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INTRODUCCION

Al inicio del siglo pasado y principios de éste, surgieron numerosas
obras cuyo contenido tenfan camo propésito fundamental ocuparse de la pro
teecidn juridica concedida a los denanvinados derechos de la propiedad in-
dustrial, por lo que su estudio y anilisis se realizé inicialmente por la
doctrina siguiendo detalladamentie el orden mismo de los articulos de las-
legislaciones que se ocupavon de esta materia, mismos que fueron fundamen
tainente de loy palses curcpees; de los cuales, algunos camo Francia, Bél
gica. Italia, etc., sirvieron de inspiracién a otros paises para la elabo

racidh de sus propias leyes.

Precisamente en Europa es donde surgié la idea de la unificacién le-
gislativa de los diversos paises del mundo, sobre esta materia. Esta uni
ficacidn didé cam resultado que once paises suscribieran el 20 de marzo -
de 1883, la Convencién de Unidén de Parf{s para la Proteccidén de la Propic-
dad Industrial, el cual constituye el marco internacional de referencia -
de dicha materia. por lo que en el transcurso del tiempo ha sido objeto -

de constantes revisiones.

Cabe destacar que en la actualidad tanto en Europa com en América,-
asi cam en la nayoer parte del aundo. cada pafs cuenta con sus propias le
yus gue se ocupan de los diversos objetos de la porpiedad industrials pa-
tentes, modeios v dibuies industriales, denaninaciones de origen, natbres
y avisos comerciales, rarcas, etc., asi caw la represidén de la campeten-

cia desleal.



Por lo que a México se refiere, en el transcurso de sus diversas eta
pas histéricas (prehispinicas, colonial e independiente), ha tenido la in
fluencia decisiva el proceso evolutivo de la proteccién a la propiedad in
dusn"inl. propiamnte dicho por la doctrina, por lo que de éste y de di--

chas etapas es en parte el objeto de este trabajo.

Por eira parte, debide a que el derecho de las marcas, se cncuentra-
definitivamente ubicado en el derecho piblice; y este se debe fundamental

mente a la mayor intervencidn del Estado en la regulacidén juridica de tal

derecho, al inponerle modalidades en aras del inter piblico; de ahi, --
que el titular de una marca, ejerza sobre ésta un derecho de propiedad en

su funcidn social.

De lo anterior se desprende que por dicha intervencidn del Estado en
la regulacién juridica del derecho de las marcas, surjan diversidad de --
criterios cncaminados a la concesién o negacion del registro de las mar--
cas, por lo que consideramos que dd notive a varias interrogantes entve -
las que nos preguntatos, si dichos criterios -¢ han aplicado correctemen-
te, es decir, que se han realizado los estudios adccuados tanto morales,—
juridicos o socioecondmicos para el registre de una marea, o que ¢l perso
nal de la institucién encargada para dichos fincs, cuenta con los conoci-
mientos necesarios para aplicar conforme a derccho lo que la Ley de Inven
cianes y Marcas establece, o sélo se basa ¢n procedimientos rutinarios --
que en la mayoria de los casos trac camo consecuencia dafios cam lo esy -
el moral, patrimonial y econdmico a! titular de¢ una marca, al piblice con

sumidor o bien, al camercio tanto nacional cowo internacional.



Esperanws por consiguiente que cl presente trabajo de tesis, aunque
en forma breve, sirva de base y orientacidn para ‘los estudios sobre la -

mtteria, por lo que de ser necesario sea tamdo en cuenta-en un futuro.



CAPITULO 1

PROPIEDAD INDUSTRIAL



1.1. Nociones Generales,

"En materia &niérné;ional_ el origen de las marcas se roamonta, =
merced :1’1” ince’szu‘\”t’e in’cyrur’cnto‘de las relaciones re_c‘px"ocas cnlr'c"—
los div;:r;os Estados, a“través de’su protéccién concedida mcdizm{c -
clusulas que’ se ins¢riaban. en convenios y. tratados pilatera’les por-

o "-)
lo general sobre Amistad, Comercio y Na\‘egacién“.“

A pesar de que se fueron celebrando convenios y- tratados bilate
rales sobre la materia de propiedad industrial, esa proteccién otor-
gada fue insuficiente, no s6lo por ausencia de uniformidad sino que,
por las denuncias constantes de dichos instrumentos internacionales-
dieron origen a graves inconvenientes y una absoluta inestabilidad -

para quienes eran titulares de algin derecho adquirido, por lo que -

ante esta situacién, en esa dépoca, se aprecid la necesidad indubita-

ble, de i1a tendencia hacia la unidad de proteccion,

sma que Cdes--
pués de una serie de Congresvs y Conferencias se vid {inalmente plas
mada al constituirse la Unién de Paris para la Proteccién de la Pro-
preaad Industeial ! 20 Ao Marzo de 1333, la cual tuve cono precede
tes a la Unién Postal de 1865 v la Unidn Telegrifica de 1373 en cuan

to a las consecuencias juridicas que inplicaba la adopc

cepto de Unidn.

(1} Rava, Negrete Justo,- Devecho de 1as Marcas.- Edizarial Porr - MExico 1985, T

Llub,
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Es indudable que esta Unidn presenta sobre los tratados bilate~
rales enormes ventajas cono son: la de aplicar una regla general en-

tre los diversos Estados que la constituyen, existe una mayor secguri

dad por la armonizacién, equilibrio y concentracién de intereses en-

,;7

tre los Estados adnerentes, lo que muy diffcilmente provocarfa la sa

lida de éstos y por el incentivo de la unificacién de las legislacio

nes en ia materia, as{ 1 de otros Estados a adhe

rirse al pacto canin”.

sta Convencidn o Tratado que establece la Uhidn preveé la rea-

lizacién de Conferencias de revisién periddicas.

Por lo que a Méxice se refiere, "antes de su adhesidn a la Con-
vencidn de Paris, celebrd al igual que todos los paises del mundo, -
convenios o tratados bilaterales sobre Amistad, Comercio y Navega---
cién con otras naciones, en donde se insertaba por lo menos uma clau
sula que daba proteccién entre oiros objetos de la propiedad indus--
trial, a las mavcas de {itrica y de cumercio, Consecuentemcnte, su-

achesion de México a dicho Convenio de Paris se verificd el dia 7 de

Cabe destacar gue “Lu proteccidn de la propiedad industrial tie
ne por objeto las patentes de invencién, los modelos de utilidad, -~

los dibujos o modelos industriales, las marcas de fdbrica o de camer



cio, las marcas de servicio, el narbre comercial, las indicaciones -

de procedencia o denaminaciones de origen, asi camo la represidn de-
[ . .

la campetencia desleal®,  objetos que mis adelante daramos la defi~

nicién que para ello nos da la Ley vigente de Invenciones y Marcas.

En suma v para dar inicio al presente trabajo de investigacidn,
expondré el concepto legal de propiedad industrial que cita el moes-
tro Francisco Montero Paiacivs, mismo gue cs ¢! siguiente: "Propie--
dad Industrial es la que adquiere por si mismo el inventor o descu--
bridor, con la creacidén o descubrimiento de cualguier invento rela--
cionado con la industria; y el productor, {abricante o comerciante,~
cont la creacién de signos especiales con los que aspira a distinguir

5
de los similares, los resultados de su trabajo”.

1.1.1. El Derecho de la Propiedad Industrial.

Los Derechos de propiedad industrial forman parte de un-
anplio conjunto de elamntos Gue integran una estrategia de ~
comercializacidon de los desarrollos cientificos, tecnolégicos

literarios y artisticos.
"La tendencia moderna en esta rama del derecho, se orien
ta hacia una proteccidn internacional de dicha prepiedad in--

{%) Ibidem. Navi, Negrete Justo, cb.cit., pdg. 246

~

{5) Mongers, Palac

2 Industriasl, Cooeatarics a la Ley ¥y a4 la Jurfis--
prutencia, =it

, Pdg. L




€5} LSpez, S&
1385, piz

dustrial, de: tal fomu que el mparao otorgado a una obra o -
invento sea similar, tanto en el Ambito nacional cam en el -
internacional, por lo que a virtud de lo anterior, en la de--
claracién de los derechos del hambre, de 10 de diciambre de -
1948, aprobadoe por la Asarblea General de las Naciones Unidas
s¢ consagra el derecho de toda persona a la produccién de los
intereses que le corresponden en razén de sus producciones --

(&)
cientificas. tecnoldgicas, literarias y artisticas®.

En México, este derecho a la propiedad industrial se co-
menzd a legislar a través de los diversos ordenamientos, mis-

nos que a saber son:

"a) Ley sobre derechos de propiedad de los inventores y per--
feccionadores de algin ramo de la industria, de mayo de 1832,
Este ordenaniento se le considerd en ese entonces como muy -~
simple ¥ primitivo debido a que solamwntce contenia unas cuan-
tas prescripciones sobre proteccion a cierto

inventos. asf lo afimma el marstra G

que, en este ordenamiente. se percibe en ¢! la influencia co~

lonial espaficla y fuera de =

v una curiosidad histérica, no -

significa g antocedente téenico  serio, pero que es mo-
nester mencionarlo, para gue se vea c¢dmo desde entonces ha -~

existido preocupacién para regular esta materia.

chez Cuavhidmoc, Las Generalidades de la Propiedia Industrial. Editorial UNAM
19



b) Ley de Marcas de Fibrica de 28 de noviovbre de 1889.Esta Ley
surgié en el Gobierno de Porfirio Diaz, aqui se alentd siewmre
una marcada idea de desarrollo industrial y camercial en Méxi-
co, inspriado seguravente en ideas europeas.

¢} Ley de Patentes de Friviienio, Jde 7 d¢

junic de 13O0
ordenamiento se caracterizd por su concepto de patentabilidad-
tamdo de la Ley Francesa de 1944. Esta Lev sufrid una refor-
m el 27 de marzo de 1896, para introducir algunas pequefias no
vedades técnicas y para facilitar el aspecto reglarentario de-
la misma."® "”Cabe seftalar que el canpo de aplicacidén de esta-
ley {ue mis bien estrecho. va que el novimiento de la propie--

dad industrial por esos afios era pegueiio.

“d) Ley de Marcas Industriales y de Camrcio de 25 de agosto -
de 1903, Influida ya por la corriente internacional de la pro
piedad industrial. Esta Ley introduce novedades, camo los nan

bres v avisos cawerciales.

e) Leyes de Patentes de Invencidn y de Marcas y de Avisos y -
Nambres Camerciales, de 27 de julio de 1928. Después de un --
cuarto de siglo, en el gue tuvo lugar la Revolucién Mexicana,-
se expiden esta leyes, misma que ya tenia un sello de moderni-
dad,

(7) Sepliveda, Cdzar. El

tesa Mexicare de Fropiedad Industriat. 2a. Edicisn. Editorial ~--
Porria. Méxi{zo 1% .




Por lo que se refiere a las patentes, en esta ley se despacha-
ban con un examen practicado sobre las solicitudes de patente-
o patentes mexicanas que existieran... La declaratoria adminis
trativa de invasién de la patente podria atacarse a través de-
un procedimiento interesante de revocacién que se tramitaba a-

través de los jueces de Distrito.

En lo conducente a la Ley de Marcas y de Avisos y Narbres
Carerciales. contenia algunas novedades. Por ejemplo, se esta
blecié por primera vez la posibilidad de declarar el uso obli-
gatorio de marcas para cierto tipo de mercancias. Se inponfan
mis restricciones a lo que pudiera constituir una marca. Se -
introducen los naibres y los avisos camerciales. De manera si
milar a las patentes, se instituye un procedimiento de revoca-
cidn de las resoluciones administrativas, y sedisponian normas
para un procedimiento judicial civil ante los tribunales fede-

(s)
rales®,

"f) Ley de Propiedad Industrial de 1943, Puede considerarse a-
esta ley camo un dispositivo legal muy moderno que concede una
proteccién muy anpiia a los titulares de derechos. Esta ley -
e¢s ¢l antecedente obligado de la nueva Ley de Invenciones y --
Marcas de 1976, pues por una parte en ésta se perpetuaron bas-
tantes de los errores de ese cuerpo legal, y por otra, se toma

ron la mayor parte de sus articulos para integrar el nuevo or-

(BY Iulgen. Sepdlveda, C&sar. cb.cit, pdg. 2 y 3.,



1.1.2.

(9) ‘Idea.’ Sepd
€10) Idez, pig.

8

denamiento. Asimismo esta ley de 1943, estd asociada al-consi
derable progreso industrial de México que se observa en 1a mis

9
ma época”.

En suma, cxpone el tratadista César Sepllveda "que de no-
haber existido la rica préctica de la Ley de la Propiedad In--
dustrial de 1943, no hubiera sido factible la creacién de un -
ordenamiento aparentarente novedoso. que ¢n su mayor parte es-
t4 inspirado en el régimen anterior. Y es que la propiedad in

dustrial es una materia tan arraigada y tan precisa que es muy
aoey

dificil inventar o innovar en ella"

Obtencién del Derecho de Propiedad Industrial.

Al respecto el tratadista Francisco Montere Palacios seiia
la que "el derecho a la propiedad industrial se obtiene, origj
nalmente, por el hecho de su 1nvencion o Jescubrimicnte; por -
tanto, ni el Estatuto de la Fropicdad Industrial ni la propia-
Ley de Propiedad Industrial. en general, constituyen la fuente
de esta clase de propiedad. Puede existir, y no sélo en su na
cimiento, con independencia de toda intervencién del registro.
Su inscripcidén en &1 significa, a parte de la publicidad fren-
te a todos, la tutela de la ley en la extencidén y medida que -
para cada clase determina ¢l mism Estatuto, El registro cano

an
Ia ley protegen la propiedad industrial; mids no la crean”.

tveda, César. cb.cit. pig. 3.

{11) Montero, Palacios Francisco. cv.cit. pdg. 7



A virtwd de fo anterior, podanos concluir diciendo que, -
la solicizad de patente o registro por el que el particular na

nifiesta su voluntad Jde obtener el reconocimiento de su dere-—

cho, da origen a un procesa aduinisirarivo. que se destina a -

verificar el concurso de las comdiciones legales de que depen-

én de ta vo--

€ recendd kniento v mina cont la decisi

fentad dei Zstades aceprande o rechazamdo la peticida del inte

resado.

pdaros entender que el privi

concede ¢f Estado a uma persona fisica o moral

. pard producir o utilizar en ex--

tajo su licencia, wm produc-

sultade de la actividad invent:-

o de Propicdad Industrial.

Inpone el Meding que Tsegin a2 --
dogirina ia o =2 @s constitutiva del de-

12 invensidn,

el acto por el cual

tente del inven

Tor, asegurdnsdole la proteca:dn de o la lev. Lo mismo se dice -

Je ol wwewes:

indestriales. En cuanto-

Tsitaris e Propiedad Imdusirial
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a las marcas, el registro o depésito, prescrito o facultado --
por 1a Ley, no tiende sienpre a originar el derecho. La pro--
piedad de la marca se adquiere también por la ocupacidén, mis -
la proteccién legal, conforme al sistena adoptado en el dere--
cko positivo de cada pais puede subordinarse esencialmente at-
registro o no depender de esa fonmalidad, de ahi que se diga ~

3
que ¢! registro es atributivo o declarativo de propiedad”.

A respecto consideramos, primeramente que la intervencién

del Estado en el &rbito de la propiedad indusirial. a través -
de sus funcionarios administrativos no tienen coamo fin crear -

o conferir derechos, sino garantizar y reconocer los derechos -

subjetivos preexistentes, organicando st

Los actos de concesién de patente o regi

tros por su contenido

o por sus efectos, son declarativos y no constitutives de dere

cho.

Por otra parte, considerams que ta agmnistracién pubii-
¢a, no puede, a su arbitrio conceder 0 negar la patente ¢ re--
gistro selicitado; una vez verificadas las condiciones y su---
puestos legales, le camete reconocer el derecho disputado por
el particular v expedir el :itulo indispensable para su ejerci

cio.

2. Tratace de Derechs Marcaris. Editerial Litros ¢e México. MEal

13) Rangel, Medins 23
1939, pdz. L9,
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%Las accioncs administrativas que versan sobre la nulidad
caducidad, extincién. usurpacién de derechos y conpetencia des
leal, se ejercitan dentro de los procedimientos tipicos distin
tos de los judiciales. Estos procedimientos para la obtencién
de patentes de invencién o registro de marca y avisos comercia
les, pertenecen a ese grupo de procedimientos especiales. ade--
cuados al acto que ha de realizarse y que nuestra legislacidn-
ha organizado separindolos de los moldes del procedimiento ju-

1=y
dicial ordinario®. -

1.2. Principios Fundanentales.

"Caro fundsmente de estos principios, se invocan tres ideas saca

das de la Filosofia del Derecho:

Primero.- La idea del orden interno de la sociedad, tal es el ca
s50 para los derechos sobre signos distintivos {(marca, nombre o ense--
fia, erc.), en cuyo caso, es conforme a Ia buena politica de la econo-

mia y del camercio, en la que los signos gue

rven para distinguir -
una cosa no pueden ser usurpados por otra, por lo tanto., todo ello va
en beneficio de todos, es decir tanto para productores camwo consumide
res; en el sentido de que asi no exista confusidén con una cosa rival-

y de que se reconozcan las cosas de aguellos que son de agrado o pre-

(14) 1bicen. Rangel, Medina David. cb.cit. pie. 1Mt
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ferencia.

Segundo.- La idea de justicia. Esta justificacién es vidlida para
todos los derechos de propiedad industrial: para los signos distinti-
\vos, se considera estrictamente apegada a justicia en relacién a que-
los terceros no pueden enplear la narca de otro, debido a que los ob-
jetos que se vendieran bajo esa marca han sido creados por otros me--
dios, y por lo tanto carecen del mismw valor. Por otra parte., tam--
bién se admite que las creaciones puevas son por rason de justicia, -
debido a que aquel que haya creado una cosa u objeto nuevo de la in--
dustria gue asi ha agregado a2 la suma de bienes, obtiene determinado-

tienpo un derecho de explotacidn,

Tercero.- La idea de progreso. Esta tiene valor en las civiliza-
ciones evolucicnadas, en tal sentido por el gran auge de las invencio
nes o creacicnes, por lo que a estos creadores o inventores en forma-
natural se les ha recaipensado con un monopolio temporal de explota--
cidn, mism que constituye uno de los tipos de derecho de propiedad -

(153
ndustrial’,

Aclarando que para los efectos de su amplio alcance del! término-
“monopolic”, el pirrafo VII del articulo 28 de la Constitucién Politi

ca de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

€15) Atvarez, Screranis Jalme. La Regulucidn de las Invenclomes y Marcas v de 1a Transferen-
cia Tecnoldgles. Zélterial Porréa. Mxico 1379, pig. L7.
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Articule 230 "En los Bstados Mhides Mevicanos quedan prohibidos

s, los estancos vy las excen-

Tes mawpolios, las pricticas monopdli
Clones de inpuestes en los tépmines v cundiciones que fijan las le--

prohidbiciones a titulo de -

yes. Bl oo tratamiento se - dard a ta

e laindustriacc, Tapoco constituyen moncvolios leos pri

protece
vilegtos que por deteminado tienpy se concedan a los autores v ar--

3y los que para el uso exclusi

Tistas para la produccidn de sus oby

W de osus bnventos se¢ otorguen 3 1o inventores v perfeccionadores -

de algum wejerats



LAS

CARITUO

MARCAS

ENXN

MEXICO



2.1, Antecedentes:

En la etépa preﬁisp.’mica.v conocida camo el México antiguo, nos-—
legaron el tesoro fundamental de las fuentes indigenas todos aquelios
quev‘aprcmdieron elralfabcto castellano, cam: los historiadores indi-
geﬁas. los ni\;:su'os de los centros educativos del pueblo nihuatl, los
sabies precolavbinos y otres, mismws que transcribieron en su propia-
lengua los poemas y tradiciones asi camo el rico contenido de sus cé-

dice: Por tal razén quienes han escrito sobre esta etapa, se han --

percatado de incontables formas de accidén v vida humana que alcanza--

ron sus habitantes en las diversas manifestaciones culturales.

los indigenas posefan una tecrologia que cubria sus necesidades-
o satisfactores econdmicos y por lo tants, su alto pgrado de perfeccio

naniento en las artes e industrias., por lo que los espafioles se encon

traron con un c¢ampo propicio especializado para ejercer sus indus-

trias. Todo ello originé grandes organizacijones de comerciantes, por

lo que fue motivo del gran auge que alcanzd el camercio en esa época.
Por tanto, la inportnacia del camercio. la diversidad de oficios y la
gran variedad de mercaderias gue se ofrecian en los mercados, entire -
otros, son el motivo de dar a conocer el erpleo de la marca en los --

1)

pueblos de Andhuac”. ¢

(1) Leda, Po
Pig. 1¢

Manuel, Los Antiguos Mexicanos. Fonde de Ciltura Eeendeica, México 1974,
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Por lo que a marcas se refiere, debido a la escasa informacién -
histérica del México Prehispinico, no es posible aseverar con exacti-
tud si hubo marcas, signos o medios materiales que distinguieran las-
mercancifas de otras del mismo género o especie, por lo que los histo-
riadores Cortés, Bernal Diaz, Ldpez de Gamarra y Antonio de Solis. sé

lo se concretan en sefialar que "se¢ hacian las copras y ventas por --

via de permmutacidn, con que daba cada uno lo que le sobraba por lo --
que habia menester; v el maiz o cacao servia de woneda para las cosas
menores. No se gobernaban por el peso ni le conocieron; pero tenfan-
diferentes medidas con que distinguir las cantidades, y sus nimeros o

(2)
caracteres con qué ajustar los precios segin sus tasaciones”.

Al no existir la marca en los pueblos de Anihuac encuentra expli
cacién en que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio -
de géneros, por lo que no se especificaba, individualizaba e indicaba
el origen de las mercaderfas para distinguirlas, ademis. debido a la-
carencia Jd¢ moned2 y 21 erpleo de ciertos articulos cow sustitutos -
de aguella, dan a entender gue no eran afectos al amleo de signos o-
medios materiales distintivos de las mercancias entre si, del mismo -

género.

No obstante lo anterior, se sabe que los habitantes de Andhuac -

amplearon algunos medios materiales que individualizaban su condicién

(2) Te Solfs, Astonle. Histcria de la Comguista de Méxicoe. Imprenta de Don Antonic de Sincha,
Madrid 1953, pSg. 394.
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o clase social, por ejenplo la ct;llera que servia para identificar a)
mal esclavo, que ademds le inpedia huir entre la gente. Expone el --
historiador Manuel Orozco 'y Berra que "los carpradores de esclavos de
collera se informaban del nimero de ventas por que habian pasado, y -
si después de cuatro todavia no se¢ encermadaban, pedian ya ser vendi-

(3}
dos para el sacrificio”.

Por otra parte, el historiador Don Manuel Toussaint, “nos descri
be el grado de adelanto en las ciencias y artes alcanzados por los me
xicanos antes de la conguista, cam es el de la fonmmacién matemdtica-
del calendario llevado a gran perfeccidn, asi camw el conocimiento --
del curso y posicidén de los Astros; la industria que fue incrementada
mediante el hibil manejo de los telares., que produjo géneros de tela-
res; de algodén, plumas, pelo de conejo y de ardilla; los trabajos de
alfabrerfa; la fabricacién de vasijas de barro, etc. Todo ello, se--
gun io describen, entre otros, Cortés vy Diaz del Castillo, datos que-

()
son indicativos de la avanzada cultura de los pueblos de Andhuac".

"Consecuentarente, en los aspectos de la Ciencia Juridica en la-
que nuestros antepasados Aztecas dejaron notables ejenplos de su sen-
tido del derecho, nos encontramos la organizacidén politica y el dere~
cho de gentes: el derecho de las personas, de familia y de propiedad;

el derecho penal, el derecho procesal: la administracién de justicia,

{3) Orozco Berra, Maruel. Historla intigua y de la Conguista de Méxice. Editorial Porrda, --
Méafco 1950, plg. 237,

(4) Toussatnr, sanuel. L Conquista del Pdnuco. Edlcidn del Coleglo Kasional.Mixico 1948, --
g, 4 c
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la regulacién de las actividades camerciales, etc. Sin erbargo, en -
lo referente al derecho de marcas. ninguna disposicién directa o indi
recta parece haberse dictado, por lo que no arrja ningin dato acerca-
del enpleo de signos para distinguir las obras industriales en los --
mercados ni de la represién de la venta de mercancias alteradas, aun-
que no obstante cabe sefialar que, "en el derecho Azteca ya se legisla
ba al respecto, en el sentido de que se castigaba con la nutilacién v
a veces hasta con la pena de muerte, a aquella persona que falsifica-

(5)
ba medidas®™.

2.2, Etapa Colonial,

"Mucho tiemo después a la conquista de América segin el histo--
riador Pablo Macedo, bajo la autoridad del Supram Consejo de Indias,
se cred, por los Reyes Catélicos la Casa de Contratacién de Sevilla,~
que se ocupaba de todo lo relativo al carercio de Indias, y vigilaba-

. {5}
por el cumlimiento de las leyes que los regularan”,

Dicha conquista espafela imprimid al Pais conquistade una irmen-
sa transfonmacidn no sélo en el orden politico y noral, sino también-
en las dreas de la agricultura, la industria v el comercio; inpulsé -
la ganaderia, introdujo nuevos cereales y cultivos de algunas plantas

pero principalmente dié gran inpulso a la explotacién de los minera--

(5) Fangel, Medina David. ob.cit. pda. 5
) ngceco, Pablo. La Evolucidn Mercantil. J. Ballesca ¥ C. Sucesores, Editores, Mxico 1905
péz. 15.
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les del Pafls.

Por tal razdn las floras espafiolas eran las imicas que tocaban -
las costas de la Nueva Espafia, per los que los frutos de esta tierra-

y.sus metlaes preciosos, iban directamente a las arcas reales.

Cabe destacar que al considerarse la industria y el camercio los
factores determinantes del derecho marcario, preponderaba la falta de
marcas prepizmente dichas oo la época colonial, y la ausencia de nor-
was juridicas protectoras del derecho a la marca cam tal. En tal --
sentido una de las consecuencias que trajo consigo la regulacién de -
las instituciones antes citadas, fue la del enpleo de las narcas y --
que tienen cano antecedente irmadiato las disposiciones similares que
para tal efecto se dictaron en Espana. por ejaplo; el amlec de las-
marcas en los gremios de coexrciantes en sus diversos oficios, como -
tueren el empleo de las marcas de fuego en e! ganado y de marcas de -

agua o filigrana en los papeles.
2.2.1. Primeras marcas en la Nueva Espana.

"Esta exposicién {ué el resultado del acopio de datos histéricos
sobre el enpleo de marcas en esta época, introducido por los Espaio--

les en la Nueva Espafa.

Las primeras noticias son relativas 21 epleo de las marcas ---
transparentes de agua o iiligrana hispana, (consistfa en wna finfsima

sucesién de hilos horizontales estrechos y en el fondo de la matriz o



form, cruzada longitudinalmente por hilos separados, mismos que eran
matélicos de Jatén o cobre generalmente, sobre los que era \'aciadé la-

pasta de papel y en munento determinado sametido a prcsiéﬁ)..aéf ém'o

tarbién el empleo de las marcas de fuego, que para su xu-preslén se. -

utilizé el hierro candente, mismw que era descanccxdo por Ics mdigc-' -

persticidn.

La crueldad del hierro se acentué al }1eg$; la victoria delos

espafioles frente a los ejércitos indigenas, pues con el seAhxciero'n -

_ ; T
cadenas y grilles para los vencidos. lo mismo que para’los esclavos".

2.2.2, Marcas de fuego en los esclavos y ganados de los reinos de' las

Indias.

"Estas marcas constituian un medio probatorio suficiente-

de posesidn leg{tima de los esclavos para sus propietarios.

Los colonos esparioles adquirian esclavos indigenas en la-
Nueva Espafia, como en las Antilias, mediante dos procedimien--
tos: El cautiverio de los vencidos en guerra y el rescate de -

. . (&)
los reducides a servidurbre por los propios indios¥.

(3) Orezce y Berra, Manwel. ob. cic. pig. 233.

(8) Zavala, Silvio. Los Esclavos irdics ea la Nuewa £spant Edicid & . i, -
Bl Stlvio, Lo £spata cién del Coleglo Nacionai.
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En relacién al cautiverio de los vencidos en guerra, ex-
pone ¢l maestro Bernal Dfaz del Castillo (historiador) "que -
eran considerados cono esclavos, por lo que eran marcados con
hierro candente en la cara inplantindoles una letra *G" y con
una letra "R", a los esclavos llamdos de rescate. Dicho —-
hierro que entonces se hizo para herrar a los esclavos, el --

cual de Espafia llepd a México en los meses de mayo de 1524.

Agrega que la situacién de los vencidos era espantosa, -
dade que grandes cantidades de indigenas fueron hechos escla-
vos para ios trabajos de minas, por lo que en sus rostros mos
traban infinidad de marcas inpuestas por los diversos propie-

(&)

tarios gue los habian posecido”.

"snte tanta injusticia y abuso sobre los vencidos por --
causas de guerra cam por los que por via de rescate, mismo -

que esclavizaron los encomendadores a su )

¢ arbitrio, se -
muitiplicaron las provisiones reales encaminadas a fremar las
innumerables tiranias, por lo que se entabld una verdadera lu
cha entre cl Gobierno Espafiol y los Gobernantes de la Colonia,
todo ello, a consecuencia de las enérgicas protestas de los --

frailes Franciscanos de México, pues ya anteriormente se habia

49) D{az del Cascillo, Bernal. citado por Xava Negrete Susto. Derecho de las Marcass. Edit.-
Porréa, Mxico 1985, pig. 27
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prohibido medinate Cédula de 2 de Agosto de 1530, la de hacer-
esclavos a los indigenas de la Nueva Espafia, tiempo después em
pezd a desaparecer la esclavitud de indigenas, debide a que se

t0)
negaron licencias para herrar esclavos®,

"Por otra parte, la falta de ganado en los pueblos de Ani
huac fué el producto de su raquitica agricultura, por lo cual-
Espania en los primeros anos de la conguista introdujo v fomen-
té la ganaderia en las provincias de las Indias y principalmen
te en la Nueva Espana. Consecuentemente, debido al aumento --
considerable de ganado trajo consigoe el de c¢rear un sistama -~
que procurd la proteccién del ganado. Este sistema consistid-
en la identificacién colectiva de ganado, mediante la marca o-

sefial” .(u)

"En la Nueva Espafia fue Cortes quien fomentd la ganaderia
y cuidd de propagar los animales damésticos y familiarizar a -
los naturales con su crianza. Por tal motive, dictd varias or
denanzas en las cuales dispuso que todos los traedores de cual
guier género de ganado, tuvieran un hierro o sefal, el cual re
gistraren ante el escribano del cabildo. el cual no se podria-
retirar sin licencia de dicho cabilde (junta carpuesta por el-

alcalde y los concejales de Ayuntamiento), por lo que el que -

(10) 2avala, Silvio. cb.ciz. pSg. 6

(11) Nava, Negrete Justo. ob. cit, pig. 23,



no tuviere el mencionado hierro o marca se hacfa acreedor a —-
una multa de cincuenta pesos de oro mismo que era destinado pa

12)
ra las obras publicas”.

Este herraje o marca de ganado surgié camo remedio y cas-
tigo de los fraudes y delitos que con mucha frecuencia se cane

t{an.

Este procedimiento de marcas a fuego en los ganados, con-
sistfa en la inpresién que se aplicaba sobre el cuero del ani-
mal en una parte visible, un dibujo en un hierro calentade al-
fuego. Esta marca se enpleaba para los animales mayores (vacu
no, caballar) y la sefal que consistia en la incisidén o corte~
hecho en oreja o narfz, etc. con un cuchille, para los anima--

les menores (lanar).
2.2.3. El enpleo de las marcas por los Gremios mexicanos.

Debido a las constantes dificultades y los tropiezos que-
tenfa el conquistador y el ayuntamiento, por la variedad de la
gente que practicaba determinado oficio, trajo cam consecuen-
cia que se dictaran nonms para el ejercicio de los oficios, -

artes manuales y otras ocupaciones encaminadas a regular la vi

(12) Alanfn, Lucas D, Disertaciones. Editorial Jus. México 1969, pdg. 281.
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da social y econémica.

Dentro de la organizacién gremial aparecié la figura del -
maestro, quien para obtener la carta de ex4men o tftulo tenfa -
que cunplir determinados requisitos, misnos que consist{an en:-
ser cristianos, viejos y tener linpleza de sangre, ademids de --
ser cspafiol, as{ camwo presentar un exémen riguroso tedrico-pric
tico, y una vez aprobado v admitido se le daba la posesidn de -
nuevo maestro, por lo que en dicho tftule, al mirgen se le ha--
cfa anotar la marca o seial de la siguiente formma: abcllido. --
inicial, figura, letra o signo, que el nuevo maestro deberfa --
usar, sellar, tintar o grabar en todos sus trabajos. Todo esto
con el objeto de poder identificar en caso de fraude o de incum
plimiento a las Ordenanzas y para distinguir el lugar de proce-

dencia.

"En la ordenanza de tejedores de telas de oro, se estable-
cia que el corte o pieza de tela falsa aunque sea de mangas de-
berf{a de tener en cada lado un letrero tejido que dijera faldo,
pena de veinte pesos y pérdida de la obra, asi también se exi--

[$%))
gian los sellos de la ciudad”,

"Mediante la aplicacién de normas protectoras y la organi-

(13) Carrera, Stanpa Manuel. Los Gremtos Mexicanes. EDIAP, S.A, México 1954, pig. 64,
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zacién gremial, se prohibfa que los artesanos cametieran frau--
des, engafiando al cliente incauto, alterando los articulos que-

vendfan.

Por otra parte, los gramios se contituyeron cada dfa mds -
cano cuerpos cerrados, celosos de sus privilegios y mantenedo--
res recalcitantes de la exclusivista y jeriquica separacitn en-
tre aprendices, oficiales, maestros y vendedores, teniendo cam

. (1)
base una considerable diferenciacién clasista®.

Por ¢ltimo, podemos considerar que las ordenanzas de los -
gremios eran de lo mis minucioso y claborado, redactadas funda-
mentalmente con el propdsito de evitar la "carpetencia desleal"
(situacién de enfrentamiento entre comerciantes o entre produc-
tores cuande concurren 2 un mismo mercade, utilizando medios --
deshonestos para lograr su objetive sin inportar el dafio que se

(15}
pueda causar)] estableciendo un conjunto de reglas y disposi--

cicnes para cada actd

d productiva.

2.2.4. Disposiciones marcarias vigentes en México o durante la Etapa -

Colonial.

(16) Sava, Segrete Justo. ob.cit. plg. 29,

{15) Diccionaric Anaya de la Lengua. Editorial Fundacidn Cultural Ielevisa A.C. 2a. Edicién
México 19381, pig. 182,



Para iniciar el presente inciso, es necesario establecer -
que corresponde a la etapa independiente, ya que camo expone el
historiador José Maria Ots Capdequi "que no se encuentran en --
las fuentes del derecho indiano normas juridicas reguladoras de

()
la Propiedad Industrial®.

Aunque cabe destacar lo que afirmm el historiador Acustin-
Verdugo, que "antes de esta fecha, México no carecia en rigor -
en verdad de legislacidn sobre la materia que nos ocupa, adamds
hace mencidn a varias disposiciones sobre marcas que se encuen-
tran contenidas en la Curia Filipica en el libro 1, Cawrcio Te
rrestre, capftulo VII, y en la ley 2, titulo 7 partida 5, asi -
por ejenplo: no se podia usar de ajena marca cuando de ello re-
sultaba interés a aquel cuya era no podia ser defraudado en ---
ella, com si fuese artifice experto y aprobado o fidedigno mer
cader, que la tenfa peculiar y no ¢l que queria usar de ella, -
para que carpraren de él, creyendo que la cosa era del otro. -
El que usaba de marca o navbre falsamente incurria en la pena -
de los falsarios, habiendo en ello fraude o malicia, la cual pe
na era arbitraria segin las circunstancias del caso; el juez po
dia de oficio prohibir que usase la marca de otro para evitar -
la confusidén. En ciertas mercancias como los pafios, sedas y --

brocados la marca era obligatoria, debiendo consistir en el nam

(16) Ors, Capdequi Jos€ Marfa, cit. por Wava, Negrete Justo. ob.cit. pdg. 35.
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bre, ammas y sefiales del maestro que las habfa hecho. Tal era-
en sus principales puntos la antigua legislacién espafiola sobre

(17
marcas de f{ibrica y de camercio™.

En tal virtud, expone el maestro Justo Nava Negrete que "-
es indudable que en la época colonial existieron algunas normas
protectoras de las marcas, aunque en forma aislada y no en un -
cucrpo jurfdico uniforme, especialmente en la Recopilacién de _
los Reinos de las Indias, en las siete Partidas y en la Quria _

(18)
Filipica®,

2.3, Etapa Independiente.

"La situacién de la deficiente proteccién legislativa del derecho
sobre las marcas durante la Colonia. prevalecié hasta la Gltima década
del siglo XIX. En los.ax'ms siguientes a su separacién politica de Es-
pafia, en México encontramos disposiciones aisladas de las institucio~~
nes marcarias, misms que por la ausencia de una cofificacién protec--
tora de estos derechos, no era privativa de nuestro pafs, sinc que tam
blen existfa en las dewis nacienes como; Espafia, Francia, Inglaterra,-

Estados Lnidos y Alemania.

Por consiguiente, en México alin cuando no se encontraban conteni-

dos reglamentos protectores de derechos sobre marcas en una ley espe—-

(17) Verdugo, Agustin, clt.por Nava, Negrete Juscu. ob.cit. pig. 35.

{18) Nava, Negrete Justo, ob.cit. pig. 3e.
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cial, si se encontraron en diferentes ordenamientos legales, reflejada
la inquietud de nuestros legisladores para reprimir aquellos actos que
pudiesen afectar el derecho sobre las marcas. Este caricter punitivo-
predaninaba en algunas disposiciones, por lo que en otras, solo se tra
taba de sinples medidas administrativas con fines de garantfa, espe---

(%)
cialmente en materia de transporte maritimo de mercancias®.

2.3.1. Las Marcas Regidas por Ordenamientos Juridicos Mercantiles.

(1384 - 1869).

"En esta etapa independiente ain se segiia aplicando la an
tigua legislacién espafiola en materia camercial, misma que era-
reglamentada especialmente por las Ordenanzas de Bilbao y el --
Tratado de Comercio de la Curfa Filipica, que fueron la Legisla
cién y la Jurisprudencia de México hasta el 16 de mayo de 1854,
fecha en que se pramligd nuestro primer Cédigo de Camercio, el-
cual estuvo en vigor menos de dos afios, debido a que en la admi
nistracién de Don Antonio Ldpe:z de Santa Ana, pramlgéd en 1854-
un Cédigo de Conmrzio en el que, tomindolas del nuevo Cédigo Es
paftol se hicieron reformas inportantes a nuestra legislacidn --
mercantil; pero camo en dicho cédigo se establecfa un tribunal-
especial, quedé sin vigor en e! momento en que los tribunales -

de esa clase fueron suprimidos, y desde entonces comenzd a re--

19) Rangel, Medina David. ob.cit. pig. 13.
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gir de nuevo las Ordenanzas de Bilbao y en general la legisla--

cién espafiola.

No obstante se siguid aplicando el mencionado Coédigo de Co
mercio, toda vez que el mismo en su mayor parte se le consideré
bueno y por tanto era mis ficil hacerle las mejoras que las ex-
periencias de esa época hacfan conocer que eran necesarias, por
lo que el gobierno de Ldpez de Santa Ana, narbrd para ese obje-
to una camisidén carpluesta por los sefiores Licenciados Don Ra--
facl Martinez de la Torre, Don Cornelio Prado y Don Manue} In--

dar o
a™,

Cabe seiialar "que aunque se elaboré dicho proyecto, lo ——
cierto es que el texto original del Codigo de Camercio de 1854~
se considerd camo Unico vigente en varios Estados, con la salve
dad mencionada y otros en cambio, siguieron viviendo en las sam
bras de las Ordenanzas de Bilbao todo ello segin lo afirm el -

(21)
historiador Montellano, M.M.O".

Este Codigo de Camercio de 1854 contenia precptos, por lo-
que a marcas se refiere que significaban un medio de prueba de-
propiedad para los duefios de mercancias; asi taxbién su enpleo-

constitufa un medio de control y garantia en la circulacién de-

(20) Prado B., Juan, cit. por Nava, Segrete Jeexs, -b.cit.pig. 43

{21) Meontellano, M,4,0. cit, por Ibiden,
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las mercancias,

Macho tiempo después, surgié el segundo Cédigo de Comercio
que enpezé a regir el 20 de abril de 1884, mismo que se ocupd -
de materias que no fueron reguladas por el ordenamiento ante---
rior. La inportancia de este Cédigo radica en que se incluye -
un capitulo titulado "De la Propiedad Mercantil" en a cual se-
regularon por primera ve: en nuestro Pals, de manera especial -
las marcas de fébrica, regulacién ésta que consistia de la si--

guiente manera:

Articulo 1418.~ "Todo fabricante tiene el derecho de poner
a sus productos, para distinguirlos de otros, una murca espe-—-
cial; as{ también se indica que ésta puede constituirse por el-
nonbre del fabricante o el de sus razén social. el navbre de su
establecimiento, de la ciudad o localidad en que se haga la fa-
bricacién, o en iniciales, cifras, letras, divisas, dibujos, cu

biertas, contrasefias o envases",

El artfculo 1420 dice: "que las marcas deben estar precisa
mente en los productos o mercancias; y en aquellios en que esto-
no sea posible, bastard que estén en la cubierta o envase sin -

desgarrar la cubierta en que estd la marca®.

As{ también, para adquirir la propiedad de una marca, se -

necesita depositarla previamente en la Secretaria de Fomento; y
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vy ¢sta concederd la propiedad siempre que la misma marca no se-
use o haya adoptado por otra persona o no sca de tal manera se-
mejante que se camprenda la intencién de defraudar intereses —-

ajenos (articulos 1421 y 1422).

Ademds, para salvaguardar la propiedad de las marcas de --—
sus titulares, en el articulo 1441 establece los casos cn los -

cuales existe usurpacién de marcas:

1.- Cuando se use una marca enteramente igual a otra.

2.- Cuando resulta gran analogia, porque las palabras asis-
inportantes de una marca s¢ repiten en otra, aunque ésta amm--
cie un propietario diferente;

3,- Cuande la nueva marca se redacta de manera que pueda -
confundirse con la otra:

4.- Cuando las diferencias sean puramente gramticales, y-

5.- Cuando consistiendo la marca en dibujos o pinturas, -——

scan dstos tan parecidos que produzcan confusién.

En suma. debido 2 los principios que contienen las disposi
ciones scbre marcas de éste Codigo de Camrcio. se puede califi
car canmo el mis acabado eslabén en nuestiro desarrollo histérico
tegistlativo de esta rama del derecho, ya que ademis establece-
los términos para reclamr la propiedad mercantil, mismos que -
son: el de un afio contado desde el dia en que se sepa la usurpa

cion de las marcas para reclamar las acciones civiles (articulo
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1442) y de dos meses para reclamar la accién penal (Art.14d).

Consecuentemente surgid la Ley de 11 de diciembre de 1885,
mism que derogd el Reglamento de Registro de Camercio del Codi
go 1884, segin la cual los canerciantes deberfan matricularse.-
En esta matricula, el registrador anotaba entre otros actos ju-
ridicos; los titulos de propiedad industrial, patentes de inven

cidén y marcas de fébrica {articules 2 y 3 fraccidn VIi).

Estas reformas son el mds ramto antecedente de nuestro ag
tual registro de marcas en su funcidn de medio para acreditar -

el derecho al uso exclusivo sobre las mismas,

Finalmente "el 4 de junio de 1887, el Congreso autorizd al
Ejecutivo para reformas toial o parcialmente el Cidigo vigente:
por lo que ¢! entonces Presidente de la Repiblica nambro una co
misidén conpuesta por 5 vocales y un secretario para proponer las

reformas.

Hasta que por fin en el afio de 1889, se prooulgd en la Re-
plblica Mexicana un nuevo Cédigo de Comercio que entrd en vigor
el lo. de enero de 1890, mismo que estuvo inspiradoe de los cédi
gos espafioles de 1829 y 1885; el italiano de 1832 y el francés-

de 1808.

Por lo que a nuestra materia se refiere no se incluyen en-

i
i
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el Cédigo de Comercio de 1889, disposiciones que regulen de una
manera especial a las marcas, toda vez que al misw tiemo en--
traron en vigor este Cédigo de Comercio y la ley de marcas de -

Q2

fibrica de 1889",

En suma. entre otras cosas en este Codigo de Corercio de -
1889, se conservéd la obligacidn por parte de i0s camerciantes -
de inscribir en el registro publico de comercio los titulos de-
propiedad industrial (art{culo 21 fraccidén XIII); por lo que de
no registrarse, sélo producirian efecto entre los que les ator-

guen pero no podran producir perjicio a terceros (art, 286).

2.3.2. Las marcas regidas por una Ley Especial (1983 - 1976).

Debido a la necesidad de legislar sobre una materia que --
tiene inportantes relaciones con el desarroilo industrial y co-
mercial, se cred la primera ley de marcas de fabrica, misma que
empezd a regir el lo. de enero de 1590, la cual tuvo comw mode-
lo la Ley Francesa de 1857 sobre las marcas de fibrica v comer-

cio,

Entre otras cosas, esta ley contemplaba lo siguiente:

(22) Xava, Segrete Justo. ob.cit. pig. “8.
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a) Definicién. Sc considera cono marca de fibrica cual---
quier signo determinante de la especialidad para el camercio de

un producto industrial (art.lo.).

b) Signos y medios materiales no registrables. No se con-
sidera como marca: la forma, color, locusiones o designaciones-
que no constituyan por s{ solas el signo determinante de ia es-

pecialidad del producto.

¢} Sujetos del derecho de las marcas. En la que cualquier
propietario de una marca de fdbrica, ya sea nacional o extranje
ro residente en cl pais, puede adquirir el derecho exclusivo de
usarla en la Repiblica, sujetdndose a las formalidades de esta-

ley.

d) Procedimiento par adquirir la propiedad exclusiva de --
una marca de fibrica. La cual consistia en que el interesado -
ocurrfa o por medio de su representante ante ia Secretaria de -
Famento, haciendo constar que se reserva sus derechos acarpaiian
do: el docurmento de! poder otorgado al mandatario, en caso de -
no presentarse el interesado por s{ mismo; dos ejamplares de la
marca o de su representacién por medio del dibujo o grabado; --
asi también en el ocurso deberd expresarse el narbre de la fa--
brica, el lugar de su ubicacién, el domicilio del propietario y

el género de camercio de industria (Art. 6).



36

e) Adguisicién sobre el derecho de la rmrca. El que pri-
mero hubiere hecho uso legalmente de una marca es el unico que

puede pretender adquirir su propiedad. (Art. 8).

{) Sisterm sin previo eximen con llamamiecnto a opoesicio--
nes. Por lo que se refiere a este inciso. consistia en:la de-
claracién hecha por la Secretaria de Famento sin previo exémen

bajo la exclusiva responsabilidad de los solicitantes v sin -~

perjuicio de los derechos de tercero.

g) Derechos del titular de una marca. Mismo que era el -
derecho al uso exclusiveo del signo o medio material que consti

tuye la marca (Art. do.)

h) bligaciones del titual de una marca. E! titualr de -
una marca registrada tiene la obligacién de pagar las tasas --

que la ley sefale.

i) Duracidn del registiro de una marca. La propiedad de -
la marca de f&brica es indefinida: pero se entender4 abandona-
da por la clausura o falta de produccién por mds de un afio, --
del establecimiento, fabrica v negociacién que la haya enplea-

do {Art. 12).

j) Publicidad de las mzica. registradas. Que consiste en

que la Secretarfa de Famento, pondrd a disposicién de cualquier
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persona las marcas de fdbrica para ser examinado su.registro:--

(Art. 13).

k) Mulidad de las marcas. En'ia quesi.fueconcedida la. =7
propiedad de una marca en ror’atrnvanci%\flv dclas p;’-lc’s:‘x‘vipcicnes;-:
anteriores, seri declarada judicialn;enté nula ‘a peticién de --

‘parte (Arg. 14), e

1) Falsificacién de las marcas. Mism que puede darse me-
diante ‘dos supuestos: l.- Cuando se usen marcas de fébrica que-
sean una reproduccién exacta y carpleta de otra cuya propiedad-
esté ya reservada, y 2.- Cuando la imitacién sea de tal natura-
leza -que, presentando una idenli‘dad casi absoluta en el conjun-
to, aunque no en ciertos detalles, sea susceptible la marca de-

confundirse con otra legalmente depositada (Art. 16),

 Dice el maestro Justo Nava Negrete que por lo que hace a -

la doctrina en esta época predomind la tesis de que, "la propie

. dad de rarcas es de derecho natural; por lo tanto, el depdsito-
o registro de la marcz, debe ser declarativo de la propiedad., -
ademds de que la anisién del depdsito o registro, debe privar -

al propietario solamente de las acciones penales, pero dejindo-

23)
le incélumes las civiles™.

(23) Nava, Negrete Justo, ob.cit. pig. 54.
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Posteriomente surge el "Decreto del 8 de febrero de 1897,
que fija los requisitos a que deben sujetarse los industriales-

que dicsen apariencia extranjera a sus marcas.

En este decreto, se fijan medidas de control por parte de-
las autoridades, en particular de la Secretaria de Hacienda y -
las Aduanas y Secciones Aduaneras, con el objeto de que los in-
dustriales del pais sean considerados camo nacionales cuando a-
sus productos quieran Jurles spariencia extranjera por medio de
rStulos o etiguetas con que marquen la mercancia o su envase pa
ra que puedan libromente internarse o circulen dentro de la zo-

22y
na de vigilancia de las costas o fronteras de la Repiblica®,

David Rangel Medira al camntar, el citado decreto dice --
que, "El sistema proteccionista de marcas de la época, no era -
la indicacidn de procedencia tmo de los objetives o funcién de-
1a marca, de lo contrario no se habrian dictado las curiosas --
prescripciones que so pretexto de garantizar intereses {iscales

(25)
confommn este decreto”.

Debido a las relaciones industriales y camerciales de ca~-
ricter internacional y las graves dificultades a que daban ju--
gar las diferencias legislativas de los diversos paises civili-
zados, aunado esto a la necesidad inperiosa de derogar nuestra-

1) Isfdes, Xava, Segrete Justo, ob.cit. pis. 59

(25) Rangel; Medina Davic. ob.cir. pip. 25
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primera ley de marcas de fdbrica de 1890, "La Secretarfa de Fo
mento formuld y presentd ante la Cémara de Diputados en una ra
zonada iniciativa de fecha 25 de abril de 1903, la neccesidad -
de reformar la legisiacién sobre propiedad industrial, adjun--
tardo para tal efecto un proyecto de ley. Consecucntemente -
esta iniciativa mediante Decreto de 28 de mayo de 1903, se au-
torizé ai Ejecutivo para reformar la legislacidn vigente scbre
patentes de invencidn, marcas de fébrica, y dands propiedad in

dustrial, con arreglo a las siguientes bases:

a) Las marcas de fdbrica se registrarin sin examen previo
de su rovedad u originalidad y las patentes de invencién se ex
pedirdn sin examen previo, en cuanto a su novedad y utilidad, -
sin responsabilidad de ninguna ecspecie para la Nacidn, ni para

la autoridad, en cuyo navbre se expidan;

b) La tramitacidn de las solicitudes seré sencillay ripi

¢) se establecerd una penalidad especial para los delitos
contra la propiedad industrila, modificando, si fuere necesa--

{26}
rio, las disposiciones del Cédigo Penal..."

En sum, a virtud de dichas facultades concedidas al Eje-

cutive Federal, con mira plausible de emmendar las diferencias

(26).Kava, Negrete Juste. cb.cit. pdg. 61.
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que ya se hacfan sentir, expidié el 25 de agosto de 1903, dos-
leyes, una sobre patentes de invencién y otra sobre marcas in-
industriales v de Camercio. debidamente reglamentadas el 24 de
de septienbre del misno afie. Estas leyes venian a perifeccio--
nar la legislacién sobre propiedad industrial y a sinplificar-
los trémites para adguirirla y garantizaria, asi como de dar -
mayores facilidades a los inventores y perfeccionadores median

te la rebaja de los derechos fiscales.

Posteriormente vy a consecuencia de los incesantes conflic
tos politicos y sociales en que se encontraba la Nacidn, vs de
cir durante los episodios histdricos que tuvieron lugar duran-
te la Revolucién Mexicana. el entonces General Venustiano Ca--
rranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, prociamd
€] Plan de Guadalupe, por lo que "en uso de las facultades que
el mismo le concedia, el 2b de marzo de 1913 emitié un decreto
por el cual se desconocia a partir del dia 19 de febrero de ~-
ase afo, todas las disposiciones y actos emnados de ios tres-
poderes del llamado Gobierno del General Victoriano Huerta, --
asi camo de los gobiernos de los 'E;slados que atm lo hubieren -

. . [Fh]
reconocide o lo reconocieren”.

Consecuentemente a dicho decreto "se emitidé el acuerdo de

12 de septiembre de 1914, en el que se indicé a los titulares-

@n F;beu. Isidre. Pocumentes Histdricos de la Revolucidn Mexicana. Tomo 1. México 1960, --
Pag.
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de los certificados de Marcas, narbres y avisos comerciales, -
los requisitos y formalidades que deberfan de cumplir los nue--
vos certificados substitutos de los que obraban en poder de los
propios interesados, que son nulos por haber sido tramitados y
concedidos del 19 de febrero de 1913 hasta el 21 de agosto de -

19147, had

“Posterionmente, también com una consecuencia de la situa
cidn que prevalecia en nuestro pafs. por acuerdo del Primer Je-
fe del Ejército Constitucionalista, la Secretaria de Estado y -
del Despacho de Fomento, Colonizacién e Industria, quedé esta--
blecida y funcionando en la ciudad de Veracruz desde el dia lo.
de dicierbre de 1914 y por lo mismo declaraba nulos los trimi--
tes v resoluciones dictadas o que se dictaran en asuntos de es-
ta Secretarfa, por las llamadas Secretarfas de Agricultura y de
Famento, de la Industria y del Camercio o por cualquier otra --
oficina que no dependiere del Gobierno Constitucionalista, des-

29
de el 23 de noviembre de 1914,

"Mediante acuerdo de fecha 6 de agosto de 1920, exnitido -
por Adolfo de la Huerta, Presidente Constitucionalista Substi-
tuto de los Estados Unidos Mexicanos, para la Secretaria de In
dustria, Comercio y Trabajo, se acordd una prérroga al plazo -

concedido en el decreto de 2 de mayo de 1916 (para el reconoci

(23) Leyes, Circulares y Acuerdos, sobre Patantes y Marcas, Talleres Tipogrificos Papeleria
Nal. BExico 1922, pdgp. 8-,

€19} Nava, Xegrete Justo. cb.cit. pdg. 73.



ente de la revalidacidn del registro de'warcas expedidas y he

chos durante los l!atmees gobiernos de Fuertal.

Por ‘otra parte, wediante acuerdo’ del” Jefe delvmpiaumznm
de 1a Seccidn’de Patentes, de ta Secretar{a’de Industria, Comer
cie y Trabajo, se recanmienda a los poseedores de marcas regis--

tradas com el Signd o denmaminaciones establecidas, que las modi

ley

das inidos Mexivanos. Alvaro Chreg

seprimbre de 1371, derogd a par:ir del primero de enero de ---

de patentes de lavencidn v Marcas que

1822 el npuesio especs

e 1803; sin evbargo. median-

0.

VoAnaehes sovow



"Mucho tiempo después aparece la Ley de Marcas, Avisos y-

Nambres Camerciales de 28 de junio de 1925 y su Reglamento de -

acién sobre propiedad -

11 de diciembre de ese afo.

industrial supera enormmente a la legislacién anterior, pues -

se hace acopio de las experiencias que en esta materia se plas—
maron en las legislaciones marcarias de los diversos palses, en
e] abundante y valioso material doctrinario v en la mism préc-

tica de nuestra legislacién anterior, tanto administrativa cam

i

Es inportante sefialar que por primera vez se incluye en el
reglasento una clasificacién de articulos en 50 clases; no sien
do limitativa, sino que permite seglin la clase 50 incluir los -
articulos no clasificados {articulo Yo. del Reglavento), mismo-

que a la letra dice:

*En la descripcién de la marca se expresan los articulos -
que va a arparar, no debierkio camrenderse en una misma solici-
tud, articulos que pertenezcan a varias clases de los que s2 en
cuentran a continuacién:

ARTICULCOCS

1. Materias primas o parcialmente preparadas.

2. Recepticulos

(32} Xava, Segrets Justo., ob.ci:z.
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3. Petacas, maletas, guarniciones, monturas, carpetas y --

carteras de bolsillo.

4. Materiales detergentes y raspantes para. linpiar y puli-

mentar.,

co.
9.

10,

11,

12,

13.

14.

15,

16.

18.
19.
20,

21,

~
™~

23.

partes.

Pegamentos.

Productos quimicos, medicinas y preparaciones farmmcéu—

Cordeleria.

Articulos para fumdores (excluyendo productos del taba

Explosivos, armas de fuego, proyectiles y equipo.
Abono.

Tintas y objetos entintadores.

Materiales de construccién,

Ferreteria, plomerfa y conexiones de vapor.
Metales y piezas metdlicas vaciadas o forjadas.
Aceites y grasas no alimenticios.

Pinturas y materiales para pintores.

Productos del tabaco.

Animales vivos.

Vehiculos (excluyendo sus motores).

Linoleun y telas enceradas.

Aparatos eléctricos, mdquinas y accesorios.
Juegos, juguetes y articulos de deporte.

Cuchillerfa, miquinas o 1paratos, herramientas y sus



A
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24, Aparatos y miquinas para lavar.

25, Cerraduras y cajas fuertes.

26. Aparatos cientificos y de medicién,

27, Relojes.

28. Joyeria y vajilla de metal {fino,

29. Escobas, cepillos, sacudidores y motas,
30. Loza, trastos de ceramica y porcelana.
31, Filtros y refrigeradores.

32, Muebles y tapiceria.

33. Cristaleria.

34, Aparatos de calefaccién, alurbrado y ventilacidn (exclu

yendo los eléctricos).

cas,

33.- Bandas, mangueras, empaquetaduras y llantas no motdli-

36, Instrumentos musicales y accesorios,

37. Papel y articulos de escritorio.

33. Impresiones y publicaciones,

39, Vestuario.

40. Articulos de fantasfa, avios y merceria.
41, Bastones, sambrillas y paraguas.

42, Tejidos de punto, malla y telas.

43, Hilos y estanbres.

44. Aparatos médicos, quirtirgicos y dentales.
45, Bebidas sin alcohol

46. Alimentos y sus ingredientes.

47, Vinos.

48, Extractos de malta y bebidas poco alcoholicas.
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dem. o4

Nava, Sesrets Jus
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49. Licores alcohdlicos.

$33)
50. Artfculos no clasificados®.

Cabe destacar que "esta Loy coaenzé a regir desde el lo. -
de enero de 1929, y desde esta fecha quedaron revalidadas las -
Marcas, Narbres Camrciales y Avisos Camercizles, y los actos -
de Oficina de Patentes y Marcas relacionados con ellas, cuya re

ié haber side solicitada de conformidad con el --
3L)

validacidn del

[
Acuerdo de & de agosto de 1920 {art. 122 v 123 de la Ley)™.
Macho tiempo después surge la "Ley de Propiedad Industrial

de 31 de dicierbre de 1942 y su Reglamento de la misma fecha.

Esta Ley tiene camw apoyo Constitucional los articulos 28-
y 89 iraccion XV. que se refieren a las facultades de la Federa
cién, para legislar sobre privilegios industriales de invencidn
y de mejoras: asimismo, tiene fundarento en el articulo 73 ----
fraccién X, que faculta al Congreso Federal para legislar sobre

(3%)
camrcio®,

tre las modificaciones que esta Ley introdujo; por lo --
que se refiere a la Definicién, adquisicién del derecho y la --
form de Constituir una Marca, consideranos que son casi idénti

cas 2 los articules cerrespendientes de la Ley de 1928, por lo-

3 NPRAER

5. 54

Ley, Reglazents y Tarifa de la Propiedad Industrial, cit. por Xava, Negrete Justo, ob.clr.




17
que a saber, son los siguientes:
a) Definicidn; la marca es el signo o medio material dis--

tintivo que estd usando o quiera usar un camerciante, indus---—-

trial o agricuitor para d

inguir o denotar la procedencia de~

jos articulos que expende. fabrique o produzca.

b} Adquisicidn: se adopta el sistenn mixto atributibo-de--
clarative, ya gue no solamnte puede adquirirse el derecho ex--

clusivo de uso de uan marca mediante su registro, sino que taar

bien se reconocen los derechos adquiridos por un usutario extra-

regional, v

tente en los namores bajo una

ias denamuacicnes y en general, cualquier e

por sus caracteres especiales,

de hacer distinguir 3 los objeots a que trata de aplicarse de ~

los de su misma especie o clase.

Cen relacién a los signos o medios materiales no registra-
bles. se incluyen camo prohibiciones; las figuras, denaminacio-

nes o frases descriptivas de los produziocs gque tratan de ampa-—

i)

rarse con la marca,

lhuyendo los adjetivos calificativos o -~

gentilicies.

. Ten la Exposicidn de Motivos en rela--

cidn a2 la tramitacién de los derechos que confiere el registro
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de las marcas, dice que, las disposiciones que la regulan tie--
nen cao prepdsite evitar ia multiplicidad de propietarios de -
marcas idénticas o semejantes, en grado tal que confundan , lo-

cual puede inducir a error al piblico consumidor.®

Tabién se consignan disposiciones que tienden a inpedir -
que los industriales v comerciantes que enpleen marcas, regis--
tradas o no. en articulos elaborados vn 2! pais traten de darle
apariencia extranjera, lo que resulta en perjuicio de la econo--
mia.... asimisn se establecen sanciones ciicaces para quienes-

no acaten las di

ciones relativas al uso obligatorio de la-
i)

leyemda "HED EN MEXICO".

A consecuencia del inicio de la Segunda Guerra Mundial y -

durante ese periodo,

w
o

dictaron los siguientes acuerdos:

a) Acuerdo de 9 de febrero de 1944,
5} Acuerde de 2 de agosto de 1944: v,

¢} Acuerdo de 13 de septiembre de 1944.

En dichos Acuerdos se decretd la ocupacién de marcas y pa-
tentes a personas f{isicas y morales, nacionales de los paises -
con ios cuales Mdxico se encontraba en Estado de Guerra. Sin -

crbargo, ante la necesidad de explotacién de algunas de las pa-

(36) Nava, Negrete Jus

. eb.cit. pig. 35,
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tentes y marcas, por las gue cntre otros motivos se vefa afec-
tada la econanfa de la Nacién, el Ejecutivo Federal dicté el -
Acuerdo de 9 de julio de 1949, por el que revocaron los ante--
riores acuerdoes y se decretd la desintervencidén de las paten--

[&:34)
tes y marcas de los nacionales de Alemania y Japén”.

Por otra parte, surgieron varias refommas legales de 1949
a 19533, consistentes en la reglamentacidn de las marcas obliga-
torias. “Por Decreto de 29 de diciambre de 1949, se refonmaren
los art{culos 98, 155 y 270 de la Ley de Propiedad Industrial,
que también fue adicionada con el articulo 227. Estos precep-
tos y los contenidos en diversos decretos presidenciales, son-

losque informan el régimen de las marcas de uso obligatorio.

a) Decreto de 10 de mavo de 1949 por el que se declara --
obligatorio el uso de marcas para las medias de nylon y de ~~-
otras {ibras artificiales o sintéticas que circulan en e] mer-

cado nacional.

b) Decreto de 22 de septierbre de 1952 por el que se de--
clara obligatorio el uso de marcas en los artfculos de viaje,-
asi cam cinturones, carteras, monederos, billeteras, cigarre-

ras, llaveros, carpetas, portafolios, bolsas de mano, pastas ~

(37) Rangel, Yedina Davld. Las sarcas ¥ sus leyencas. Editerlal Libros de $éxico. Méaico 1958
piz. 60.



de argollas, blocks, etc. que se fabriquen total o parcialmente
con piel en la Repliblica o se pongan a la venta en el propio te

rritorio Nacional.

c) Decreto de 10 de octubre de 1952 por el que se declara
obligatorio €l uso de marcas para las prendas de vestir que se-
fabriquen total o parcialmente en la Repiiblica o se pongan a la

venta en el propio Territorio Nacional,

d) Decreto de 22 de septiewbre de 1952 por el que se decia
ra obligatorio ¢l uso de las marcas para todos los articules de
plata labrada, plateadas o de alpaca, que se claboren en la Re-

piblica o que se pongan a la venta en ella,

e) Decreto de 31 de diciembre de 1953 por el que se refor-
ma nuevamente el articule 135 de la Ley de Propiedad Industrial
estableciendo las indicaciones y leyendas que deben ostentar --
los objetos amparados por marcas de uso obligatorio”. e

Finalmente "el 20 de septiembre de 1975, durante el perio-
do de sesiones del Congreso de la Unién, el entonces Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos Luis Echeverria Alvarez, envig-

una iniciativa de Ley, misma que el Congreso decreté la Ley de-

(38) Kava, Negrete Justo. ob.cit. pdg. 102,



Invenciones y Marcas, designada por brevedad en lo sucesivo co-
mo Ley de Invenciones y Marcas, por lo que fué publicada en el-

Q9
Diario Oficial de 1a Federacién el 10 de febrero de 1976".

Esta responde auna serie de medidas econdmicas arprendidas
por el Ejecutivo en esa época, en un periodo en que predomina--
ron ciertas teorias sobre la propiedad industrial y sus efectos.
Ademds, representa un esfuerzo para eliminar en lo posible algu
nos abusos del sistema de patentes cam la creacién de monopo--
lios virtuales en perjuicio de la econania nacional, vy a la vez,
para tratar de someter al sistam a las necesidades de que haya
un menor grado de dependencia tecnolégica, y de que las paten--
tes se exploten realmente, asi com de evitar el servilismo ha-

cia los preductos de origen extranjero.

Entre ias novedades que se perciben en esta Ley respecto -
al ordenamiento anterior, por lo que a marcas se refiere, se no

tan;

"a) Mayores limitaciones para el registro de las marcas;

b) Un régimen de uso obligatorio de marcas;

¢) La vinculacién de marcas:

d) E! establecimiento de la licencia obligatoria sobre ---
(39) Scni, Marfano. Aspectos de 1a Ley Mexicana de Invenclones y Marcas y Prateccién al Consy

Bidor, Revista Wenicana de la Propledad Industrial y Arclstica. Sos. 3-3:, Mixico 19797
pdg. 1.



marcas por causa de utilidad piblica;

e) La pérdida del registro cuando la marca se convierte en
designacién genéricas

f} Reglas para cormprobar el uso de las wmarcas:

g) Posibilidades de decrctar la prohibicién de uso de mar-
cas registradas o no:

h) La posibilidad de declarar que se mmparen por una sola-
marca de un mismo titular los productos elaborados o los servi-

cios prestabiecido

i) La inclusién de las marcas de servicio; y

j) La intreduccidn de las denominaciones de origen.

Otras novedades contenidas en la Ley es lo relative a in--
fracciones y sanciones, ya que se introducen las sanciones admi
nistrativas, bastante rigurosas, por infracciones de derechos -
de propiedad industrial, lo cual no tiene paralelo en el mm—--

do.n te0)
o.

Por tode lo anterior conzideramos que a la dependencia res
pectiva se le quiso dotar de muchas facultades para hacer cum-

plir asi las propias determinaciones de los funcionarios.

En sum, podemos concluir que esta ley de 1976 recibié to-

(40) Sepulveda, César. ob.cit. pig. &2.



das las preocupaciones sobre el fendneno tecnolégico, mis no --
puede decirse que se han insertado con fortuna, y que el bino--
mio propiedad industrial transferencia de tecnologla haya sido-

resuelto con el beneficio esperado. .
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3.1. Teorfas que explican la naturaleza jurfdica de las marcas.

£]1 Conocimiento de la naturaleza juridica de las marcas, adquie-
re vital inportancia, por una parte para fundamentar vy dar validez -—-
constitucional al derecho de marcas. camo una institucidn e instrumen
to protegide y reconocido por nuestro sistura juridico: por otra par~
te establecer con precisién en atencidn a Ia materia, la competencia-

de los tribunales en caso de un conilicto.

En este 6rden de jdeas, camnzarwmos con dar la opinidn de algu-
nos tratadistas en relacidén a sus diversas teorias, mismas que fue---
ron encaminadas a explicar la naturaleza juridica de las marcas, por-
lo que continuamente a cada teoria expondrenos nuesira opinién al res

pecto.

3.1.1. Derecho Pdblico y Derecho Privado.

Al respecto, primeramente diramos que esta clasificacién-
que presentaros, sus origenes datan desde el derecho rarmano, y
concretamente se debe al "jurisconsulto ramano Justiniano, ---
quien en sus Instituciones divide el estudio del derecho Pibli
co y Privacdo: Derecho Fiblico es el que trata dei gobierno de—
ios ramanos y Derecho Privado es el que se refiere a la utili-

dad de los particulares® ¥

(1). Justinfano. Cizado por 3ravo, Gonrller Agustin y Zeatrir Sravo Valdez. Primer Curso de-
Derecho Rocano. Editerial Pax-Mfxice 1933, piz. 260

u

w
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Por lo que a marcas se refiere, los profesores Alessen——

drei y Semarriva esponene que: "es dificil establecer una di-
visién precisa. entre las diversas ramas del derecho, ya que-
la divisién del derecho piiblico y privado no es descriptiva -
de su cbjeto, y por lo mismo no es susceptible de una clasifi
cacién, se trata. mis bien de una idea regulativa en donde sc
pueden contenplar todas las relaciones juridicas, ofreciendo-
entonces, sin excpcién sinultdneamente un aspecto privado y -
uno publico lo cual, por otra parte ¢s confirmado por la expe
viencia*, '7'

“Existe una corriente de autores cam Ferrara, Ramella y
Georges de Ro que sostienen que el derecho a la marca es de —
naturaleza jurfdica privada, pero tanbién hacen notar que se-
manifiesta el interés piblico de las marcas, con las disposi-
ciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, inscrip-
cidn en los regisiros. represidn penal de la imitacién, usur—

pacién de las marcas, etc.

Hay quienes afinmn, cam es ¢l caso de la opinién de —-
Paul Roubier y Pedro G. de Medina, tratadistas de la materiai
"que el derecho a las marcas, participa tanto del derecho pri

vado camo del derecho piblico, es decir, que se trata de un -

derecho mixto, peruv prir
n _(3)

wipalmente fundado en el derecho pri-

vado

En lo particular consideramos que las marcas se encuen--

tran englobadas en el derecho piblico. razén de ello, es lo-

que la Ley de Invenciones y Marcas vigente, establece en su -

{2) Alessandrel R, Arturo., Manuel Sozarriva V. Curse de Derecho Civil, Editerial XNasciciento
Santiago 1925, pig. 27. .

(3) Pay} Foubier y Pedro G. de Medina. Citades por Nava, Negrete Justo, ob.cit. pig. 122,
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artfculo 2o, que: "Las disposiciones de esta ley, son de 6r=-
den péblico y de interés social...”, por lo cual el Estado’ tu
tela porque ¢l fenémeno de la libre conpetencia se ver}i’fiquc-
normlmente, dictando normas tendientes a proteger: este ‘dere-:
cho y a reprender la campetencia desleal, td&o e116 sin olvi="
dar la naturaleza jurfdica privada originaria de las mr;:aé‘

3.1,2, Teorfa de la Propiedad Intelectual,

Esta teortfa fue creada por el tratadisra "Edrond Picard.
misra que dié a conocer por primera vez el T de enero de 1874,
menciona; que la estructura o la definicién ontolépica de to-
do derecho aislado esti formada en su conjunto, por cuatro --

elementos esenciales:

a) Un titular {sujeto, el elomento activo); a aquél que-
el derecho pertenece v que le favorece, aventaja, beneficia e
igual por repercusidn el destinatario y receptor de su utili-

dad.

b} bjeto (las cosas, ¢l elamento pasivo): o sea scbre -
las cuales ¢l titual del derecho ejerce su prerrogativa juri-
dica, es decir. el medio ambiente (cuerpo, tierra, mar, aire,
y sus componentes), todos esos elementos pueden ser aprovecha
dos por el hawbre en su beneticio ¥ pueden ser objeto de un -

derecho.
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c) Una relacién entre el sujeto-y el objeto; designa la'-
manera en vitud de la cual el sujeto sc puede beneficiar, dipo

niendo y usando el objeto.

d) La proteccidn o coercién jurfdica: explica la aplica--
cién de la fuerza gubernamental, que entra en ejercicio para:-
proteger cualquier derecho cuando se le viola y para ejercer -

coarcibén para repelerlo o restablecerlio®. @)

Picard en su obra La Constantes del Derecho., en su cuarta
parte titulada clasificacién de ios Derechos y Terminologfa Ju
ridica sefiala que: "las divisiones v los grupos basados sobre-
alguno de los cuatro elamntos esenciales antes mencionados., -
constituyen elementos constitutives de todo derecho, son inter
nos y ontolégicos. Las otras divisiones y grupos son externos

porque tienen una basc exterior a esos elamentos constituti---

vos®. 8}

Georges de Ro, sefiala: "que Picard examina exclusivamente

., ia idea que precede de toda creacidén artistica, literaria e in
dustrial, haciendo abstraccién del objeto, llevando esa idea-

a la realidad de las cosas. Indica que gramaticalmente la de-
naninacién derechos intelectuales no es exacta, pues no ten---

dria ningin sentido llamar de esta manera el derecho de warca,

(L) Ed=und Plcard. Citado por Nava, Negrete Justo, ob.cit. pdgs. 115 y 126,
(&) Ibldea. pdg. 127.
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que consiste en un simbolo de signos vulgares., que todo mundo
se puede imaginar y formar: una estrella, una planta, un ani-
mal, que representados con una apariencia distintiva, no dicen
nada a la inteligencia y estin lejos de ser el fruto de sus es

fuerzos". ®

En sum, para este auilor, 1a ley séle interviene cuando -
se encuentra en presencia de una cosa cierta, tangible y apren
sible, siendo por lo mismo objeto de proteccidn, por lo que --
considera que, el derecho de propiedad se ejerce en toda su --
plenitud sobre las obras literarias y artisticas, las invencio
nes y las marcas v la naturaleza de ese derecho debe ser clasi

ficado en el 6rden de los derechos reales mobiliarios.

Paul Roubier, tratadista de la materia, menciona que: "el
narbre de derechos intelectuales que Picard dié a esta clase -
de derecho, resulta ser poco afortunada, ya que si bien es ---
cierto que dicha expresién designa los derechos de inventor o-
ios derechos de autor, tarbién lo es que no podria ser erplea-
da para el derecho sobre marca de fibrica o de canercio o el -

narbre comercial”.(?

En tal virtud y apegindonos a la opinién que sobre esta -

(8) Georges de Ro. Citado par Nava, Negrete Justo, ob.cit. pig. 129,

(7) Paul Roubfer. Cltade por Nava, Negrete Justo. ob.cit. pig. 129.
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teorfa exponen los tratadistas Georges de Ro y Paul Roubier, -
consideramos que no son aceptables los derechos intelectuales,
por lo que a marcas se refiere, toda vez que dichos derechos -
no pueden tutelar las marcas puesto que no inplican un trabajo
intelectual, sine que aseguran las ventajas del ejercicio de -

la industria o camercio,

3.1.3, Teoria del Derecho de la Personalidad.

Al hablar de esta teorfa, el tratadista alemin Joseph --—-
Kelher, escribe que la marca "es un signo distintivo de la per
sona que fabricéd la mercancia como caracteristica de la perso-
nalidad que cubre la mercancfa. La marca pertenece a esa per-

sona®, (8

As{ se puede decir que para este autor las relaciones en-

tre la marca y la persona, son de derecho personal.

Hay tratadistas a quienes esta teoria no satisface como -
es el caso de Raymundo Salvat, quien dice que "los derechos de
la personalidad son aquellos destinados a proteger el reconoci
miento, la integridad y el libre desenvolvimiento de la perso~
nalidad humana, tanto en su aspecto fisico, moral e intelec---
tual. Evidentemente estos derechos no tienen un caricter pa--

trimonial, en cambio, el derecho de las marcas si participa de

{7) Paul Roubier. Citado por Sava, fegrete Justo. ob. cit. pdg. 129,
€8) Ibidem, ob. cic. pig. L



(9) Ibldez.
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ese carfcter, pues las marcas estin en el canercio humano, en-
cambio los derechos de la personalidad son irrenunciables™.'”

" basta tener en --

El tratadista Julio Ledeazm opina que
cuenta que es suficiente, inscribir un signo y hacer uso del -
misno para tener un derecho exclusivo del mismo, mis ello acon
tece sélo con relacidén al objeto para el que hubiera sido solj
citado y no can sujecién a la libre voluntad de su uso, por --

parte de la persona que lo hubiera obtenido®. {10y

Al respecto podewos considerar que esta teoria del dere--
cho de la personalidad, fundamentalmente se apega mis en mate-
ria de propiedad literaria y artistica, ya que al referirse a-
propiedad industrial, concretamente a marcas, resulta absurdo-
sostener que éstas carecen de un valor pecuniario. sean in----

transmisibles, inalienables, iirrenunciables, inprescriptibles-

¥ que nazcan y se extingan en la persona.
4. Teorfa de la Personalidad Inmaterial,
Esta teoria tiene coamo principal esxpenente al italiano -~
Francesco Carnelutti, quien afinma que "los derechos de propie

dad immterial se refieren a las ideas cam porciones del pen-

Paul Roubler. Citado por Nava, Negrete Justo, ob.cit. pSg. 13L.

(10) Ledezma, Julic.-Funciés Soclal de las Marcas de Fibrica y de Covercio. Librerfa Jurfai-
ca, Buenos Alres, 1953, pig. 27.



samiento desprendidas de su fuente. Ademds, sefiala que la marp
ca no es un bien sino un interés, y que para explicar a la mar
ca y a los otres signos distintives es necesario conocer a la-
enpresa, pues la marca en particular no tiene una tutela legal
independiente de la tutela de la hacienda y concluye diciendo-
que, el derecho a la marca ne es otra cosa que un aspecto del-
derecho sobre el aviamiento de la hacienda" 1%

A esta doctrina se adhiere Joaquin Rodriguez Redriguez, -
quien afinm que "el anilisis hecho recientemente dawmestra --
que el derecho a la marca en cuanto al derecho al uso exclusi-
vo de la mism es un derecho de propicdad que recae sobre un -
bien irmaterial, y que, por le tanto. tiene todas las caracte-

risticas de la llamada propiedad immaterial®. un

En sum

, consideramos respecto a esta teorfa, por lo que-

a marcas se refiere que; la marca en nuestro derecho positivo,

igne una proteccidén juridica propia e independiente dc la e
presa, ya que dicha marca no estd on funcidn de aguella sino -
de los productos o servicios que distingue, toda vez que el ti
tular de la marca, gue la tramite. lo puede efectuar sin nece-

sidad de transuitir la emresa.

ta Fropiedad Industrial, Editorial Porrds, Méxice -

Curse de Dereche Mercaneil. Edfterial Porrda. Méxize 13
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3.1.5, Teor{a de los Derechos Immateriales.

Para explicar la naturaleza juridica de las nmrcas com -
derechos immteriales, mencionareros la opinidén de algunos tra

E tadistas que se apegaron a esta teorfa.

Enneccercus, tratadista alemin, sefiala que: "los produc--
tos del espfritu humano tienc en nuestra vida econémica, una -
significacién auténama. independiente de las cosas, en las cua
les cobran su manifestacién sensible. Una obra literaria omu
sical, un invento, una marca o un modelo, en virtud de las ---
ideas o sentimientos a ella incorporados, se nos presentan co-
mo algo indeperdiente gue encierra un valor en s{ mismw, es de
cir es un bien adecuado para servir a los intereses humnos. -
El derecho moderno ha reconocido derechos a la exclusiva dispo
sicidén sobre las obras del espiritu, principalmente a su apro—
vechaniento econfmice mediante su miltiplicacién, reproduccién
ejecucién, etc. Estos derechos se denaminan derechos sobre ~-
bienes inmateriales, o bien, toda vez que pertenecen por de --

pronto al autor, derechos de autor".(}¥

El tratadista suizo Martin Achard sefala que: "el derecho

a la marca, no recae sobre una cosa sino sobre un bien de natu

(13) Ennecercus. Cltado por Nava, Negrete Justo. ob.cit, pdg. 13,
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raleza immterial; el ejercicio del derech§ se manifiesta por-
un monopolie con sus dos elemntos, el derecho de uso y de de-
fensa de la imitacién”, % . s
En relacién a las anteriores opiniones sobre esta teorfa-
y para dar mayor claridad y conprensidn a la miswa, nos hemos-
permitido dividir a los bienes irmateriales en dos grupos: por
uns parte se encuentran las creaciones intelectuales, artfsti-
cas y técnicas v por otra los derechos accesorios de una empre
sa. En tal sentido, a nuestro criterio, el derecho de las mar
cas pertenece a la categoria de los derechos accesorios, ya --
que camo mencionamos con anterioridad, es decir en el punto an
terior immdiato, "la marca en nuestro derecho positivo tiene-

una proteccién juridica propia ¢ independiente de la empresa.”
3.1.6. Teoria de los Monopolios de Derecho Privado.

Ernest Roguin dié a conocer una categoria especial de de-
rechos en donde se conprenden los derechos intelectuales e in-
dustriales, es decir, los Monopolios de Derecho Privado. Estos
monopelios segin este tratadista * no son derechos absolutos -
sino sinples corpuestos de obligaciones ordinarias de no hacer
ya que estos derechos corprenden; del lado pasivo una obliga--

ci6n de no imitacidén, y del lado activo la facultad de inpedir

€14} Marefn Achard. Cltade por Kava, Negrete Justo. ob.cit. pig. 135.
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esa imitacién. Asimismo, expone que, el derecho sobre la mar-
ca constituye un derecho patrimonial, por lo que el patrimonio
no es mis que una expresién colectiva que sirve para designar-

un grupo de cosas individuales”. us)

Al respecto, consideramos que esta teorfa resulta insoste
nible establecer que el titular de una marca tenga un monopo--
lio de derecho privado sobre la misma, con virtud de que el sig
no o medio material utilizado camo marca para distinguir un --
producto o servicio diferente, por lo que hace incampatible el
arplec de la palabra “monopolio” en su acepcién juridica para_
establecer la naturaleza juridica del derecho de las marcas. -
As{ camo tarbién, la exclusiva referencia del derecho privado,
resulta limitativa del carpo de aplicacién que tiene en nues--
tros dias el titular de una marca, ya que se manifiesta cam -
caracteristica de dicho derecho el érden plblico y el interés~
social y no tan sélo un interés privatista. Todo ello, por --
que nuestra legislacién contenpla que el titular de una marca,
tiene la propiedad de ésta, pero con ciertas modalidades pro--
pias y caracteristicas, del bien inmterial que se trata de --

proteger y regular por el derecho.

3.1.7, Teoria de Explotacién.

(15) Ernest Roguin, citado por Nava, Segrete Justo, ob.cit. piz. 116,
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Esta teorf{a ha sido expuesta por Remo Franceschelli, pro-
fesor de la Facultad de Derecho de Milin, quien sostiene en —-
sus obras que los derechos de propiedad industrial ¢ intelec--
tual son derechos de monopolios de explotacién. Expresién és-
ta, que a juicio de este autor lleva en si misma la huella del
elemento funcional, es decir, del hecho de que las patentes, -
los modelos, los derechos de autor, las marcas, ejercen una —-

funcidn de concurrencia.

"Segin este tratadista el contenido de los derechos de mo

nopolio se coponen de dos elanentos:

a) El derecho de exclusividad del uso de la marca para --
distinguir determinados productos (funcidn distintiva) y camo-

una consecuencia de ello, el titular del derecho tiene:

b) El derecho de inpedir que los terceros puedan utilizar
dicha marca (o una marca similar o confundiblel}para distinguir
productos del mismo pgénero o afines (especialidad) en el Ambi-
to del territorio del Estado (territorialidad} en donde tiene-

eficacia el registro de esa marca". 1)

Por lo anterior es aplicable lo considerado en el punto -

anterior inmediato, por lo que ai reafirmar esto, es preciso -

(16) Remo Franceschelll. Cltado por Nava, hegrete Justo, ob.cit. pdss. 137 y 138,
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mencionar que en el fnbito Constitucional 'se:.conceden ciertos—

privilegios o monopolios limitativamente..

Por otra parte. es necesario destacar la determinacién de
lo que esexplotacidnde una patente, por lo que al ‘respecto ==
mencionaramos cl concepto que da el articulo 43 de la Ley de -
Invenciones y Mircas vigente, esoxplotacién: “la utilizacién -
permanente de los procedimientos patentades o la fabricacion -
del producto aparade por la patente, cfectuadas directamente-
por el titular de la patente, sus causahabientes o licenciata-
rios, en volimenes que correspandan a una efectiva explotacién

industrial y en condiciones adecuadas de calidad y precio®.
3.2, Funciones de las Marcas.

La marca tiene una inportante funcién econdmica debido al papel-
relevante que deserpena en el proceso de camercializacidén de bienes y

factores.

La marca lleva inplicita la clientela, es decir, el sector de --
aquellos consumidores que prefieren habitualmente un detemminado pro-

ducto aarcado, y esto obviwenic representa un cierto valor econamico.

El omestro César Sepllveda, en relacién a lo anterior, dice que:
*1a clientela no puede sentirse, ni pesarse, ni medirse. Pero tiene-

un valor econfmico y se cawpra y se vende, por lo tanto puede repre--
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sentarse e identificarse por s{mbolos, .., " 47

Debido a que la marca tiene un valor .econémico intrinseco, es --

acreedora a la proteccién del orden jhrﬁdico; tanto a nivel nacional-",

camo internacional.

3.2,1. Funciones Tradicionales de la marca.

Debido a que son varias las funciones que pueden atribuir
se a un signo marcario, estas se derivan a su definicién misma.
Por lo que al respecto segin Hildegart Rendén de Sansé trata--
dista de la materia son: "la de distincién, de proteccidn, de-
garantia de calidad, de propaganda y de indicacién de prove-—-
niencia", ¥

A continuacién dareros una breve explicacién referente a-

las anteriores funciones:
a) La funcién de Distincidén; misma que obedeciendo a su -
propia definicidn, por cuanto que la marca es el objeto desti-

nado a distinguir un preducto de otro del mismo género.

b) Funcién de Proteccidn; en virtud de la cual defiende -

(17) Sepilveda, César, ob.cit. pig. 99.

(18) Hidegart Rendén de Sansd, La

esidn do la iWtea Revista Mexicana de la Propiedad: In-
dustrial v Art{stica, afe 11

» No. 5, Mixico Enero-Junio de 1965, pds. 90.
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a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo-
simultincamente al pidblico de los ursupadoves. por cuanto €3 -

en virtud de la marca que el conprador reclama el producto.

©) Funcidn de Garantia de Calidad: por cuanto lo que el -
cenprador busca al adguirir el producto, es wha calidad deter-
minada, con prescindencia de la enpresa gue fabrica’el produc-f

10, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor.

d) Funcidn de Propaganda; por cuanto ella pueda consti-=-

tutr un reclame del producto, siendo su fuerza de atraccidn,

e} Por dltimo, la Funcidn de Indicacién de Provinencia, -
considerada en un tiewpo cam la nota predaminante de tedo sig
no discintivo, en virtud de la cual 1a marea lleva en si wna -

referencia a la enpresa,

Cabe senaiar Gue 3uncue éstas son las funciones tradicie~
nates de los signos marcarios, no sianpre una.marca ias satis~

face todas., o no las hace en el mismo grado.

Hoy en dia, su principal funcién va no es. com en la ---
Edad Media. la identificacién det productor, sine la del pro--

ducto misno.
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Conviene tener presente el caricter instrumental de la --
marca en el anilisis del contenido econdmico de las funciones-

que tradicionalmente cunplen los signos marcarios.
Funcién de Identificacién de Origen de los Productos.

La marca se origina histéricamente para identificar el --

origen de los productos,

Esta funcién de la marca, cam signo distintivo de la em-
presa que fabrica los productos de consums piblico, ha ido per
diendo poco a poco importancia, debido a que vivimds en un mun
do cawpleio, en cl que existen miles de productos diferentes a

rafz de la creacién de michas marcas y emrpresas.

La marca en la actualidad opera cam un agente de ventas,
mds que como un signo que identifica el establecimiento produc
tivo del Lidn o de! servicio, aunque cabe sefalar que algunas-
warcas de prestigio internacional, estén asociadas con el nomr

bre camrcial de la erpresa productora.

. Funcién de Garantia de Calidad y Publicitaria.

La marca al iden:

icar el producto, permite que el pibli
co consumidor (cliente) pueda percatarse de la calidad del ar-

ticulo que va o que esti adquiriendo, Asi también, la marca -
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sirve para publicitar los articulos que la llevan. De ahi que
una de sus caracteristicas principales sea su distintividad, -
por lo que de no ser asf, no pedrd identificar al productoy -
menos anplir la funcién de "promocién” de la venta de ese pro

ducto.

Sin erbargo, debido al rol manipulador que juega la propa
ganda en la sociedad al atribuir calidades ficticias a los pro
ductos o servicios, crea necesidades artificiales que se sa--
tisfacen mediante bienes inGtiles, se deteriora la funcién de-

garantia en la calidad que debe desempefar la marca.

Expone el maestro Jaime Alvarez Soberanis que "actualmen-
te la persona que tiene un conocimiento inperfecto del produc-
to que pretende adquirir, puede cameter errores de camisién --
(curprar influids por !2 propaganda) o de anisién (cuando de--
manda penos de lo que podria haber exigido). En tal sentido -
se ha establecido que sin las marcas no podria haber ni garan-
tia de calidad, ni publicidad, ni libertad de prensa, radic o-
televisién". 9

Cabe destacar que la mencionada funcién Publicitaria se -
vincula con aquella denominada comercializadora. Mientras una

marca permita en términos mis perfectos su difusién y logre --

(19) Atvarez Soberanis, Jalze, ob. cit. phg. 63.
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atraer a la clientela, mejor desapeiiard su papel de agente en

el proceso de camercializacién y expansién del intercambio.

Podemos concluir primordialmente, que la funcién de la ——
marca cano una garantfa de calidad constante, es satisfecha --
por algunas mircas, pero cuestionamns que todas las marcas lo-
hagan. A razén de lo anterior, no existe una estadistica que-
permita owdir este fondmeno, pero por lo menos al enunciar el-

principio general, hay que tener presente las salvedades.

Por otra parte, en lo conducente a la funcién Publicita--
ria diremos que; la camercializacién se realiza a través de la
publicidad que se hace al respecto de las marcas de los produc
tos y servicios, pues éstas permiten su identificacién. En --
tal sentido consideramos que dicha publicidad respalda los pro
ductos fabricados por una determinada empresa, por lo que a su
vez otorga una mayor garantia de valor para el piblico consumi

dor.
3.3. Segin la Ley de Invenciones y Marcas,

Sefiala la Exposicidn de Motivos de la imiciativa de Ley, ®que es.
uno de sus propésitos entre otros, regular aquellos aspectos que de -
wanera mds importante y con mayor frecuencia afectan los intereses -—

del piblico consumidor, al adquirir un producto o servicio distinto -
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al que pretendfa obtener®, (20

Amen de lo anterior, la Ley de Invenciones y Marcas, en su arti-
culo lo., establece que: "Esta Ley regula el otorgamiento de patentes
de invencién y de mejoras; de certificados de invencidn; el registro-
de modelos y dibujos industriales, los apoyos y facilidades respecto-
de los derechos mencicnados solicitades por trabajadercs, micro v pe-
quefas industrias; el registro de marcasi las denaminaciones de ori--
gen y los avisos y nombres comerciales; as{ camo la represién de la -
coanpetencia desleal en relacién con los derechos que dicha ley otor--

ga®.

3.3.1, Dencminacidn de la Ley.

En las Disposiciones Generales del Capftulo Primero del -
Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, concretamente en
su Articulo lo., establece que: "Cuando en el presente ordena-
miente se diga Ley, Reglamento, Secretarfa o Direcién, se en--
tenderd que se refieren, respectivamente, a2 la Ley de Invencio
nes y Marcas, a este Reglamento, a la Secretarfa de Camercio y
Farento Industrial y a la Direccién General de Invenciones, --

Marcas y Desarrelle Tecnolégice®,

"Este ordenamiento jurfdico se aprobd el 30 de diciembre-

(20) Exposicién de Motivos de la Ley de Invenciones y Marcas,
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de 1975, bajo la denaminacién de "Ley de Invenciones y M&X‘CJST
aunque esta materia tradicionalmente y en la actualidad se le-
sigue denoninando Propiedad Industrial, no solo se hace refe--
rencia expresa de dicho témino en las legislaciones internas
de los diversos paises, sino que adamis es aceptado uninimemen
te por la doctrina ¢ incluso, ¢l mi=mo ha sido introducido en—
los instrumentos juridicos internacionales® ) Egtg Ley se -

pramlgd v entrd en vigor en México ¢l S de febrero de 1976,

Es procedente resaltar que la actual denominacién de la -
Ley, aunque no conprenda a todos los objetos por ella regula--
dos, no es obstdculo para que no se les .reconoz:a juridicamen-
te; asimismo, la supresidn del témmino propiedad en el contenj
do de la Ley, no es obstdeulo para que se desconozca la signi~
ficacidn juridica que tien ¢l término de la Propiedad Indus---
trial. Adends no hay que olvidar que nuestro pais es signata-
rio del "Convenio de Paris“(.e)n su Revisién de Estocolmo en -—-
1967, y que este instrumento se denomina Convenio Internacio--
nal de la Proteccién de la Propiedad Industrial, por lo que en
su artfculo lo. establece lo siguiente: "Los paises contratan-
tes constituyen una Unidn para la proteccién de la Propiedad -

Industrial.

{21} Cazpsfilo Sfens, José. Fundazentacidn de la hueva Ley de Invenciones y Marcas. Publica
do en la Revista de Cosercio Exterior. Vol. 26, No. B, México, Agosto de 1976, pig. 964,

{*) Este Cenvenlo de Parls, surgl$ de manera concomitante conforme se desarrollabany se inten
siffcatan las relaciones cooerclales entre iz pucslos del mundo de los cuales estaban -
¢atadas desde su origen de norzas legales. As{ sc celebraron cenvenfos o tratados bila-
:inxizombn Azistad, Cooercio y Navegacién. Citado por Mava, Negrete Justo, ob.cit. -
P4, 200.
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La proteccidn de la Propiedad Industrial tiene por objeto
las patentes de invencidn, los modelos de utilidad, los dibu--
jos ¥y los nodelos industriales, las marcas de fabrica o de co~
mercio, el narbre camercial y las indicaciones de procedencia-

o de origen, asf{ como la represién de la cawetencia illcita.

La propiedad industrial se extiende en la mds anplia acep

tacién y se aplica no solamente a la indust al canercio -

propiamente dichos, sino igualmente en lo referente 2 las in--
dustrias agricelas (vinos, granos, hojas de tabaco, ganado, --

etc.), y extractivas {(minerales. aguas minerales. etc.})”,

Por lo anteriormente expuesto, podawos cencluir que la --
Propiedad Industrial es el sistera de normas juridicas de or--
den piblico y de interés social, que tienen como finalidad ase
gurar y proteger la propiedad de los bienes irmateriales, par~
ticularmente las creaciones nuevas y los signos distintivos, -
producto de las relaciones industriales y camerciales de cual-
quier persona fisica o juridica; asi cam la represién de la -

campetencia desleal.

Firalmente es summente necesario destacar que dicha Ley-
de Invenciones y Marcas ha sufrido varias reformas, que a sa--
ber san: la del 29 de diciembre de 1978, la de 31 de dicierbre
de 1981, y de 16 de enero de 1987. Cabe sefialar que las dlti-

mas reformas adoptadas, introducen algunas secuelas novedosas
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e inportantes en el régimen de la propiedad industrial.

3.3.2. bjetos juridicamente protegidos.

Por cuanto hace a dichos objetos, de conformidad con la -

Ley de Invenciones y Marcas, son los siguientes:

a) Patentes de Invencidn;

b) Certificados de Invencién;

c) Dibujos y Modelos Industriales;
d) Marcas;

e} Denaminaciones de Origen;

f) Avisos Comerciales; y

g) Narbres Comerciales.

Toda vez que ningin tratado internacional define estos ob
jetos y las leyes de los diferentes paises difieren entre si,-
citareros los conceptos que nuestra Ley de Invenciones y Mar—-

cas da al respecto:

a) Invencién; es tma idea nueva que rsulta de una activi-
dad inventiva que es susceptible de aplicacién industrial. --
Consecuencia de lo anterior, la patente, es un documento expe-
dido por una oficina del Estado ( La Direccién General de In--
venciones, Marcas y Desarrollo Tecnolégico): articulos 3,4,5,6,

7 y 8 de 1a Ley.



b) Certificados de Invencidn; es aquel documento que acre
dita el registro de una invencién, mismo que es expedido por -
el Secretario de Camercio y Famento Industrial, a través de la
Direccién General de Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnold-

gico; artfculos 65, 66 y 67 de la Ley,

c) Dibujos y Modelos Industriales.
"Se entiende por Dibujos Industriales, toda cavbina---
cibén de figuras, lineas o colores que se incorporen a un pro--
ducto industrial con fines de ornamentacién y que le den un as-

pecto peculiar y propio"; articulo 82 de la Ley.

"Se entiende por Modelo Industrial, toda forma plésti-
ca que sirva de tipo o molde para la fabricacién de un produc-—
to industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no im-

plique efectos técnicos™; articulo 83 de la Ley.

d) Marcas. Segun el articule 87 de !z propia Ley. se re-
conocen dos tipos de marcas; las de Productos y las de Servi--
cios. Por lo quese refiere a las primeras, dice que se constj
tuyen por los signos que distinguen a los artf{culos o produc—
tos de otros de su misma especie o clase, Por lo consiguiente
a las segundas, se refiere a que se constituyen por los signos
que distinguen un servicio de otros de su misma clase o espe-~-

cie,
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e) Denominaciones de Origen. Toda vez que en la actual -
Ley no se incluye el concepto de las Dencminaciones de Origen-
expondremos el concepto que da de éstos la "Ley-Tipo para los-
paises en desarrollo sobre Marcas, Nombres Comerciales y Conpe
tencia Desleal, que a saber en su artfculo lo. f expresa; Deno
minacién de Origen, es la denaminacién geografica de un pafis,-
de una regién o de una localidad que sirve para designar un --
producto originario de c¢llos y cuya calidad o cuyas caracteris
ticas se deben exclusiva o esencialmente al medio geogréfico,-
inclufdos los factores naturales y los factores humanos", (22

f) Avisos Camerciales. En relacidn a éstos, nuestra Ley-
da a entender que, son los constituldos por signos que tengan-
seitalada originalidad y cuya finalidad sea la de anunciar al -
ptiblico un camercio, una negociacién o determinados productos,
que los distingan ficilmente de los de su misma especie {arti-

culo 174 de la Ley).

g) Narbres Comerciaies. En virtud de que nuestra actual-
Ley no define al narbre camercial, citaré la afirmacién que ha
ce al respecto el tratadista Enrique Correa, mism que es la -
siguiente: "el nombre comercial es el signo adoptado por indus
triales, productores y comerciantes sean personas fisicas, ---

sean personas morales, para distinguir sus negocios de los de-

(22) Nava Negrete, Justo. ob.clt. pig. 410.
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mis que se dedican a una actividad mercantil del misme géne---

ro®. (23)

Por otra parte, el maestro Rodr{guez Rodr{gues considera-
Gue "el nawbre comrcial en el Derecho Mexicano, no es designa
cién de persona, sino de enpresa o de establecimiento. pues -
aunque se habla de que toda persona fisica o juridica, produc-—
tor @ camrciante e¢s propietaria de su narbre comercial (arti-
culo 214 de la Ley de la Propiedad Industrial), no se dice que
¢ste sea una denominacién de persona; pero en cambio si se sub-
raya expresamente que sirve para designar y distinguir el esta
blecimientor. (37

Segim Barrera Grai, considera que "el narbre comercial --
que recae sobre la enpresa, y que forma parte del conjunto or-
génico v unitario de los bienes materiales e immmateriales de -
ésta (Hacienda), sirve para distinguir una negociacién de --—-
otras, es un signo distintivo de la erpresa. Aungue el titu--
lar sea apresario, el noobre canercial no recae sobre éste, -
cano si sucede, en cambio, con el norbre de las sociedades, si
no sobre el patrimonio de la negociacién que el erpresario or-
ganiza. Por ello, el narbre camercial referido a la negocia--

cidén es un elemnto de la Hacienda y camo tal, concede al titu

Cozercial en Minlco, en ia Revista Mewicana de -
G0 I, Méxlce, erero-junio de 1963, pig. 23.

oteccién del

P
trial v Artistica,

{2%)

Joagufr. Dereche Meccantil, Editerial Parrda, 9a.Zdlcién, Wixicoe-

2d5. w20,
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lar de la epresa un derecho especial, a saber: Ei derecho de-
usarlo en forma exclusiva para designar, ya sea la totalidad -
de la empresa {narbre camrcial propiamente dicho), el estable
cimiento {rdtulo o muestra), y algunas veces, las mercancfas -
producidas por la negociacidén (narbre camercial usado camo mar
ca)n, (%)

Con fundamento en la doctrina antes invocada y con base -
en la reglamentacién que se hace del narbre camercial. conside

ranos lo siguiente:

El narbre camercial estd constituido, en las sociedades,-
por su razén social o denaminacién y en las erpresas o negocia
ciones, por las palabras o signos distintivos utilizados para-
designarlas, cuyo titular en ambas hipétesis, tienc el derecho
exclusivo de su uso, en los casos y con las limitaciones pre--

vistos en la Ley.
3.3.3. Adquisicién del derecho de la Marca.
En México, este derecho se adquiere mediante su registro-
en la Secretaria de Camercio v Famento Industrial, curpliendo-
se con las formalidades y requisitos que establece nuestra Ley

de Invenciones y Marcas y su Reglamento (articulos 88, 89 y 93

(25) Barrera Graf, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil. Editerial Porrda. Méatco 1957, ==»
pig. 243,



3.3,

81

de la Ley}.

Segim la doctrina México adopté en relacién a esta cues—-
tién el sistema basado en la prioridad del registro inpugnable
durante un plazo determinado. denaminado también caw el siste
ma del efecto atributivo, diferido o mixto, es decir, que el -
derecho a la marca se ;:dquiere por su titular mediante su re--
gistro, pero se reconoce caw prioritaric el derecho adquirido
por un tercero si prueba que ya usaba dicha marca, con mis de-
un ano de anteriorvidad a la fecha legal de su registro. Cabe-
destacar que ¢n la prdctica mexicana son pocos los casos en --
que se ha ejercido legalmente dicho derecho adquirido por wn -

uso anterior.

De conformidad con la doctrina predanminante en los diver-
sos paises, la propiedad de la marca puede adquirirse mediante

los siguientes sistamas:

Sistema basado en la Prieridad de Uso.

"Este sistema, es el mis antiguo v el que regia en todos-
los paises, hasta el ultimo cuarto del siglo pasado. La prio-
ridad de la marca se adquiere por quien primero la usa y no --

por cuien la deposita o registra.

A este sistema tawbién se le dencmina Declarativo, en vir
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tud de que cl depésito o registro constituyen una presuncién -
de propiedad del titular del registro, el cual puede ser ataca
do o inpugnable por cualquier tercero que demestre mediante -
prucbas idéneas que ya usaba con anterioridad a dicho registro
la marca para distinguir sus productos o servicios, y por lo -
misno puede exigir legalmente que se nulifique el depdsito o -

registro de la marca concedida". (263

Consecuentanente este sistema tiende a desaparecer en la-
actualidad por los grandes inconvenientes que presentaba, en--
tre ellos, el hecho de que ¢l que se sirve de una nuarca ya ---

idealizada por otro, se le presume que ha obrado de mala fe.

"En tal sentido se considera que el uso de la marca sea -
limitado, restringido, poco difundido y que sea conocido por -
unos cuantos consunidores, y que posteriormente una persona —-
use esa mism marca para distinguir los mismos o similares pro
ductos o servicios, por lo que en publicidad inviertz grandes-
cantidades de dinero y que por una decisién judicial tuviere -
que abandonar el uso de esa marca, sinplemente por no haberla-

usado primero”, (27

(26) Kava Negrete, Justo. ob.cit, pig. 411
{27) Yden. pig. &12,
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3,3.5. Sistema basado en la prioridad de uso del registo o depésito.

"Este sistema es de cardcter estrictamente fonmalista, en
el sentido de que no se permite que un tercero haga valer ¢l -
derecho adquirido por el uso de una marca con anterioridad a -
su registro por otro, es decir que se adquiere la propiedad de
una marca por quien primero la registre vy no por quien la use-

primero, al cual no se le confiere derecho alguno,

El depdsito o registro es el que fija el punto de partida
del derecho, por lo que si alguien utiliza una marca antes de-
depositarla, el depésito no entrafia ningin efecto retroactivo.
A este sistem también se le conoce camo sistom Atributivo o-
Constitutivo, por lo que al igual que el anterior presenta gra
ves inconvenientes mismos que por ejenplo, entre otros, se pre
senta el hecho de que puede ser que alguien haya utilizado por
largo tiempo la marca e incluso realizado grandes inversiones,
pero amitid depositarla; en tal sentido s1 se ie da pricridad-
al primer depositante, puede ser que un tercere de rala fe se-
apresure para depositar la merca antes que aquel que lanzé la-
marca, Por tanto el tercero vendrd a ser, dentro de ese siste

ma, titular legitime de la marca, lo que es desleal®, (*%)

3.3.6. Sistema basado en la prioridad de registro, inmpugnable durante

€28) Iblden. Mava, Negrete Justo, ob.cit. pad, &13.
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un plazo determinado.,

Este sistema es acogido por nuestra actual Ley de Inven-
ciones y Marcas, mismo que tanbién es denaminado coamo Atributi
vo Diferido o Mixto, en el cual, el derecho de la marca que -
adquiere el titular de un depésito o registro no queda consoli .
dado hasta que ha transcurrido un plazo determinado por la Ley.
Plazo durante el cual, cualquier tercero puede atacar u oponer
se a dicho registro, sicnpre y cuando demuestre fehacientemente
mediante pruebas idéneas que ya usaba con anterioridad la mar-
ca depositada o registrada, por lo que podrd exigir la nulidad

de ésta,



CAPITULO 4

TRAMITE DE REGISTIRO DE LAS MARCAS
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4.1. Etapa Inicial.

En México de conformidad con la Ley de Invenciones y Marcas y su
Reglamento, antes de presentar 1a solicitud de registro de una marca,

es aconsejable efectuar una investigacién de anterioridades.

4.1.1. Solicitud.

A razdn de la materia la Solicitud "es el acto por medio-
del cual cualquier persona fisica o juridica solicita a la Ad-
ministracién Piblica, registrar un signo o medio material con—

el fin de que constituya una marea".tt

Segun el articulo 89 de la ley de Invenciones y Marcas de
dicha solicitud puede presentarla "toda persona, es decir que
no existe restriccién en el derecho mexicano., salve las que es
tablece el articulo 2o. del Reglamento que a la letra dice: —-
® Todas las solicitudes o promeiones que se presenten ante la
Secretarfa y, en su caso, ante la Direccién, deberi formlarse
de manera respetuosa. en idiara espafiol y escritas a micquina.-
Las que no cunplan con estos requisitos seran devueltas sin --

iniciarse lo que se prameva o solicite.

{1} Nava, Negrete Justo. ob.cit. pig. 595,
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Quando se exhiba documentacién en idiama diferente al es
pafiol, se acmpanari la correspondiente traduccién al espaiiol,
certificada por perito traductor facultado por autoridad canpe

tente y legalizada si as{ se requiere®.

“En cuanto al contenido vy especificaciones relatives a la

que deben acarpafarse a la misma, se ocupan de ellos los arti-

culos 100, 101 y 102 de la Ley y articulos 6, 73, 34. 55 y 56~

del Reglamenton,?

A continuacién se anexa el instructive y la forma de soli

citud de registro de Marca:

INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR EL REGISTRO DE UNA MARCA,

1. DATOS DE LA MARCA.
TIPO DE MARCA: Existen tres tipos de Marcar
a) Nominativa.- Se refiere a una marca donde sélo sede
sea registrar una o varias palabras.

b

Innaminada.- Cuando se trata de registrar una figu-

ra, disefis ¢ lc

i

¢} Mixta.~ 5e trata de una marca cavbinada, es decir-

la mezcla de una denominacién formada por wna o va

2) Ididen, Xava, Segrete Justo.- od.cit, pig. 303
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rias palabras y una figura, disefioc o Jogotipo.
Se deberi cruzar uno de los cuadros, segim sea el -

caso.

DENCMINACION: En esta parte se escribird el narbre de la-

marca.~ Ejenplo conforme al punto anterior. .

a) EL FAROLITO (En case de ser marca naminativa)
b) SIN DEMMINACION (en caso de ser marca individual)

c} EL FARCLITO Y DISEND (en caso de ser marca rr;ixta).

PROOUCTIOS O SERVICICS QUE PROTECE. - En este punto se debe
rin indicar los productos o servicios que se deseen pro-
teger con la marca, estos deberdin establecerse de acuerdo
a la clasificacidén oficial vigente, indicando en Jos cua-
dros pequerios el nimero de la clase. En una solicitud no-
se podrin conterplar productos o sc;\'icios de diferentes—
clases.

De los siguientes 3_cuadros. deberd cruzarse uno, segim -
el nfrmero de productos que ampare la marca. Se deberan -
enterar los derechos que correspondan conforme a la Ley -

Federal de Derechos.

PARA (N PROXCIO ($48,500.00)
DE 2 A 10 PRODUCTOS {$97,500.00)

PARA TN\ LA QASE ($195,000,00)
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Enseguida se deberi sefialar si la marca se ha usado, en -
tal caso deber indicarse el dfa, mes y afio. Si la marca
no se ha usado deberd cruzarse el cuadro correspondiente-

a dicha leyenda.

DATOS DEI, ESTABLECIMIENTO .

TIFO.- Primeramente aparecen 3 cuadros para sefalar el ti
po de establecimiento. Si el solicitante es fabricante y
camerciante a ja vez, se deberd cruzar ios cuadros de In-
dustrial y Carercial, si sélo es fabricante cruzard el In
dustrial y si es camerciante cruzard el comercial. Para -
las marcas de servicios sélo se deberd cruzar el de Servi
cios. Posteriommente aparecen dos lugares para sefialar -
la ubicacién del establecimiento, sélo se usaridn los 2 lu
gares cuando se fabriquen y camercialicen en diferentes -
damicilios si se fabrica y camercializan en el miswo domi
cilio, bastard con llenar sélo uno de los lugares., Para-
las marcas de Servicios bastari con llenar uno de los es-

paclos. EI damicilio se deberi indicar capleto.

RECAMACION DE PRICRIDMD.

Este espacio sélo lo llenarin quienes estén reclamando el
reconocimiento del derecho de la prioridad por algin re--
gistro presentado en otro Pafs, de acuerde a lo que esta-
blecez  los Articules 113 y 114 de la Ley de Invenciones

y Marcas,
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SE OONCEDE PRICRIDWD., ~

Este espacio es para uso exclusivo de la Direccién.

DATOS DEL TITULAR. -

En este espacio se indicarin los datps del propietario de
la marca, que bien puede ser una persona f{sica o una mo-
ral. .

La clave del titular se deja en blanco y para las claves-
se podrd consultar cualquier Gaceta de Invenciones y Mar-

cas,

LATOS DEL APCDERADOD. -

En este espacio se sefialarin los datos de la persona que-
esté autorizada por el titular para trawmitar la solici--
tud o bien se deje en blanco si el titular es persona fi-

sica y prameve por su propio Derecho.

DESCRIPCICON Y RESERVAS.

RESERVAS:
En esta seccién ejenplificaremos con las 3 hipdtesis que-
se pueden presentar de acuerdo al tipo de marca.
a) MARCA NCRMATIVA:
El propietario se reserva el uso exclusivo de la deno-
minacién EL FAROLITO en cualquier tipo y tamafio de le

tras,
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b) MARCA 1NNCMINADA:
El propietario se reserva el uso exclusivo del disefio-
tal y caw aparecen en la etigueta o especimen de la -
warca.

) MARCA MINTA:
El propietario se reserva el uso exclusivo de 1a deno-
minacién EL FARQXLITO + DISEND, :al y cams aparecen en-
la etigueta o especimen de la marca.
5i en los casos D) v ¢} ademds se incluyen colores, se
agregard la siguiente frase:
asf{ cam la cambinacidn de colores....(los colores se-

deberdn precisar).

ENCOUSIAN DE LEYENDAS ND RESERVASIES:

I este apartado se expresarin las palabras v figuras-
que canforme a la Ley de Invenciones y Marcas no son -
reservables. Se sefalan algunas maneras de ejenplo:
Hecho en México, talla, ingredientes, contenido neto--
registro de la Secretaria de Salud, RFC las figuras ==

que no sean reservables, etc.

8.~ ETIQETAS O ISPSCIEN IF 1A VARG,

En e! recuvadro se pegari la etigueta donde aparezca la --

marca, en el caso que se protejan colores, se pegard wna-
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{EN SU CASO) No. REGISIRO GENERAL DE RCDERES:

Si ya le fue otorgado el nimero de registro, deberd ano--
tar éste. ND obstante anexard copia simple del poder, --
que por disposicién de la Ley debe obrar en cada expedien

te.

10.- REGISIRO DE MARCA.
ESTE APARTADO ES PARA USO ENCLUSIVO DE LA DIREXCICN.

NOTA: La solicitud deberd presentarse en original y 2 co-
pias. Los 3 tantos con firma autégrafa.
Una vez obtenido el registro se debe carprobar el -
uso dentro de los 3 afios siguientes a la fecha de -
emisién del tf=ulo,
Posteriormente deberd renovarse cada 5 afios conta--
dos a partir de la fecha legal (dfa, mes y afio de -

presentacién de la solicitud.

* SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA.
A 3

Anaxs)

4.1.2, La descripcidn y las reservas.

La descripcidn principiard por las frases rituales "des--
cripcidn de la marca perteneciente a”, después vendri el nan-
bre del solicitante, su nacionalidad, su damicilio, seguido de

las palabras usuales ‘que usa para amparar y distinguir.....,~



92

etiqueta gque los contenple, si la etiqueta a color rebasa
el recuadro, se deberi pegar un ejenplar en blanco y ne--

gro.

DOCMENTCS ANSNOS,
ESTE APARTADO ES PARA USO ENCLUSIVO DE A DIRECCICN O DE-
LEGACION (CRRESFCNDIENTE.

Qbservaciones: La Direccién o Delegacidn Federal de la -=
SEXXF] deberd cruzar el cuadro correspondiente en el caso
de que se anexen los decumentos senalados. Las etiquetas-—
en blanco v negro son obligatorias para todos los casos -
las etiquetas de color solo se anexarin cuando se deseen-

proteger calores.

CARTA FODER  (QUANDD NO SE TRAMITE PCR EL INTERESADO Y ES
TE SEA INA PERSONA FISICA):

La carta poder deberd conterer el noarbre, damicilio y fir

ma de
TESTIMINIO (UE OWPRENDE [AS FAOTTADES DEJ, REPRESENTANTE
DEL TITUAR:

Deberd ser copia certificada del Testimonio, si ya obra -
en algim otro eapedienie sc sedalars éste, se presentaris
una copia sinple y se pagarén los derechos por carpulsa -

s por hoja.
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{articulo 101 de la Ley), continuando immediatamente con el -~
narbre de los articulos que protegerd la marca que se solicita
coincidiendo exactamente con los que se hayan mencionado en la
parte respectiva de la solicitud, hecho lo cual pondrad tambien
enseguida, la ubicacién de la fébrica en la forma que ya se de

jo determinada en la solicitud.

Después se describird la marca tal camo aparece a los ---
ojos del observador. En las marcas constituidas {micamente --
por una denaminacién, basta con indicar ésta y especificar que
se escribird en cualquier tipo y tamafio de letra para que se -

tenga por curplido este requisito.

Subsecuentemente se requiere indicar la manera en que va-
a usar la marca, esto es sobre los artfculos, o en sus envases
o en anuncios escritos o por la radio. etc., todo ello de mane

ra enunciativa y sin que signifique reestriccién.

Al finalizar la descripcidn, se pondrd en el centro del -
renglén, con mayisculas, la palabra "reservas", y se redacta--
rén éstas, o sea todo aquullo en que el interesado hace consis
tir esencialmente su marca, y que naturalmente conincida con _

lo descrito y con las etiquetas que se exhiban.

Las reservas son los elzmrnatos que el solicitante de la -

marca reivindica cam propios, y deben escribirse con claridad
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evitando repeticiones y con la mayor presicién posible.

Estas reservas vienen a constituir la declaracién formal
del solicitante de que la descripcién y las etiquetas represen
tan verdaderamente a la marca que se quiere registrar y tiene-
por objeto fijar los auténticos limites del derecho del peti--
cionario, el cual no podri después ir mis lejos de tales limi-

tes. (articulo 102 de la Ley).

Finalmente cabe sefialar que tanto la descripcidén cam las
reservas deben escribirse en papel blanco grueso sin membrete,
tamaio carta, a mdquina, con cinta de tinta negra, fija, a do-
ble espacio, por un solo lado del papel, sin tachaduras o en--
mandaduras. Los duplicados se obtendrin usando papel carbén -
negro fijo, en papel tanbién grueso. Se deberd dejar un mir--
gen izquierdo adecuado. Dichos duplicados tarbién deben ir --

suscritos.

La Tarifa oficial por pago de cuotas por derechos de registro-

de una marca.

Por la solicitud, expedicidn, registro y vigencia de mar-
cas a que se refiere la Ley de Invenciones y Marcas, se paga--
rén derechos conforme a las cuotas que segin el articulo 66 de

la Ley Federal de Derechos establece, mismas que son:

I. Por el estudio de solicitudes de una marca para aplicarse:
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1.- A un solo producto o servicio de wna clase cualquiera.
+..548,500.00

2.-' De 2'a 10 productos o servicios de una sola clases....
$97,500.00

3. A mdis de diez productos o servicios para todos los pro

dictos o servicios de una sola clase....$195,000.00

11, Por el registro y expedicién del titulo en caso de:

a) Nueva solicitud...$97,500.00
4.1.4, Otros Anexos.

La recepcién de los docurentos anexos a la solicitud le -
campete a la Direccién General de Invenciones, Marcas y Desa--
rrollo Tecnoldgico, dependiente de la SBOFI, mismos que a sa-
ber son:

Las etiquetas a colores, cuando la marca esté constitufda
esencialmente por ellos, deben remitirse en nimero de 12 junto

con la solicitud.

Cuando se intenta registrar una marca que cooprenda cam-
elementos de 2lla las anmas, escudos o erblems de los Estados
de la Federacién., o de Ciudades Nacionales o Extranjeras, se -
deberén exhibir al mismo tiempo que la solicitud, la autoriza-
cién de la entidad de que se trate, debidamente otorgada, En-

caso de no exhibirse dicha autorizacién, con fundamento en la-
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gistrable.

Cuando no se tramite el registro de una marca por el inte
resado v este sea persona fisica, deberi exhibirse Carta Poder
misma que contendri el nmbre, damicilio v firm de dos testi-

gos.

En el supuesto de que un propictario de una marca extran-
jera pidiera a su representante o agente en México que solici-
te en narbre propio esa mism marca, en ese caso, ha de acampa
farse a la solicitud la autorizacidén escrita para ello. Por -
tanto, tiene que dewostrar, ademds. !a calidad de representan-
te, en su caso No. de Registro General de Poderes. Si ya le -
fue otorgado el nimero de registro, deberi anotar éste. No —-
obstante anexari copia simple del poder, que por disposicidn -

de la Ley debe obrar en cada expediente.

El Ex&men Administrativo.

*Después de cubiertos los derechos se procede al llamado-
ex&nen administrativo, para que la Oficina establezca si la so
licitud, la descripcidn y reservas. el clisé o modelo y las im
presiones del mismo coinciden entre sf, y para cerciorarse si-
los documentos y anexos estén catpletos y si, en general, sa--

tisfacen los requisitos legales y reglamentarios.
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Si el resultado del exfmen fuese en el sentido de que los
documentos presentados ne estuvieran en regla, se cammicard -
al interesado para que los reponga en un plazo determinado (--
que no exceda de 2 meses), bajo la inteligencia de que no se -
admiten alteraciones o modificaciones que entrafien diferencias
entre los documntos primeramente presentados y los substitu--
tos. 1lranscurrido el plazo fijado para la reposicidn o para -
1a debida integracién de los documentos, vy no cubiertos los re
cuisitos pedidos, se tiene por abandonado el trimite v la fe--
cha legal de presentacién se pierda”. '*’ Todo lo anterior se -
encuentra regulado por los articulos 103 y 104 de l1a Ley vy ar-

ticulo 10 del Reglamento.

4.1.6. E]l Eximen de Novedad.

Cuando se carpleta con éxito el ex&men administrativo se-
procede enseguida a éste ex&ren. misno que consiste en una com
paracién entre la solicitada y todas las marcas de esa misma -
clase que estén vigentes o en trimite ante la Direccién Gene--
ral de Invencicnes, Marcas y Desarrollo Tecnolégico (articulo-

105 de la Ley).

£l examinador quien cuenta con un catilogo de las marcas-

{3) SepClveda, Cdsar. ob.cit. ps. 133,
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figurativas {sin denaminacidn) por clases; efectuard-a su:li--
bre arbitrio, cotivado por su experiencia el,‘g.§&mn de. novedad

corvespondiente.

1 resultado de dicho exdven puede ser:

143

2= Que hay o

3.~ Que {2 que se solicita tieme semxianza dudosa o inde-

terminzda som tma de las va regisiradas o en irimite.
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declararse su extincién porque no ha sido usada en México. --

{Artfculo 105 de la Ley).

*Si el interesado, después de que se le ha requerido, ac
cede a modificar su murca y esa nodificacién se acepta por la
Secretaria por no parecerse ya a la anterjor. tendrd que romi
tir nueva solicitud, nueva descripcibn y reservas y nuevcs -——

anex

<, camd si se tratara de un nuevo registro pero sin cau-

sarse derechos. (Articulo 107 de la Loy). ¢}

4.1.6.1. Diversidad de criterios encaminados a la concesidn o

negociacién del registro de las marcas.

El propésito fundarental del presente trabajo de
investigacidn es proporcionar un panoram de aguellos
criterios de aplicacién que en la prictica ha venido-
realizando la Direccidn General de Invenciones, Mar—-
cas y Desarrollo Tecnolégico, de la Sccretaria de Co-
mercié y Fownto industrisl, criteries estos que van—
encaninados a la concesidn o negacidén del registro de

aEreas,

Al hablar de esta hipdtesis, primeramente dire—-
nos que la Ley de Invenciones y Marcas establece en -

sus articulos §7, 88, 89 y 90 Fracc.l y 1I, tanto las

(%) Ibfden. SepGlveds, César.- cb.cit. plg.lal
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definiciones sobre materia de registro, cam ios sig-
nos que pueden constituir una marca, esto es, las ca-
racter{sticas que debe tener un signo marcario para -
constituir un registro, asi cam en su articulo 91 --
fracciones de la I a la XXIIl de la propia Ley, esta-
blece las prehibiciones sobre lo que no es registra—-

ble camo warca.

Acto seguido. si la marca se llegare a encuadrar
en alguna de las {racciones del articulo 91 de la Ley
o bien no reine los requisitos que se necesitan para-
canstituir un signo marcario, se le commica al trami
tante, por medio de un oficio de objecién, al cual --
contestari en un plazo establecido por la Direccién,-
medificando la marca propuesta o bien insistiendo en—
el registro de 1a mism, por lo que si se sigue encua
drando en alguna de las mencionadas fraccioncs del ar
ticulo 91, se procederd a negar el registro de la mar

ca solicitada.

Cabe sefialar al respecto, que los casos de mis -
incidencia en pateria de marcas se dan en la fraccién
V del articulo 91 de la Ley, esto e¢s, denaminaciones-
o signos marcarios que resultan descriptives de los -
productos, o servicios a proteger, al pretender desig

nar con ellos, atn en forma caprichosa; las cualida--
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des, caracter{sticas, contenido, uso, destino o fun--

cidn de los productos.

Asimisto, se da con frecuencia el caso de preten
der registrar una marca que el prestigio entre el pa-
blico consumidor ha hecho notorimwnte conocida a ni-
vel nacianal e internacional, lo cual de acuerdo con-
el Convenio de Paris, creado para la proteccién de la
Propiedad Industrial, no es objeto de registro, toda-
ve: Gque los pafses de la Unidn del citado Convenio, -
estin obligados a aseyurar a los nacienales de los --
paises de la Uniéa, una proteccidn efica: en contra -
de la campetencia desleal y ¢l registro de una marca-
que imite o reproduzca 3 una ya registrada ¥y que ha -
obtenido notoriedad a través de la calidad o camercia

lizacién de

Una ve: establecido lo anterior, consideramos --
cue en México. debido a que el personal administrati-
vo de la citada Direccién. encargada para el estudio-
minuciose de las solicitudes para registro de marcas,
carece de una adecuada preparacidn tanto moral cam -
juridica, por lo que al no tener los debidos coneci-—
mientos y por séle realizar sus funciones en forma ru
tinaria, trae cam consecuencia notorias violaciones-—

a la Lev, mistos cue van en detrimento de la econania
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de los titulares poseedores de su registro, del pabli

co consunidor, por lo que en su conjunto se refleja -

el dano para toda la Naci Violaciones que se deri
van de la concesidn de registros de marcas samejantes
o similares a las yva registradas con anterioridad, o-
bien que sin ser same)antes o similares, © que no ---
exista anterioridad algmma, se niegue el registro so-
licitado per sirples razonamientos anilogos, es decir

por el hecho de con

er la narea que sc pretende re-
gistrar: una letra, un siyno o un razgo, asi coeo de-
considerarse una denaninacién en otre idicwa con un -
significado que sdlo el personal que estd conociendo-
del caso ha creado o canpuesto. por tales criterios -
son razén suficiente para no concederse dicho regis--
tro. Criterios estos que dan notivo para gue citemos
algunas marcas que fueron concedidos sus registros --
sin tener derecho a elle, y otros casos en que no se-
concedieron, ain siendo que era mis procedente su re-

gistro.

A virtud de lo anterior, primeramente citarems-
algunas marcas cuya denominacidén se le concedidn el -

registro sin tener derecho a ello:

1.- Marca 12187 BELIRAI Cl1.39
2.- Marca 181223 HATTIYLEGS Cl.39
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3.~ Marca 203409 HAPPYLEGS Cl1.39
4.~ Marca 293614 PRINE Cl1.51
5.- Marca 254090 PRIMES Cl1.51
6.- Marca 323006 TAMARRIAD Cl.46
7.- Marca 11353 TARRIQD Ci.46

Por otra parte. citaremos algunas solicitudes de
registro de marca, en las que segin la propia Direc--

cién citada, no fue procedente dicho registro:

1.~ Expediente de Marca 1398 PRIMENE. Clase 51
2.~ Expediente de Marca 218913 LV, Clase 39
3.~ Expediente de Marca 331711 TAMARRINGS Clase 46
4.~ Expediente de Marca 18450 LEMN-SOA Clase 45

5.~ Expediente de Marca 18180 GHPA QM Clase 46

Cabe sefizalar que esta Gltim solicitud no fue --
concedida por el sdélo hecho de considerar dicha Direc
cidn, que ya existia la marca 300039 CHUPA G, por -
lo que se determind que eran idénticas ambas dencmina
ciones. Sin embargo, esa Direccién no se percatd que
la anterioridad que citaba cam icpedimento para el -
registro propuesto, xparaba diferentes productos, --
mismos que se encontraban camprendidos en la Clase 1-
de la Clasificacién Oficial, productos que a saber --
son: "Materias primas o parcialmente preparados® {(Dul

ces), por lo que a diferencia de la propuesta, preten
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dfa amparar tan sélo alpunos de la Clase 46 que a sa-
ber son: "Alimentos y sus ingredientes” (avbutidos seg

lectos, aprovechamientos pecuarios, carnes selectas).
4.2, Etapa final.

De conformidad con los artfcules 109, 110 y 111 de la Ley de In-
venciones y Marcas v una wvez satisfechos los requisitos que la propia
Ley v su Reglarento exigent para 13 concesidn dei Reglstro de una mar-

ca se procederi a lo siguiente:
4.2.1. Expedicién del Titulo.

Si resulia favorable el exdmoen de novedad se citard al so
licitante para el pago de los derechos por el xjegistro de la -
marca. Cubiertos éstos, se proporciona un nlmuro de registro-
y se pracede 3 expedir el titulo que arpara la marca. De no -
cubrirse los derechos dentro del plazo que al efecto se le se-
fiale que no poded scr menor de ocho dias hdbiles, se tendri --

por abandonada la solicitud.

Ahora bien, por amdio del t{tulo del registro de una mar-
ca se acreditars el derecho al uso {propiedad) exclusivo de la
mism, el cual seri expedido por el Secretario de Cavercio y -
Fomento Industrial y serd fimumdo por éste o por el funciona--

rio en quien delegue esta facultad.
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Finalmente, en dicho titulo se hari constar: el niero de
la marcai la fecha legal del registro y la fecha de expedicidn
la mencidn, en su caso. de que se trata de prioridad, y el ---
Pafs y la felcha de &sta: o} navbre del titular de la marca y-
1a ubieacién del establecimiento principal del propietario del
registro. S5i se ha reivindicado prioridad, se anotard la fe--

cha de ello.

Al titulo se anexarf un cjemplar de la descripcidn y re--
serva as{ camo el de la reproduccién de la marca o etiqueta ex

hibida a2} solicitarla,

4.2.2. Renovacién del registro de wnz Marea.

YEl propdsito de establecer obligatoriamente la renova---
cién periédica de las marcas es limitar las existentes a las -
que efectivamente haya interés en conservar, a la vez gue per-

mite ia adqu

icién de marcas s guienes no tuvieron oportuni--
dad de registrarlas a su nmbre, por existir otras concedidas.
De esa manera quien ne tenga interéds en una marca la abandona~

r& por falta de removacifn para que ingrese al daminio ptibli-~

conls

(5) Ivides. Sepdlveds, CSsar. ob.cit. pds. 153
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Concede 1a Lev un plazo de gracia para efectuar-la. so'\ic_i_‘

tud de renovacidn por encimn de la fecha de vencimiento.:

rante el rranscurso de ese plazo de gracia,

sade podrd renovarla cubriendo recargos.: Vencid

cracia. caducarid de pleno derecho el registro de:la marca (ar-

tfculo 139 y- 140 de ia iey).
4.2.3. Transmisién del Derecho del Registro de una Marca.

Las sinples limitaciones inpuestas por la Ley Mexicana pa

ra la transferencia de marcas son las siguientes:

1.- No puede concederse una marca gue estd ligada a otra-
u otras. Deben de enajenarse juntas (articulos 96 y 143 con -

excepcidn del 97 de la Ley, a juicic de la propia Secretaria).

2.- S6lo se admnite la transmisién de marcas que estén vi-
gentes y ademis que aparezcan regisiradas de conformidad con -

los ordenamientos, y que no aparezca que haya dejado de usarse,

Para dicho trémite es necesario presentar una solicitud -
por duplicado en la que se expresarin el nimero de registro de
Gue se trate, denaminacidén en su caso, narbre del titular ante
rior, navbre, nacionalidad y domicilio del adquiriente y ubica

cién de su fdbrica o establecimiento. A esta debe aconpafarse
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el documento del cual conste la cesién de la marca y la cons--
tancia de inscripcién en el Registro Nacional de Transferencia
de Tecnologfa, para anexarse al expediente relativo, En caso-
de que la transmisién de dos o mis titulos o registros se rea-
lice, se anexari igual ndmero de copias certificadas y de cons
tancias. Consccuentamente, si se cncuentra apegada a derecho-
dicha solicitud, se citard al pago de derechos, efectuado el -
mismwo, se le girard oficie al interesado participindole que se
ha registrado la transmisién, haciendo 1a anotacién en la co--
pia del titulo original; por dltimo, se dari publicidad en la-

Gaceta a esta transmisidn (articulo 202 de la Ley).

Cabe sefialar que las marcas en trimite pueden cederse, pe
ro en este caso lo que realmente se transfiere es el derecho a
la fecha legal. Cawo no existe determinado un procedimiento -
para ello en la Ley, se usa con mis o menos semcjanza el que -
se erplea para las marcas registradas. El cesionario, en caso
de que se niegue la marca, no tiene ninguna accidn de dafios y-

perjuicios, ya que dicho contrato es aleatorio.

Formas de Terminacidn del Registro de una Marca.

"Es menester destacar que debe hacerse una distincién en-
tre la nulidad del registro y la nulidad de la marca. En el -
caso de la primera, supone el incurplimiento de requisitos for

males, por lo que de realizarse esa nulidad obliga al titular-
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a efectuar un nuevo registro en fonma regular, por lo que de -

no hacerlo, la marca es sélo una marca de uso.

Por lo que hace a la segunda, es decir a la nulidad de la
marca tiende a la desaparicién de clla por entero, y una vez -
firme la resolucién de anulacién, no existe ningin derecho pa-
ra usarla, por lo que de usarse, resulta hasta delictuoso en -
ciertos casos {la existencia de una marca anteriormente regis-

trada y vigente).® (&

Las formas de terminacién de conformidad con la Ley se --

dan de la siguiente manera:
4.2.4.1., Por causas de Nulidad.

Por ésta el articulo 147 de la Ley establece que

Yel registro de una marca es nulo:
I.- Cuando se haya otorgado en contravencién a -
las disposiciones de esta Ley o de la vigente en la -

época de su registro.

II.- Cuando la marca sea idéntica o semejante, -

en grado de confusién, a otra que haya sido usada en-

{6) Ididen. Sepdlveda, César.- ob.ciz. pig. 155
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el Pals, con anterioridad a la fecha legal de la mar-
ca registrada, aplicada a los mismos o similares pro-
ductos o servicios, siempre que quien haga valer el -
mejor derecho por uso anterior canpruebe haber usado-
su marca ininterrumidamente en el Pafs, antes de la-

fecha de uso declarado por el que la registrd.

I1I.- Cuando la marca se ha venido usando con an
terioridad en el extranjero., en la mism hipbtesis de
la fraccién anterior, si ademi del uso existe el re--

gistro extranjero y reciprocidad al respecto.

IV.~ Cuando la etiqueta en que aparezea la marca
contenga indicaciones falsas respecto a la proceden--
cia de los productos o servicios que ampare, ubica---
cién del establecimiento industrial o camercial del -
titular de la marca o con respecto a medallas, diplo-

mas, pPranios o recampensas,

V.- Cuando el registro se hubiera otorgado con -

base a declaraciones falsas e inexactas.

Vl.- Cuando por error, inadvertencia, o diferen-
cia de apreciacién, se haya otorgado el registro exis
tiendo en vigor otro que se considere invadido, por -

tratarse de una marca que sea igual o semejante en —-
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grado de confusién y que se refiera a servicios o pro

ductos iguales o similares.

VII.- Cuando el agente o representante del titu-
lar de una marca registrada en el extranjero, solici-
te y obtenga ¢l registro de ésta a su narbre, sin el-
consentimiento expreso del titular de la marca extran
jera. en este caso el registro s¢ reputard cano obte

nido de mala fé.

La accién de nulidad fundada en las fracciones -
I, Vy VII, podri intentarse en cualquier ticmpo; la-
fundada en las fracciones IV y Vi, en un plazo de ---
tres ahos, la fundada en la fraccién II, en un plazo-
de un afio y la fundada en la fracecién IIl, en un pla-

zo de seis meses.

Los plazos mencionados se carputardn a partir de
la publicacién del registro en la Gaceta de Invencio-

nes y Marcas®.

Por extincién o caducidad a falta de uso.

La Ley de Invenciones y Marcas vigente, contemr-

pla que el registro de las marcas se extingue por no-

haberse canprobado el uso de la misma dentro de los -
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tres primeros afios de registrada (artfcule 117), o --
bien, en una interpretacién adecuada cuando no se cam
pruebe ¢l uso al momento de la renovacién (artfculo -
140). Ademis la marca se extingue de conformidad con
el artfculo 149, si el titular ha provocado o tolera-
do que la marca se transfonme en uni dencminacién ge-

nérica.

"Por otra parte, en ocasiones parece confundirse
en la Ley la extincién del registro con la caducidad-
del mismo (articulo 148). En realidad, se trata del-
mismo fendmeno, porque en arbos casos desaparece el -
registro, y deja de producir efectos”™. BN

Ante tales circunstancias consideraros que puede
mantenerse que es posible legalmente solicitar decla-
raciones de extincién del registro por no uso de la -
marca, si el interesado lo pide por convenir a sus in
tereses, en los casos en que no se nava caprovado ¢l
uso de la marca dentro de los tres anos de otorgado -

el registro, o bien en el momento de renovarla.

Se deberd de tamar en cuenta, que en este caso -

no existe contraparte, debido a que la gestién estd -

(7) ibtder. Sepilveda, Cdsar.- ob,cit.pig. 222,
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-

sujeta s6lamente a que la Secretaria de Comercio y Fo
mento Industrial a través de la Direccién General de-
Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnolégico, expida-
una mani festacién meramente declarativa, o sea que ha
ya operado un hecho que produce el efecto de extin---

cién del registro.

Cabe sefalar que en ¢l presente trabajo amit{ --
mencionar ia "clasificacidén de mercaderfas, articules
o productos y servicios” que para el registro de la -
marca establece el Reglamento de la Ley de Invencio--
nes y Marcas vigente. Por tanto, en este apartado lo
transcribimos en base al articulo 56 de dicho Regla--

mento:

Artfculo 56.- En la solicitud de registro de la-
marca, as{ cam en la descripcién, deberdn especifi--
carse los articulos, productos o servicios que prote-

gers, de acuerdo con la siguiente clasificacién:

1, Materias primas o parcialmente preparadas.

2. Receptdculos.

3. Petacas, matletas, guarniciones, montaduras, carpe
tas y carteras de bolsillo.

4. Abrasivos y materiales para pulir.

5. Pegamentos.
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Productos quimicos destinades a la Industria, la -
ciencia, la fotografia, la agricultura, la horti--
cultura, la silvicultura, con exclusién de los pro
ductos destinados a la ciencia médica.

Cordeleria.

Articulo para f{umadores {excluyendo productos de -
tabaco).

Explosivos, armas de fucgo, proyectiles y equipo.
Abonos y Fertilizantes,

Tintas y objetos entintadores.

Materiales de construccién.

Ferreteria, plamria y conexiones para vapor.
Metales y piezas metilicas, vaciadas o forjadas.
Aceite y grasas no alimenticios,

Pinturas y rmateriales para pintores.

Productos de! tabaco.

Animales vivos y sus alimentos.

Vehiculos (exceptuando sus motores)

Linolcos y telas enceradas.

Aparatos cléctricos, miquinas y sus partes.
Juegos, juguetes y articulos de deportes.
Cuchillerf{a, miquinas o aparatos, herramientas y-
sus partes.

Aparatos y miquinas para lavar.

Cerraduras y cajas fuertes.

Aparatos cientificos y de mxdicién, niuticos, geo



35.

36.
37.
38,
39.
40.
41,
42.
43,

44.

(

désicos, . fotogrifices,. cinmutogrificos,’épticos,
de pesar, de medirs desbalizamiento, V‘dc"cdntro).'
de salvanento y de ensedanza y. papel y peliculas -

sensibilizadas,

Relojes de todas clases. e
Joyeria y vajillas de ;'netnl fino.
Escobas, cepillos, sncudid‘orcs ¥ motas..
Loza, trastos de cerdmica y porcclana.
Filtros y refrigeradores.

Muebles y tapiceria,

Vidrios y cristaleria.

Aparatos de calefaccidn, alurbrado y ventilacidn
excluyendo los eléctricos).

Bandas, mangueras. empaquetaduras y llantas no me-
talicas.

Instrumentos musicales y sus partes.

Papel y articuios de vscritorio.

Inpresiones v publicaciones.

Vestuario (excluyendo cal:zado)

Articulos de fantasia, avios y merceria.

Bastones, savbrillas y paraguas,

Tejidos de punte, malla y telas,

Hilos y estambres,

Instrizmentes y aparatos quirdrgicos, médicos, odon
toldgicos y veterinarios.

Bebidas sin alcohol.
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Alimentos y sus ingredientes.

Vinos de mesa.

Extractos de malta y bebidas poéo alecohdlicas.

Licores alcohdlicos.

Jabones y detergentes.

Medicinas y preparaciones farmacéuticas.

Cosmiticos y productos de perfumerfa.

Toda clase de calzado.

Apbsitos, vendas, gasas y algodén.

Articulos no clasificados.

Servicios prestados cuya {inalidad principal es la

ayuda en la administracién v/o esplotacién de una-

awpresa canercial o industrial. Se camprende el -

asesoramiento prestado por profesionales y se ex—-

cluyen los servicios midicos.

Servicios de publicidad, camunicaciones al piblico

por todos los medios de difusién, y los servicios-—

que permiten la camunicacidn entre personas. ya --

sca por medio de mensaies o en forma oral o visual.

Servicios prestados en  asuntos financieros, banca-

rios y otras instituciones de crédito, asi como en-

relacidén con toda clase de contratos de seguros.

Servicios prestados por obras de construccién,

Nota 1: Estos servicios no conprenden los presta--
dos por profesionistas.

Nota 2: Cawprende el alquiler de herramientas, ---
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61.

63.

64,

equipo o material de construccién.
Servicios prestades para la reparcién y manteni---
miento de toda clase de maquinaria y equipo (mecé~
nico y eléetrico).
Servicios prestados para el transporte de personas
o mercancias de un lugar a otro por cualquier me-—
dio idéneo, los servicios conexos (emaque y entre
ga de mercancias), asf cono lo relativo a almacena
je o depdsito de mercancias.
Servicios prestados por medio de la transformacion
de sustancias o articulos en nuevos productos o ar
ticulos semielaborados, en relacidn con la indus--
tria:
a) Quimica
b) Elécirica y electrénica
c) Del vestuario y textil

d) Mecsnica

Los servicios relacionados con la difusién de cono
cimiente y cultura.

Los servicios prestados para el desarroiio de en--
tretenimiento, deportes, diversién o recrco de los
individuos.

Servicios de agencias de viajes.

Servicios prestados para alojamiento, y camida por
hoteles, pensiones y carpamentos turisticos. Asi-

mismo. se conprenden los servicios prestados para-
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68.

69.
70.

71.
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procurar alimentos y bebidas preparados para of -
consuo, wsto s, por medio de restaurantes, cen~
tros nocturnes, cantinas y bares.
Servicios prestados para satisfacer necesidades -
individuales, tales como salones de belleza, pelu
querfas. estética persenal,

Servicios de alquiler -de toda cl;;su de bicncs:. nu’gr

bles o inmuebles. no considerados en alguna clase~

anterijor.

Servicios midicos y de diagndstico. -

Servicios funcrarios y de crematorios.

Servicios de linpicza de vestuario y en general to
da clasc de textiles.

Servicios de linpieza y santenimiento de immuebles.
Servicios de fumigacién y fertilizacién agricola,-
asi camo el exterminio de plagas.

Servicio de revelado de pelfculas y papel, anplifi
caciones y ¢n general servicios fotograficos.
Servicios no comprendidos on ninguana de las cla--

ses anteriores,
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CONCLUSIONES

. ..Con clprcﬁscn’k: ‘trabajo de tesis, he pretendido dar un panoram de lo

inportante quc han:sido las marcas en la vida del pais, desde la etapa prs

hispénica hasta rnuestros dias. o B
En.tal sentido diremos que por lo que se refiere al presente trabajo,

he 1llegado a-las siguientes conclusiones:

1.- Es en Europa donde surgié la idea de unificar legislativamente en
materia de Propiedad Industrial a diverses paises camo Francia, Bélgica, -
Italia, etc. Esta unificacién dié como resultado que el 20 de marzo de --
1883, se llevara a cabo la Convencién de Unién de Paris para la Proteccién
de la Propiedad Industrial, la cual ha servido cow marco internacional de

referencia de dicha materia,

2.- Esta unificacién legislativa se ha logrado debido a que se han ce
lebrado convenios y tratados bilaterales sobre Amistad, Comercio y Navega-
cién por diversos paises del mundo, por lo que consecuentemente se han lo-
grado enormes ventajas, misms que constituyen la proteccién de objetos -~
que en su conjunto integran a la Propiedad Industrial, cabe sefialar que --
por ésta podemos entender que: "es la que adquiere por si mismo el inven--
tor o descubridor, con la creacién o descubrimiento de cualquier invento -
relacionado con la industria; y el productor, fabricante o comerciante, --

con la creacién de signos especiales con los que aspira a distinguir de --
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los similares, los resultades de su trabajo".

3.- Es indudable que esta unién legislativa de los diversos paises, -
presenta sobre los tratados bilaterales enonmes ventajas camo son: la de -
aplicar una regla general entre los diversos Estados que la constituyen, -
existe una mayor seguridad por la amwpnizacién, equilibrio y concentracién
de intereses entre los Estados adherentes, lo que nuy diffcilmente provoca
ria la salida de éstos y por el incentivo de la unificacién de las legisla
ciones en la materia, asf{ camw por la atraccién de otros Estados a adherir

se al pacto canim.

4.~ Por lo que a México se refiere, podomos aceverar con precisiédn,
que en sus diversos ordenamientos desde el ano de 1332, ya se sentfa la --
preocupacién por parte del Estado de tutelar los dereches a la propiedad -
industrial. Es procedente destacar que los diversos objetos de la propie-
dad industrial son: patentes de invencién, dibujos y modelos industriales,
marcas de productos y servicios, nawbres y avisos comerciales, denominacio
nes de origen, certificados de invencién asi cam la represién de !z compe
tencia desleal. Estos objetos con base en la Ley de Invenciones y Marcas,

se definen de la siguiente forma:

Patentes de Invencién.~ Por Patente entendemos que: "es el privilegio
legal que concede el Estado a una persona fisica o moral durante un plazo-
determinado para producir o utilizar en exclusiva o a través de un tercero
bajo su licencia, un producto o procedimiento que haya resultado de la ac-

tividad inventiva®. Por Invencién se entiende "una solucién a un problema
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concreto en 1a esfera de la tecnologia, que puede referirse-a un producto,
a una miquina o a un procedimiento®.

Dibujos y Modelos Industriales.- Se entiende por dibujo industrial tgr
da corbinacién de figuras, lineas o colores que se incorporen a un prud;lcy-
to industrial con fines de ornamentacién y que le den un.aspecto péc'ixliréz;-
¥ propio. Modelo industrial, es toda forma pldstica quc'sirva de tiéo o=
rolde para la fabricacidn de un provucto indusirial, gue le dé apariencia-

especial en cuanto no inplique efectos técnicos.

Marcas de Productos y Servicios.- Por Marcas de productos, se entien-
de que se constituye por los signos que distinguen a los articules o pro—-~
ductos de otros de su misnma especie o clase. Por Marcas de Servicios, se-
entiende que se constituyen por los signes que distinguen un servicio de -

otros de su misma clase o especie.

Narbres y Avisos Comerciales.- Por norbres camerciales, entenderos —-

que es el signo adoptado por industriales, productores y camerciantes, -
sean personas fisicas o morales, para distinguir sus negocios de los demdis
que se dedican a una actividad mercantil del mismo género. Por avisos co-
merciales, entendemos que son los constituldos por signos que tengan sena-
lada origiralidad y cuya finalidad sea la de anunciar al piblico un comer-
cio, una negociacidén o determinados productos, que los distingan fécilmen-

te de los de su mism especie.

Denaminaciones de Origen.- Es la denaninacién geogrifica de un pais,-
de una regién o de wna localidad que sirve para distinguir un producto ori

ginario de ellos y cuya calidad o caracteristicas se deben esencialmente -




Cernf:cados de Invcncién. F; cl derecha no c\cluswo que concede el

Estado por un n(xrpo determmado a una pcrsona Hsnca o m:ral para explo--
tar un invento por si mismo o por oh-os. sienpre que cada interesado en la
explotacifn pague al titular del certificado de invencién las regalfas co-

rrespondientes.

Carpetencia Desleal.- Podamos entender por ésta; la situacién de en—-
{frentamiento entre camerciantes o productores cuando concurren a un mismo-
mercado, utilizando medios deshonestos para lograr su objetivo, sin impor-

tar el dafio que se pueda causar.

5.- Por otra parte, aungue en ¢l México antiguo los indigenas eran po
seedores de una tecnologia (aplicaciones de las ciencias, artes u oficios)
que cubria sus necesidades o satisfacizres ceondmices, ne evistfa la marca
¥a que sus transacciones se efectuaban por medio de géneros (mercancias: -
telas, granos, pieles, plumas, etc.}, por lo que no se especificaba, indi-

vidualizaba e indicaba el origen de las mercaderias para distinguirlas,

6.- Ya en la Colonia, al considerarse la industria y el camrcio los-
factores determinantes; ante la falta de marcas propiamente dichas en esta
época, fue cam surgié la marca de fuego, que para su inpresién se utilizd

el hierro candente sobre esclavos y grmedos de los reinos de jas indias.
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7.- A la llegada de la etapa independiente. aln cuando no se encontra
ban contenidos reglamentos protectores de derechos sobre marcas, ya que to
davia en la primera etapa del México independiente se seguia aplicando la-
legislacidn espafiola al respecto; en tal virtud, ya al consumarse la inde-
pendencia mexicana, fue entonces cuando se crearon diversos ordenamientos-

juridicos mercantiles, mismos que se les sigue considerando caw un dispo-

sitivo juridico tan izportante, puesto que contenfan los prinwros precep
tos gue regularon a las marcas. por lo que a su ve: significaban un medio-
de propiedad para los duefios de mercancias, asi como un medio de control v
garantia en su circulacién. En tal sentido, considero que debido a la tu-
tela que le dieron a las marcas dichos ordenamientos juridicos mercantiles
éstos sirvieron camo fuente legal para la creacién de una Ley especial en-
cxninada a la proteccién de las marcas, entre otros elamentos de la propie

dad industrial,

B.- Gracias a las teorias que en la doctrina han existido y que expli

can la naturaleza juridica de las marcas, nuesira legislacién les atribuye

vital i reancia, y2 ogue isiadar para fuidae-
mentar vy dar validez constitucion: : s ¥ POr oira parte

establece con precisidn en atencién a la materia, la campetencia de los -
tribunales en caso de canfiicto. En tal sentido, considero que la Natura-

leza Juridica de las marcas se encuentra emmarcada en el derecho piblico,-

y2 que contenpla en primer término el interés social que el Estado repre-
senta y personifica, tutelando los intereses del consumidor a quien asiste
el derecho de poder elegir los productos de su preferencia; asi ceamo tamr-

bién. es preocupacién del Estado. que el fendmeno de la libre cametencia-
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se. verifique namlmente, de allf entonces que.se dicten nommas tcndient’cs,
a proteger este dérecho y a-reprender la competencia desical.
9.- As:mxm, podams dccxr que tanto las funciones de las marcas co-
: mo. el sxstm quc adopta nuesua lcglsl:cmn. son de vital inportancia, ya
quue por una’ paru:. Ia marca tiene una inportante funcién econdmica. debido-
al p 2pel relevante que desamperia en el proceso de camercializacidn de bie-
‘nes y factores, y por otra, la forma de regular el derecho de la marca que
adquiere el titular de un depdsito o registro. mismo que no queda consoli-
dado hasta que haya transcurrido un plazo determminado por la Ley de Inven-
ciones y Marcas vigente. Este plazo se entiende, para los efectos de que-
se han satisfechos los requisitos legales en la solicitud, por lo que se -
le requiere de pago de derechos, plazo que no podri ser menor de ocho dias
hibiles, por lo que de no verificarse dicho pago., se tendri por abandonada

de pleno derecho la solicitud (art. 109).

10.- En ¢l tré&nite de registro, en la Direccién General de Invencio--—
nes, Marcas y Desarrollo Tecnolédgico, de la Secretaria de Camerciv y Fuen
to Industrial; han existido notorias deficiencias en el procedimiento, co-
mo lo es desde la presentacién de una solicitud hasta la concesién o nega-
ci6n de un registro, toda vez que el personal de dicha institucién encarga
do de realizar el nuncionado trimite, carece de una adecuada capacitacién-
juridica, por lo que al no efectuar un estudio minucioso de las solicitu--
des y por sélo realizar sus funciones en forma rutinaria, han dado origen-

a notorias violaciones a la Ley de Invenciones y Marcas, mismas que van en
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perjuicio de la economfa de los titulares pesecdores de un registro, del -

ptiblico consumidor y del camercio tanto nacional.como internacional.

11.- Finalmente, considero que és necesario se inpr%m 'un cardcter de
modernizacidn al sistem que la mencionada Dirgcci§n utiliza 'para; el trimi
te de registro de marcas. consistente en capacitar.al personal :‘idninistr:r‘
tivo medinate la aplicacién de programas que lleven inﬁl[cila una’ informa-
cidn jurfdica, unma mejor bisqueda de datos profundos de warcas registradas
¥ por supuesto, un pleno conocimiento de la Ley de la materia, todo ello ~
en pos de efectuar criterios llenos de fundamento y motivacién legal ten--
dientes a la concesién o negacién de un registro de marca, por lo que de -
ser as{, se podrin disninuir inmuerables criterior rutinarios que en la -
actualidad, han dafiado de una u otra form a los titulares de un registro-

al piblico consumidor y al camercio tanto nacional cano internacional,
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