ademis de una multa por el importe de 100 a 10,000 veces el
salario minimo diario genetral del Distrito Federal, si la actual Direc-
cién General de Desarrollo Tecnolfgico emite la declaratoria correspon-
diente la cual constituye el requisito de procedibilidad para el ejerci-
clo de la accién penal por parte del Ministerio Piiblico Federal a qulen
compete cfectuar 1a averfguacidn previa correspondiente y, en su caso,

consignar el caso ante el Juez del Distrito en Materta Penal en turno,

2.22. Marcas Sewcjantes.

Esta prohibicién se encuentra consagrada en la Fraccién XXII del

multicitado precepto legal que a la letra dispone:

No son registrables como warca: "XXII.-Una smarca

sea sewejante a otra ya registrada y vigente, npllcadl
a los mismos o similares productos o uruclos. eh gra-
do tal que pueda confundirse con la anterior, toaindo-
la an su conjunto o atendiendo & los elementos que ha-
yan sido reservados”.

Para que terga aplicacién el presente precepto se reguiere que

se conformen los tres supuestos que ] mismo consagra y que son los si-

guientes:
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1. Que la marca propuesta a registro sea semejante en grado evi-
dente de confusién a una registrada con anterjoridad y vigen-

te;

2, {ue la marca propuesta a registro ampare productos idéntlicos

o simllares a los que protege la marca registrada; y

3. Que la autoridad marcaria estime que exfiste posibilidad razo-
nable de confusién tomando la marca en Su cohjunto o aten=

diendo a los elementos que hayan sido reservados.

En relacidn con el inclso 1) antes descrito, cabe sefialar que no
basta cualquiet similitud para afirsar que una marca propuesta pueda

confundirse en forma serla con una marca anteriormente registrada.

De conformidad con el inciso 2) es necesario, ademds, que la mar-
ca semejante a la ya registrada se destine a amparar los mismos articu-

los que &sta dltima o, cuando menos, articulos similares.

Y, finalmente, es necesarlo que la autoridad marcaria estime que
la confusidén existe tomando la marca registrada y la laitadora cose un
todo, o bién, atendiendo a los elewentos que el titular del registro
concedido, hublere reservado, en su momento, en el capitulo de RESERVAS

de la solicitud de registro correspondiente,

Al respecto pademos afitrmar que la confusidn de las marces es

unc de los temas mis controvertidos del derecho warcario, puesto que
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huevamente nos encontramos ante una situacidn de hecho dotada de la sub-
Jetividad propia del examinador o juzgador en cuestidn, sin que se pue-
dan erigir reglas casi matemiticas que aquél deba seguir para evitar

que mediante su juicio subjetive se incurra en una injusticia.

Sin embarga, derivado de las miltiples interpretaciones que se
han emitido con motivo del andlisis de posibles confusiones entre mar-
cas, podemos afirmar que, con la colaboracidn de la doctrina y de la ju-
risprudencia, seo han creado criterios para anallzar dicha confusién que

son generalmente aceptados,

Tales criterios son que al analizar la posible semefanza entre
dos marcas, 5 a las semejanzas y no a las diferenclas, a lo que se de-
be atender para poder afirmar que existe confusién; que la confusién
existente debe ocurtir cuando las marcas se encuentten separadas y no
cuando se encuentren juntas y se pueda efectuar un anilisis minucloso,
puesto que es bien sabido que el piblico consumider es distrafde por na-
turaleza.y no se detendri a efectuar un examen riguroso de ambas mar-
cas, por lo que adquirird cualquiera de las dos creyendo que es la que
conoce, ya que el consumidor suele adquirir el producto invitade por el
tecterdo que conserva del signo y no por virtud de valoraclones compara-

tivas,

Otro criterio se refiere a que para valorar la semejanza en gra-
do de confusién es menester analizar las marcas globalmente, es declr,

en su conjunto, atendiendo particularmente a la impresién lnstantdnea
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que de ambas se obtenga, puesto que no se puede exigir que el consumi-
dor efectde un examen comparativo cuando que generalmente se deja lle-

var por la prisera impresidn,

Para analizar la confusién taabién es necesario que la autoridad
estudie cuales son los elementos reservados por el reglstro que supues-
tamente se esth imitando, puesto que las reservas constituyen las moda-
lidades o aspectos de la marca de ias que el titular se reserva su uso
exclusivo y consecuentemente ©5 so6lo Sobre estas reservas donde se debe
analizar la confusién de modo que los aspectos no reservados son apro-

plables por cualquier tercero sin incurrir en un acto de imitacidn.

Un elemento adicional para analizar Ia confusidn es el que las
marcas en conflicto amparen los aismos o similares productos o servi-
cios, en virtud de que al estar dirlgidos al mismo sector de consumido-

res existe mayor probabjlidad de confusién.

A pesar de los criterios expuestos, en la pridctica la autoridad
adainistrativa al efectuar el examen de novedad a cada solicitud, gene-
ralmente cita como anterioridades registros o expedientes marcarios que
no guardan relacién alguna con la marca cuyo registro se solicita, lle-
gando inclusive a negar el registro de diversas marcas sin tomar en
cuenta los citades criterlos, lo que indudablemente ha provocado enor-
mos contradicciones no sdlo entre Ios criterlos de la Direccién General
de Invenciones, Marcas y Desarrolle Tecnoldgico (ahora Direccidn Gene-

ral de Desarrollo Tecnolégico), sino también entre nuestros mis altos
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tribunales quienes, en ocasiones, respetandoe el criterio de la autori-
dad marcaria, supuesto perito en la materia, emiten resoluclonss contra-

dictorias.

Independientemente, para calificar si una marca imita a otra, re-
sulta evidente que cualquiera puede y tiene derecho de crear una marca
diferente y distintiva extrayéndola del mundo de la lmaginacién y de 1a
fantasia o de la simple realidad y orden de las cosas, por lo que la au-
toridad debe negar el registro de marcas semejantes, nulificar las que
hubiere otorgado por error inadvertencia o falta de apreciacidn o san-
cionar a los que pretendidamente deseen aprovechar para su propio bene-

ficio ] prestigio y €éxito obtenido por un comerciaate o fabricante,

La Ley de la Materia sanciona como una infraccién administrativa
el usar una marca en grado de confusién si dicha confusidn ha sido de-
clarada por la Secretarfa del ramo cuando la marca usurpadora se usa pa-
ra distinguir los amismos o similares productos o serviclos. {Artfcule

210 Fraccidn 11},

La consecuencia legal de esta conducta infractora puede ser una
multa, clausura temporal o definitiva y/o arresto administrativo hasta
per 36 horas, para lo cual se debc tomar en cuenta el cardcter intencio-
nal del autor que hoy en dfa dificilmente puede considerarse como pro-

ducto de una "casualidad". (Articule 225).

Una vez hecha la declaratoria de confusién al que use la marca,

ofrezca en venta o ponga en circulacidén productos amparados con la mjs-
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ma, fncurriria en una conducta delictiva que ameritard las mismas penas
inclusive corporales, explicadas al anallzar la fraccién anterior {artf-

culos 211 fracciones IV y VIII y 212).

Las anterlores disposiciones reflejan el afin del legislador de
Crear normas que, por un lado, paranticen la seguridad juridica del ti-
tular de una marca registrada sobre la que ha invertido tiempo, capital
y esfuerzo; y, por el otro, protejan al miblico consumidor de engafios y

fraudes garantizando el resultado del'ejerclcio de su funcidn selectiva.
CASO
INSTANCIA ADMINISTRATIVA.

%  S5e solicitd el registro de la aarca "SIN DENOMINACION" con-
sistente en la Eigura de un rectingulo de fondo oscurp jaspeado con las
figuras de dos cheurones lado a lado colocados en medio del rectdéingulo,
para amparsr partes sutomotrices y en generai toda clase de cuchiile-

ria, miquinas o aparatos, herramientas y sus partes de la clase I3.

Seguidos los trimites de ley, la Direccidn General de Invenclo-
nes, Marcas y Desarrollo Tecnoldgico notlficé la negativa del registro
de la marca solicitada en virtud de considerarla semejante en grado de
confusién a la marca registrada ""SIN DENOMINACION'' consistente en el di-
sefio de dos rombos simdtricos colocados paralelamente formando una espe-
cie de punta de Flecha dirigida hacia arriba la cual se encuentra regls-

trada en diversas clases de la nosenclatura oficlal.
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AA

INSTANCIAS JUDICIALES.

*  Inconforme con la citada negativa, el agraviado promovid Jui-
cio de Amparo que tocd copocer al Juer Quinto de Distrito en Materia Ad-
ministrativa en el Distrito Federal quien resolvid conceder a la quejo-
sa el amparo y proteccién de la justicia Eederal con base en el siguien-
te criterio; "la resolucién cumbatida no se encuentra suficientesente
motivada en virtud de que la responsable no especificéd que productos de
la Clasificacién Oficial protege la anterioridad citada...A mayor abun-
damiento...tomando en conjunto ambas marcas sin dencainacién y tomando
ademds en consideracidn 1as posibles semejanzas, ho son susceptibles de

confusidn®.

®  Inconformes con la resolucién anterior el BDirector de Inven-
ciones y Marcas de la Direccidén General de l'nvenciom,-s, Marcas y Desa-
rrollo Tecnolégico y la parte tercero perjudicada, interpusieron Recur-

so de Revisidn,
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Los pliegos de agravios se turnaron al Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito quien tesolvid confirmar

el amparo y la proteccién de la Justicia Federal.

Dentro de los miltiples criterlos jurisprudenciales emitidos en

torno a la confusidn, se pueden citar los sigulentes:

MARCAS, CONFUSION DE. SUGESTIONES Y ASOCIACIONES,-E1
artfculo 105, fraccién XIV, inciso b), de la Ley de
la Propiedad Industrial aplicable, prohibe el regis-
tro de una marca cuando hay una probabilidad razona-
ble de que el piblico consumidor, en general, pueda
incurrir en confusidn al respecto. Es decir, una mar-
ca puede ser sugestiva de la otra, o puede estable-
cer alguna conexion mental con la otra, pero para
que esto llegue a la prohibicién legal es necesario
que la relacién entre ambas sea tal, gue haya proba-
bilidad razonable de confusién en el piblico en gene-
ral respecto del producto o de su fabricante. Por
otra parte, dos palabras que por las solas letras
que las componen podria parecer que inducen a confu-
sién pueden no hacerle, cuando [decldgicamente el
significado de ambas o do una de ellas hace que haya
en ambos casos asocliaciones mentales lo bastante di-
ferentes para qe fo sea probable la confusidn. Pero
para ello serd necesarlo que los productos espec{fi-
cos {y no solamsnte genéricos} protegidos con ambas
palabras, sean diferentes, y que las etigquetss en
que ambas palabras son usadas como marcas, no juar-
des similitudes de ormamentacidén o de tipo de letra,
que hagan aparecer la probabilidad de confusién. Tal
es por ejesplo, el caso de las palabras “Bacardi" y
"Bacari', que tomadas cowo conjuntos de letras sin
slgnificado, s{ darflan 1lugar a confusién entre
ellas, Pero dado faue la palabra “Bacari" tiene cla-
ras asociaciones idiomiticas que bastan para dlstin-
guirla de la otra, no se ve claramente que eh ecste
caso concreto pudiera haber posibilidad razonable de
confusién, st no fuese porque ambas wmarcas se apli-
can exactamente al mismo producto y ambas etiquetas
tienen elementos de aornato y tipos de letra que si
inducen a confusidén.



PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL FRIMER CIRCUITO,

Amparo en revisidén 344/76, - Bacard{ Company Limi-
ted. - 18 de agosto de 1976. - Unanimidad de vo-
tos, - Ponente: Guillermo Guzmin Qrozco.

MARCAS, DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS NOMINALES, Y
SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETI-
QUETA,-Cuando dos marcas en conflicto se c nen
ademis de sus denominaciones individuales, de etique-
tas o figuras, debe atenderse, en primer témmino y
en forma conjunta e individual, a todos y cada uno
de los componentes que integran la denominaciém gri-
fica y fonética de 1a misma, esto es, los elementos
Individualizadores que las distingan de las demis,
para de ahi daterminar las diferencias o semejanzas
existentes entre las marcas en conflicto y si existe
confusién entre ellas, y, en segunde témmino, debe
atenderse a los elementos geométricos, figuras eti-
quetas o colores, que contengan la denominacidn cuyo
registro se pretende, pues de una correcta interpre-
tacidn del articulo 105, fraccién IV, pirrafo prime-
ro, de la anterior Ley de la Propiedad Industrial,
se advierte que una figura no es registrable como
matca, cuando ésta contenga los mismos elementos gri-
flcos y fonéticos de la marca citada como anteriori-
dad, pues existiendo conflicto entre dos marcas que
detentan notables similitudes en sus componentes no-
minales, debe atenderse primordialmente al grado de
confusién que pueda generarse entre ellas en virtud
de las semejanzas existentes entre ambas, y Con pos-
terloridad, debe atenderse a los elementos reserva-
dos en favor de la marca registrada con anterijori-
dad, tales como colores, figuras, emblemas o signhos
distintivos, pues como se apunta, los clementos nomi-
nales de una determinada marca, constituyen su signo
individualizador, y la etiqueta no es mis que el con-
tinente de aquellos elementos nominales.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO,

Amparo en revisién 676/76. - Alexandra de Markoff
Sales Corporation. - 13 de enerc de 1977, - Unani-
midad de votos., - Ponente: Angel Suirez Torres.
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MARCAS, ANALISIS DE SU POSIBLE CONFUSION. 5i bien es-
te Tribunal ha sostenido que para determinar sl dos
marcas son semejantes epn grado de confusidén , se de-
be atender no sbélo a un anilisis wminucloso, sino
principalmente al efecto que puedan producir en el
piblico consumidor el primer golpe de vista, o al
ser pronunciadas ripidamente, ello no significa que
quien deba juzgar sobre la sewcjanza de las marcas
no Eueda fijarse minuciosamente en sus detalles, pa-
ra determinar o aclarar el efectu gque visual o foné-
ticamente puedan producir cuando se las lee u oye en
forma ordinaria, sin poner atencién muy culdadosa.
Pues la impresidn subjetiva que las marcas produzcan
de maiento, puede ser objeto de un anilisis cuidado-
so, que no olvide que debe atenderse a la primera im-
presién que dichas marcas produzcan en el piblico.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRQUITO,

Amparc en revision 527/81, - Aqua Mex, S.A.-24 de
agosto de 1981, - Unanimidad de votos.

Precedente:
Séptina Epoca:
Volumen 70, Sexta Parte, Pig. 49,

MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR-
LA, INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO
91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.-Cuande se tra-
te de determinar si dos marcas son semejantes en gra-
do de confusién, conforme a la fraccién XVIII del ar-
ticulo 91 de la Ley de Invencionss y Marcas, debe
atenderse primordialmente a su conjunte, es decir,
al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de ma-
nera importante debe atenderse a la primera iampre-
sidn, esto es, al efecto que puedan producir en el
piblico censumidor al primer golpe de vista, o al
ser ofdas cyando son pronunciadas ripldamente, pues
es de suponerse que el piblico consumidor no siempre
hace un andlisis minucicso y detallado de las marcas
de los productos que adquiere, as{ como tampoco es
necesario que fatalmente todos sus elementos constl-
tutivos sean semejantes, sine fundamentalmente que
la similitud de les elementos principales pueda ori-
ginar confusién. Por tanto, para establecer si entre
dos o mis marcas registradas, o cuyo registro se pre-
tende, existen elementos de confusién que puedan ser-
vir para determinar st una de ellas imita a 1las
otras, no debe apelarse primordialmente al anilisis
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de las diferencias que entre una y otra existan, por-
que nc ha sido esa la mente del leglslador en el ca-
so, ya que ello requlere una elaborada operacién men-
tal subjetiva, que el publico consumidor que es el
que puede ser inducido a error, no estd en aptitud
de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al
anilisis de las semejanzas que ficilmente pueden ad-
vertirse entre ura y otra marca y que son las (micas
susceptibles de provocar la confusidn del piblico
consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna
de ellas. Tal es el criterio que sustenta el legisla-
dor en el precepto legal citado, al establecer que
no se admitird a registro_una marca que sea sewejan-
te (igual o tan parecida) a otra ya registrada y vi-
gente, aplicada a los mismos o similares productos o
servicios, en grado tal que pueda confundirse con la
anterior, tomdndola en su conjunto o atendlendo a
los elementos que hayan sido reservados,

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisién 1829/81.-Hardy Spicer Limited
-15 de marzo de 1982,-Unanimidad de votos,-Ponen-
te: Genaro David Gongora Pimentel.

Sostienen la tisma tesis:

Amparo en revisién 60/8B2, - Barco of Californla
=15 de marzo de 1982, - Unanimidad de votos.

Amparo en revisién 1459/79, - Kern Foods, Inc, -3
de mayo de 1982, - Unanimidad de votos.

MARCAS, CONFUSION. PRODUCTOS DIFERENTES. Para que
una marca no deba registrarse, aplicando para ello
el articulo 105, fraccidén XIV, incisa b), de la Ley
de la Propiedad Industrial aplicable, se requiere
que los artfculos amparades por ambas marcas tengan
caracteristicas semejantes. De manera que si se tra-
ta de articulos que ho tlenen mayer relacién entre
si, por su naturaleza y su uso, o por las tlendas en
que se venden, no hay Inconveniente en usar marcas
que podrian confundirse, cuande no hay la menor posi-
bilidad de confusidén en los productos, o de competen-
cla comercial desleal entre los productores. La pro-
piedad de uno marca tliende, esencialmente, a prote-
ger el prestigio de un fabricante, de manera que
otto no pueda aprovecharse de ese prestigio para ob-
tener un provecho comercial, en detrimento del pro-
pletario de la marca anterior, ni pueda causar a és-
te algin desprestiglo en relacién con la calidad de
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su producto. Pero cuando los productos a que se apli-
can las dos marcas son de naturaleza substancialmen-
te diferentes, ¢ se aplican a usos substancialmente
diferentes y se expenden en comercios substancialmen~
te diferentes (cuando se trata de establecimientos
especializados), no se ve que haya razdn para negar
el rcgistro de una marca por su posible semejanza o
confusidn con la otra, Pues en estos casos no podrd
haber confusién para adquirir el producto del duefio
de la marca anterior, con motivo del registro del
otro, nl el productor duefio de la anterioridad podri
sufrir dafio en su prestigio i en su economi{a con el
uso de la otra marca, Ni rd el dueiio de la segun-
da usar el prestigio de la primera, para vender su
producto, ya que ambos productos se encontrarin en
esferas diferentes de uso, aplicaciones y expendios
comerciales (o de departamentos especiales, en comer-
cios generales). Por 1o demis, aunque los productos
apparados por una marca pertenezcan a una categoria,
y la marca se haya expedido en principio para ampa-
rar productos de cierta naturaleza y destinados a
clertos usos afines, o] registro de esa marca no im-
plde el registro de una segunda marca semejante que
se destine a amparar exclusivamente clertos produc-
tos que, aunque pertenezcan a la misma categoria en
la clasificacién del articulo 71 del Reglamento de
la ley, sean articulos de naturaleza esencialmente
distinta, y de usos y aplicaciones esenclaimente dis-
tintos, y que esencialmente se venden en cometclos
de naturaleza tagbién diferente, como es el caso,
por ejemplo, de cepillos para muebles, pisos y tapl-
cerfa y de ceptllos dentales.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisidn 707/76.-Dresser Industries,
Inc.-1? de marzo de 1977.-Unanimidad de votes.

Sostienen la misma tesis:

Amparo en revislén 131/77, - American Cyanamld
Company.-12 de abril de 1977. - Unanimidad de vo-
tos.

Amparo en revisidn 291/77. - Laboratorios Infan,
§.A.-21 de junio de 1977. - Unanimldad de votos.

Precgdentes:
Séptima Epoca: .
Volumen 87, Sexta Parte, Pig. 35.
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MARCAS. ARTICULOS RELACIONADQS, DE DISTINTA CLASE LE-
GAL.-Cuando 1as marcas se aplican a articulos que,
aungue pertenecen a diferentes clases del articulo
71 del Reglamento de la Ley de la Propledad Indus-
trial, son de naturaleza parecida o substancialmente
rulacfonada, como lo sen, por ege-plo. las prendas
de vestir y las telas y tejidos [clases 39 y 42), es
claro que resulta aplicable la prohibicidén de marcas
semejantes a que se teflere 2l articulo 105, frac-
ecion XIV, fnciso b), de la ley mencionada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AIMINIS-
TRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO,

Amparo en revisién 401/76.-Christian Dior, S.R.L.
=31 de agosto de 1976.-Unanimidad de votos.-Ponen-
te; Guillermo Gurmin Orozco.

2.23,  Marcas Iguales o Semejantes a un Nombre Comercial.

Por iltimo, la Fraccldén XXIII del articulo 91 de la Lsy de Inven-

ciones y Marcas postula que:

No son registrables como marca: “"XXIII.-Una sarca que
sea lIdéntica o semejante, en grado de confusidn, a un
nombre cosercial aplicado a 103 missos o similares ser-
vicios, que se presten en ¢l establecimiento cuyo nom-
bre comercisl se haya usado con anterioridad."
La presente prohibicidn repite los Ssupuestos de las fracciones
XXI y XXII aunque referido a nombres comerciales, es decir, la autori-
dad marcaria deberd negar el registro, nulificar el concedido o bien
sancionar el uso de una marca que sea ldéntica o semejante en grado de
confusién a un nombre comercial que se haya estade usando con anterjori-

dad.
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Al raspecto resulta conveniente aclarar que las marcas a que se
refiere este dispositive son las marcas de servicio y no las marcas de
productos, puesto que dado que el nombre comerclal se destina a distin-
guir a un establecimiento comerclal como tal, una marca que tienda a
distinguir los servicios que se presten en el estableclmiento puede pro-
vocar mayor confusidn que una marca que distingue productos que poseen

una individualidad propia aun fuera del establecimlento expendedor.

Los nombres comerciales gozan de una naturaleza diversa a las
warcas, puesto que para gozar de un derecho de uso exclusivo no es nece-
sario su depéstto o registro ante la autoridad competente, sino que bas-
ta su uso para gozar de dicho derecho de exclusividad dentro de la zona
geogrifica que abarque la clientela ofectiva del establecimiento a que
se aplique tomando en cuenta la ¢lfusidén y la posibilidad de que su uso
por un tercero imluzca a error a los consumidores (articulo 179).

Por lo anterior la tarea de la autoridad administrativa se
encuentra limitada puesto que al efectuar ésta el examen de novedad so-
bre la solicitud de registro de una warca de serviclos, tnlcamente po-
drd citar como anterioridades los nombres comerciales ya publicados o
solicitados, siendo materia de una nulidad ulterlor si se otorga un re-
gistro no publicado o solicitado pero si usado o bien de una infraccién

administrativa.



CONCLUSIONES

1. La libertad de comercio aunque necesaria no puede ser irrestric-
ta, esto es, debe ser una libertad que opere dentro de un marco de lega-
lidad. Es por ello que se justifica plenamente la existencia de un sis-
tema jurfdico y en concretc de leyes especializadas que regulen los di-
ferentes aspectos que confluyen en el ejercicio del comercio. En dicha
rama las marcas juegan un papel primordial que como tal ameritan una
adecuada regulacién, adaptada a la evolucidn de la legislacién y doctri-
nas naclonales e Internacionales y a la dindmica de una realldad socilal
en esencia cambiante respondiendo en forma expedita a las necesidades y

asplraciones de la colectlvidad nacional,

En consecuencia, no obstante los esfuerzos por actualizar la le-
glslacidén marcarla y en general la legislacién en materia de propiedad
industrial e intelectual, cristalizados en las diversas reformas, es me-
nester que la legislacidn avance con mayor rapidez y dé respuestas efi-
cientes a los problemas suscitados ya que resultarfa paraddjico que an-
te ¢l ordenamiento juridico que rige el producto de la actividad creado-
ra del hombre, no se aplicara la inventiva y la decisién necesaria para

ajustarlo a la realidad que pretende regir.
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2. Por cuanto a 1la naturaleza jurfdica del derecho de las marcas
nos adherimos a la teocria propuesta por David Rangel Medina quien
sefala que las marcas pcrtei;ecen a la Propiedad Industrial que a su vez

constituye uno de los rubros que componen la Propiedad Inmaterial,

En efecto, aunque no exlste propiamente un criterio uniforme en
cuanto a la designacidn de esta materla que para unos debe denominarse
propledad immaterial, para otros bienes jurldicos o propiedad intelec-
tual, lo clertoc es que estamos en presencia de una propledad, que aun-
que con algunas modalidades, se erige como un derecho que a su ver se
ejerce sobre un bien immaterial. Esto es, la mayorfa de las concepclo-
nes son correctas, lo dnjco que sucede es que algunas atienden al obje-
to del derecho, ctras a la naturaleza del derecho mismo, etc. lo que se

puede esquematizar de la siguiente manera:

DERECHO
| PROPIEDAD
INTELECTUAL
i /(DEREG!OS DE AUTOR)
| PROPIEDAD
I /IM'I'ERIAL
PROPIEDAD--~ BIENES INMATERIALES PROPIEDAD INDUSTRIAL

(CREACLONES NUEVAS Y

SIGNOS DISTINTIVOS)
Resultan comprensibles las criticas en tomo al término "propie-
dad industrial" para designar a la suma de derechos deducidos de la ac-
tividad industrial o comercial de una persona que aseguran Ia lealtad

de la concurrencia industrial y comercial, ya que varios autores consi-
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deran acertadamente que la palabra *“industrial" es ambigua puesto que
proviene del término "industria’ que si se toma en sentido estricto -de-
ja fuera al cowmercio y a otras actividades del trabajo humano. Sin
embargo, también es de reconocerse que dicho término se ha adoptado uni-
versalmente y ha facilitado la distincién entre los diversos derechos

de propledad immaterial y la comprensifn de la materia,

3. A efecto de no incurrir en el mismo error que la mayorfa de las
definlciones propuestas por los diversos tratadistas de la materia, que
por fines didicticos o no, lejos de proporcionar una definicién, suelen
proponer una descripctén de la institucién juridica en estudio,
propusimos la siguiente definicifn: *Marca es aquel signo susceptible

de distinguir los productos o servicios a que se aplica”.

4. La empresa capitalista, que es la que prevalece en el sistema ju-
ri{dico que nos rige, nace y se desarrolla en un régimen de libertad de
comercio, esto es, en un sistema de libre empresa y de libre competen-
cia que supone el reconocimiento y proteccidn del individuo en el ejer-
cicio de alguna actividad comercial, asl como el otorgamiento de 1a mis-
ma oportunidad para concurrir al mercado, para atraer la clientela y pa-
ra joponerse a los competidores. En consecuencia, puede afirmarse que
el derecho al uso de las marcas se encuentra protegido laplicitamente
en nuestra Constitucién a través de la regulacién de la libertad de

comerclo.
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Por otra parte, los derechos y prerrogativas sobre las marcas se
conslderan como cbjetos de la propiedad industrial., Lo anterior supone
tue los derechos exlusivos que la leglslacidn sobre marcas confiere y
reconoce a los propletarios y usuarios de las mismas, son derechos de
propiedad, aunque de una propiedad especial. Por tanto en vista de que
el derecho de propiedad en sentido genérico comprepde todos las bienes
que entran en un patrimonic, también la propledad industrial relativa a
las marcas estd garantizada por la Carta Magna tanto en su artlculo 14
coma en su artfculo 16,

De igual manera, como se puede corroborar en la exposicidn de mo-
tivos de la Ley de Invenclones y Marcas, las marcas encucnitran apoyo
Constitucional implfcito también en los articulos 28, 89 fracclém XV y
73 fraccidn X que se tefieren a las facultades de la Federacidon para le-
gislar sobre privilegios industriales de Invencidn y de mejoras y a las
facultades del Congreso para legislar en materia de comercio, en cuyo

ramo a sido costumbre incluir la materia marcaria.

S. Ademis, de la Ley de Invenciones y Marcas, de su Reglamento, de
los Tratados y Acuerdos comerciales y, particularmente del Ilamado Con-
venic de Parfs, la jurisprudencia constituyc una importantistma fuente
de nuestro derecho marcario, comprendiendo bajo dicho témino, al mar-
gen del concepto restrictivo formal!, todas y cada una de las opiniones
que reunidas y sistematizadas vienen dando forma a dicha materia y las

cuales pueden provenir de la Direccién General de Invenciones, Marcas y



279.
Desarrollo Tecnoldgice {ahora Direccidn Geneval de Desarrollo Tecnolégi-
co), de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito en
Materia Adcinistrativa y de la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn.

6. la marca le confiere a los productos o a los serviclos a que se
aplican su propia individualidad permitiéndoles ser distinguidos de

otros productos o servicios iguales o semejantes.

7. La marca posee una doble funcién protectora en cuanto a dque, por
um lado, permite al productor, prestador o comerciante diferenciarse de
los demds productorss, prestadores o comerciantes que compiten con él

en el mercado y, por el otro, facllita y garantiza la capacidad y dere-

cho de eleccién del consumidor.

8. La marca permite que el consunidor identifique al productor,
prestador o comcrciante de su preferencia pudiendo adquirir del mismo
inclusive productos que no conoce pero gque pravienen del mismo produc-

tor, prestador o comerclante en cuestidn.

9. La marca pasee cn forma fnherente una funcidn publicitaria que
opera en forma directa sobre la clientela atrayéndola por el conocimien-
to previo que de la misma posee, lo que significa gue constituye un va-

lioso factor de difuslén, atraccién y conservacldn de clientes.

A TESIS N3 DEBE
SE BE LA SIBUOTECH
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10. La marca para cumplir con su objetivo, necesariamente debe ser
distintiva, es decir, debe poseer la capacidad de individuallzar o ca-
racterizar con originalidad los productos o serviclos a que se aplique
de los diversos -productos o servicios de naturaleza igual o similar,

cualidad que constituye la columna vertebral de todo sisuo'nrcario.

11, En nuestro derecho positive no se reconoce validez a las llama-
das marcas auditivas en virtud de que para poder ser registrada una
marca la ley exlge que posea una representacidn grdfica bien sea nomina-

tiva y/o figurativa.

12, Las marcas no pueden formarse por nombres propios, técnlcos, de
uso comin o genéricos, ya gue no pueden constituir vdlidamente marcas
por carecer de distintividad a menos que se pretendan aplicar a produc-
tos diferentes a los que designan con lo cual adquieren un matiz arbi-

trario y fantasioso siempre y cuando no indyzca al consumidor a error.

La fustificacién de esta prohlbicién radica en la pretensién de
evitar el monopelio del lenguaje que adquirirfa el titular de una mar-
ca, dado el dereche de exclusividad que scbre el uso de la misma le con-

ferirfa ¢! registro correspondiente,

15, Cuando una marca se ha convertido en una deslgnacién genérica
del producte a que se aplica resulta ocioso conservar su registro prote-
giendo al propictario en su uso exclusivo puesto que el publico ya no

se interesa mds por el origen de diche producto cowmo requisito para
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ejercitar su capacidad selectiva. Aceptar lo contrario equivaldria otor-
garle un monopolio comercial respecto de una palabra que ya se encuen-
tra en el dominio piblico obstaculizando la libre competencia con otros

proveedores del mismo producto.

Sin embargo, para que una marca sea declarada gepérica es menes-
ter la tolerancia por parte de su titular, lo que revela que la ley no

se inclina a la ficil declaratoria de genericidad de un signo distinti-

vo.

14, Los envases, no obstante poseer una forma tridimensional, si son
registrables como marca a condicién de que dicha forma posea una origi-
nalidad caracterf{stica y distintiva, esto es, que no sea de uso coain,
carente de ortginalidad o del dominio piblico. En consecuencia no consi-
deramos acertada la postura que proscribe a ios envases como sujfetos de
proteccidén marcaria para incluirlos exclusivamente dentro del campo de
la proteccidn que confieren los modelos industriales puesto que la "bij-
dimensionalidad' de la marca no es un requisito indispensable de la mis-

ma que justifique tal aseveracidn.

15, También resulta registrable como marca la forma del producto a
condicién de que sea original y distintiva y no lo usual, ornamental,
funcional o simplemente la necesaria, esto es, a la que no se puede re-
nunciar si se quiere que el objeto cumpla con la utilidad y el resulta-
do al cual se ha destinado, ya que si la forma del producto ne es nece-

saria sino arbitraria, nueva y caracteristica puede constitulr un sig-
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no idéneo que permite a la clientela reconocer el origen del producto

con absoluta independencia de ia funclonalidad o utilidad del mismo.

16, Las marcas simplemente descriptivas y, no sdlo evocativas que
tampoco posean algin elemento substancial adicional de diferencia, no
pueden ser registradas como marcas si se solicitan para amparar preclsa-
mente los articulos ¢ los servictos que describen, porque evidentemente
dichos preductas o servicios pueden ser individualizados del mismo modo

bajo la misma denominacidn por ser ésta del dominio pidblico.

17. Los colores, letras y nimeros aislades no pueden constituir vAli-
dapente marcas puesto que resulta evidente que el Estado no pucde reco-
nocer y garantlzar un derecho exclusivo sobre cualquier letra del alfa-
beto, nimero o color, elementos del dominio piblico en forma aislada a
menos que se representen acompafiades de otros elementos que los doten

de la distintividad de que carecen,

18, Existen signos oficiales como banderas, embiemas y escudos de
pafses y signhos oficiales de control o garantfa, que no es licito apro-

piarse como warca a menos que se goce de la autorizacidn correspondien-

te,

19, Cualquier persona puede registrar como marca su nombre civil o
su seudénimo a condicidn de que se aplique en la forma en que estd acos-
tunbrado a usarlo ¥ que no exista un homdnime registrado o que, de exis-

tir este se le envista con caracteres especiales, diferentes y distintl-
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vos que lo diferencien objetivamente de dicha anterioridad. Si un terce-
ro quiere registrar como marca un nogbre ajeno requiere del consenti-
miento del titular o si éste ha fallecldo, de sus ascendientes o descen-

dientes en grado ais préxiwmo.

20, De igual manera, los seuddnimos como especie del nombre civil,
las firmas y séllos como la representacidn grifica del distintivo de la
persona y el retrato de una persona, pucden ser registrados comc marca

por el propio titular o por un tercero con el consentimiento expreso de

éste.,

21, Los titulos de obras literarias, artisticas o clent{ficas, asf
como los nombres de personajes ficticios, simbdlicos ¢ humanos, son sus-
ceptibles de registrarse como marca a condicidn de que se goce del con-
sentimlento del autor o de la persona que caracterice al personaje en
cuestidén y siempre y cuando €stos conserven vigentes sus decechos a la

luz de la Ley Federal sobre Derechos de Autor.

22z, Actualmente ya se pueden registrar las marcas constituidas por
vocablos de lenguas vivas extranjeras o por denominaciones gque por su
grafismo o fonética posean tal apariencia. La disposicidn que anterior-
mente disponia la imposibilidad de registrar esta clase de marcas se de-
rogé con gran acierto a efecto de evitar actos discriminatorios en per-
juicio de nacionales sin establecimientos en el extranjero, de elimipar
facultades discreclonales a la autoridad quién subjetivamente podria ne-

gar el registro a una marca propuesta por considerarla que por su cons-
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truccién artificiosa parecieran voces extranjeras y para adapiar la le-

gislacign marcaria a las polflticas de aperturs econdmica,

23, Las denominaciones geogréficas, nombres y adjetivos gentilicios,
son registrables como marca siempre y cuando no indiquen la procedencia
de los productos o setvicios que se destinan a amparar ni puedan indu-
cir a error sobre lo mismo, es decir, la prohibicién de registra:r este
tipo de denominaclones atiende a la relacidn directa que guarda el pro-
ducto con el lugar origen del mismo, esto es, cuande simplemente descri-
be la localidad o regién que se caracterice por la Ffabricacidn de dicho
producto, por la explotacidn de las materias primas o por la produccién
de los materiales con que se les fabrica, excepcidn hecha de lugares de

propiedad particular y con el consentimiento del propietario.

24, Los mapas si son registrables como marca a condicidn de que le
sean adicionades elementos noninativos y/o figurativos distintivos y
que la procedencia u origen de los productos o servicleos a ampararse
por las mismas corresponda al pafs que dicho mapa describe, lo que se
antoja un tanto cuanto incongruente si atendemos al hecho de que los ma-
pas no son sino 1a representacidén grifica de lugares geogrificos que ex-
presados en forma nominativa no son reglstrables como marca y en forma

figurativa sf.

25, Las marcas para cumplir integramente con su funcién identif icado-
ra dentro de un matco de comercio leal y sano deben ser veraces y no
constltulr signos engafiosos sabre cualidades, origen, componentes o na-

turaleza de los productos o servlcios a ampararse con la misma.



445,

26, De igual manera tampoco pueden sei registradas vilidamente las
marcas si contravienen ordenamientos legatles conexos, el interés pibli-

co, el orden piblico, !a moral, o las buenas costumbres.

27, La proteccidn de las marcas notorias responde a la hecesidad im-
petants de evadir en casos lmportantes, la relatividad referente e la
territorialidad v especialidad de la pruteccidn marcaria, puesto que re-
sulta evidente que la aplicacidén estricta de estos principios conduce a
verdaderos fraudes y abusos. En nuestro dereche positivo es muy claro
que la proteccién de las marcas notorias rompe en forma expresa con el
principio de territorialidad was no asi, en témminos generales, con el
de espectalidad, puesto que la proteccion que nuestra leglslacion con-
fiere a las marcas notoriamente conocidas traspasa las fronteras del pa-
is donde dicha marca ha sido depositada regularmente jncluso cuands en
el pais donde su notoriedad se ha hecha conocer, en este caso México,
no se hublere realizado ningdn trimite de apropiacidn, Sin embarge, el
principlo de la especialidad no se ha roto expresamente para alcanzar
no salo a los productos de la clasificacidn reservados o, en todo caso,
a productos similares, sino a cualquier tipo de producto. No obstante
lo cual en cada caso concreto y dependiendo de le notoriedad de 1a mar-
ca en cuestidén y de los productos o servicios en conflicte, probablemen-

te esta cuestidn serd prorrogable mediante un litigio bien fundamentado,
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25, Toda marca que incurrn en cualquler hipdtesis prohibitiva, por
carecer de cufio distintivo o por no ser Lfcita al amparo de la ley de
la materia, no podrd ser registrada aGn y cuando se encuentre traducida

a otro idioma,

29, Las marcas idénticas no pueden ser objeto de registro ni siquie~
ra por el propio titular o con e! consentimiento de éste, prohibicidn
que Ro encuadra marcas muy similares ni marcas que, aunque idénticas,

*
se destinen a amparar productos diferentes,

10. Las marcas semejantes en grado de confusidn pueden ser registra-
das por el mismo titular o por un tetcero com el consentimlento cxpreso
de éste lo que supone que de no gozar con dicha autorizacidén, la marca
del segundo no serd registrable siempre y cuando la semejanza sea evi-
dente y razonable analizande la marca que ampara ei registro anterior y
vigente con la marca posterior cuyo registro se solicita, en conjunto o
atendiendo a los elementos que hubiesen sido reservados y ambas marcas

se destinen a amparar los mismos o simllares productos o serviclos.

3. Tampoco se pueden registrar marcas iguales o semejantes a un nom-
bre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que se pres-

ten en el establecimiento en que aparezca el nombre comercial usadc con

anterioridad,
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