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En la lucha que enprenden los
écmerclantes, los industriales y 1los prestadores de
serviclos, para atraer la clientela hacia su establecimiento
o hacia sus productos o servicios, recurren a muchas y muy
variadas actividades para logar su propésito, como lo pueden
ser: el anuncio, la marca, la publicidad, las promociones de
ventas, las ofertas, etc., son perfectamente 1licitas vy
permitidas, son actos usuales que no se traducen en un
perjuicio indebido para un competidor, pues van de acuerdo
con las practicas comerciales generalmente adoptadas en los
paises de libre empresa.

Mas exlsten otras acclones que revisten
diversas formas y que implican ventajas indebidas, provechos
no legales y que lesionan a la vez lo intereses de otros
comerciantes o prestadores de servicios y los de los
consumidores, a los cuales se les causa confusion con tal
conducta. Entre algunas de tales actividades se encuentra el
usc de una marca semejante en grado de confusidén a la del
titular de la registrada y vigente, para amparar los mismos o
similares productes o servicios, toda vez que la aproplacion
indebida de elementos de propiedad industrial como son las
marcas, constituye violacidén de un derecho; del dereche
exclusivo de uso que la Ley de confiere a su titular.

Ahora bien, cuando alguna persona, sea
fisica o moral siente gque se estan invadiends ¢ usurpando sus
derechos de propiedad industrial porgue otra persona esta
usando un signo distintive igual o semejante en drado de
confusién al suyo, y acude ante la autoridad administrativa
para que sea ésta quien resuelva dicha cuestidn, se presenta
aqui el problema de dilucidar si realmente existe semejanza
en grado de confusién entre las marcas en cuestion, y en la



gran mayoria de los casos en gque resuelve dicha autoridad
este conflicto, algunos de los interesados, regularmente al
que no le favorecid, no conforme con esa determinacidn
administrativa, acude al Organo Jurisdiccional Federal en la
via de Amparo, para que sea éste quien resuelva en definitiva
el asunto en comento, apoyandose para tal efecto el Juzgador,
bien sea en la Doctrina en la Jurisprudencia, o en ambas, por
ser muy escueta la ley de la materia para resolver una
cuesticon de esta indole.

Por otro lado, se ve agravada esta
situacidn, en virtud de que el lapso se va desde gque se
inicia el procedimiento administrative respective (donde es
analizada la semejanza en grado de confusion de las dos
marcas en conflicto), hasta agquel en que se resualve esta
cuestion, es muy large y tedioso para las partes, toda vez
que por disposicién expresa de la Ley de la materia se
otorgan plazos muy exXxtensos a las partes para que aleguen lo
que a su derecho convenga, y si aunamos a esto el tiempo que
se lleva todavia el Organo Jurisdiccional Federal en dictar
sentencia, tenemos en consecuencia 4gque es muy dilatado
resolver en definjtiva un problema de esta naturaleza.



capﬁ'nm 1.=- ANTECEDENTES HIBTORICO LEGISLATIVOS DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL DERECHO MEXICANO.

Prineramente, para tener una idea mas
clara del tema central de este trabajo y en aras de una
terminologia mas apropiada, definiremos el concepto de
propiedad industrial, y sobre el particular los tratadistas
de la materia coinciden en definirla como el conjunto de
Instituciones Juridicas o Leyes que tienden a garantizar la
suma de derechos deducides de la actividad industrial o
comercial de wuna persona y a asegurar la lealtad de 1la
concurrencia industria y comercial.

De lo gque se puede deducir que la
propiedad industrial es un conjuntc de derechos reconocidos y
garantizados por los poderes piblices para explotar
industrial y comercialmente algunos bienes incorpéreos de la
empresa, dentro de los cuales encontramos: las patentes, los
certificados de invencién, los dibujos y los modelos
industriales, las marcas (de productos y de servicios), los
nombres y avisos comerciales, las denominaciones de origen,
asi como para evitar la competencia desleal.

Y siendo que al través del tiempo, en
nuestro sistema juridico ha sido diversa la proteccién
juridica que se le ha otorgado a la propiedad industrial y en
particular a las marcas que es el tema toral del presente
trabaje, es por lo que a continuacién se da un eshkozo dc
manera general de los antecedentes historico legislativos que
privaron en nuestrc pais desde la Epoca Precclonial y hasta
la actual Ley de Fomente y Proteccién de la Propiedad
Industrial, sin hacer una analisis concienzudo por no ser el
objetivo de esta tesis.



1.1. DERECEO PRECOLONIAL.

Coinciden 1les historiadores al
sefalar el grado de adelanto que alcanzaron las cilencias y
las artes entre los antiguos mexicanos, pues, antes de 1la
conquista Espafola, los Aztecas conocian a la perfeccidn la
formacién matematica del calendario, el curso y la posicieén
de los astros, entre otras ciencias, en cuanto a las artes
cabe destacar la importancia de la industria textil, 1les
admirables trabajos de orfebreria, en fin, los numerosos y
variados efectos que los antiguos mexicanos vandian en los
mercados, datos todos ellos indicativos de 1la avanzada
cultura de los pueblos del Anahuac.

Su organizacién politica era ejemplar, vy
en el aspecto Jjuridico dejaron notables ejemplos de su
sentido del derecho, reglapentando 1o relativo al derecho de
las personas, de la familia y de la propiedad, derechc penal,
derecho procesal, ia regulacion de las actividades
comerciales, entre otras. Sin erbargo en lo tocante al
derecho sobre 1las marcas, ninguna disposiciéon directa o
indirecta parece haberse dictado, ya que del estudio de la
reglamentacién de los comerciantes al nenudeo, que vendian
sus productos en los mercados de la ciudad y de los
comerciantes al por mayer, dque estaban organizados y racibian
el nombre de "pochtecas", no arroja ningun dato acerca del
empleo de signos para distinguir las obras industriales en
los mercados, ni de la represidén de la venta de mercancias
alteradas, no obstaute que la falsificacién de medidas era
castigada severamente con la pena de muerte,
independientemente de la destruczcién de armuéllas.

En este sentido, Ramén Iglesia al captar
una de las primeras impresiones del conquistador Hernan



Cortés, plasmada en sus cartas de relacion, sedala: ",..Hay
en esta gran plaza una wuy buena casa como de audiencia,
donde estin siempre sentadas diez o doce personas, que son
jueces y libran todos los casos y cosas gue en dicho mercade
acaecen, Yy mandan castigar los delincuentes. Hay en dicha
plaza otras personas que andan continue entre la gente
mirando lo gue se vende, y las nedidas con que se miden lo
gque venden, Yy se ha visto gquebrar alguna gque estaba
falsa."(1)

No obstante lo anterior, se sabe que los
habitantes del Andhuac enmplearon algunos nedios nateriales
que individualizaban su condfcién o clase social, por
ejemplo: la collera, gque servia para identificar al mal
esclave y de la cual Bernal Diaz del Castilic nos habla:
"Comencenos por los mercaderes de oro y plata y pledras ricas
Yy plumas y mantas y cosas labradas, y otras mercaderias de
indios esclavos y esclavas; digo que traian tantos de ellos a
vender {a) aquella gran plaza como traen los portugueses los
neqros de Guinea, y tratan los atados en unas varas largas
con colleras a los pescuesos para que no se les huyesen, y
otros dejaban sueltos ..."({2)

El anterior ejemplo advierte gue el uso
de esos nedios de distincidn, aungque rudimentarios, servian
de identificacién o de marca.

Otro antecedente gque se ubica en esta
etapa de la historia se da por la existencia de los sellos o

(i} ICLESTA Ramén, "Cronistas -] Higstoriadores de 1la
Conquista de México®, Edit. Colegioc de México, pag. 27.

(2) DIAZ DEL CASTILLO, Bernal, “Historia Verdadera de la
Conguista de 1a Nueva Espafa", Edit. Porrua, México,
1568 Tomo I, pag. 321.



también llamades pintaderas, utilizados principalmente para
servir como instrumentos para decorar con pinturas las
tuperficies de la piel humana, posiblemente con una idea
ceremonial o religiosa.

"No obstante que el nombre de “sellos"
con el que generalmente se les conoce es impropio, y es mas
adecuado e) de "pintaderas", por el usc principal que se
hacia de ellas, estampandolas en el cuerpoc o imprimiéndolas
en otros objetos ..."(3)

bDichos sellos o pintaderas tenian dos
formas o modelos diferentes: los sellos planos, que
consistian en un mange y una tabla de forma variada en una de
cuyas superficies se hayaba grabado un dibujo cualquiera, que
es el que sirve para imprimir, de este tipo de sellos aun nos
servinos actualmente, y se trata de los tan frecuentes sellos
de oficina, con la diferencia de que aquellos eran de
ceramica (barro cocido), y éstos son de caucho, y otros
materiales sintéticos, pero su funcidn es la misma.

El otro modelo es el sello o pintadera
cilindrica que consistia en un cilindroe huece o sdlido, a
manera de reocdillo, en cuya superficie se hayaba grabado el
dibujo en relieve que habia de servir para imprimir.

1.2. DERECHO COLONIAL.

Sobre el empleo de marcas en esta época,
las primeras noticias que al efecto se tienen, son las

(3) ENCISO, Jorge, "Bellos del Antiguo México", Edit.
Innovacién, S.A., México, 1980, pdg. XI.



relativas al empleo de marcas ctransparentes de agua o
filigrana hispana.

Este tipo de marcas son el antecedente
inmediato de las actuales marcas de productos de papel,
consistiendo su técnica de fabricacién en una finisima
sucesién de hilos horizontales, estrechos y en el fondo, de
la matriz o forma, cruzada longitudinalmente por hilos
separados, wmuy separados y salientes del fondo herizontal,
razén por la cual aparecen translucidos; ahora bien esas
matrices o formatos eran de hilos metalicos, laton o cobre
generalmente, sobre lo gue era vaciada la pasta del papel y
en momento determinadec, prensada y sometida a presién, por lo
que al caer la pasta en la forma, el molde o formato se
adheria a las marcas, mencs aun gque a los hilos verticales, y
quedando con menos pasta, la figura era casi transparente; en
virtud de lo <cual vrecibleron el nombre de marcas
transparentes, marcas de agua o de filigranas el mismo del
papel. (4)

También existié el enmpleo de las marcas
de fuego, que para su impresién se utilizd el hierro (que era
desconocido por los indigenas), Bernal Diaz noes informa que
el hierro se empledé para marcar a los esclavos de guerra, asi
como a los de rescate, respecto a los primeros existio
autorizacién Real, en provision del 26 de junic de 1523 y de
los segundos, por Cédula Real dada en Valladolid el 15 de
octubre de 1522, la cual llegd a México a mediados del mes de
mayo de 1524, trayendo consigo el hierro. (5)

{4) HENA Ramdn, "piligqranas o© MKarcas Transparentes en
Papeles de la Nuava Espafia del 8iglo XVI", Mexico,
1926, pags. 8 y 9. B

(5) ZAVALA Silvio, "Los Esclaves Indios en Nueva Bspanzh,
Edit. Colegio Nacional, México, 1967, pidgs. 4 y S.



Fueron usadas estas marcas de jgual
manera en los ganados desde el ano de 1525, pues desde esa
época existia la obligacién para los propietarios de ganado
da tener hierrc para Tmarcarles, asi comoc tener Qque
registrarlo ante el escribano del cabllde, segun Ordenanza 26
del afio de 1525 dictada por Cortés. (§)

Las grandes biblliotecas de 1la Colonia
tenian su marca de propiedad o Ex-libris, sin embargo muchas
enplearon para dejar una huella indeleble y con el f£in de
evitar el extravio y facilitar la recupcracién de los libros,
las marcas de fuego.

Las marcas de fuego en los libros eran
hechas de hierro o en bronce que calentaban al rojo para
aplicarlas en los cortes superiores e infericres de los
libros, abarcando en volumenes no nuy gruesos todas las hojas
del libro, slende dificil hacerlas desaparecer, é&ste en
contraposicion a los Ex-libris gue pedian hacerse desaparecer
fdcilmente ya que éstos consistian en una Cédula o trozo de
papel, en forma de etigueta o marbete, de diversas formas y
tamafnos gue tiepen una variada ornamentaciodn, dependiendo del
gusta o interés que por los mismos tenga su propietario, y
gue se adhiere dentrsc &2 la capa superior de la
encuadernacidn. (7)

Este ultimo tipo de marcas sefalado no
tenian una finalidad netamente mercantil; pero dentro de la
evolucidén histoérica de la wmarca, constituye un antecedente de

(6} ESQUIVEL Obregdn Toribio, "Apuntes para la Eistoria del
Derachs on México', Edit. Polis, 7. II. México, 1928,
pags. 472 vy 473, :

(7) NAVA ¥egrete, Justc, "Darecho de las Marcas", Edit.
Porrua, S.A., Méxice, 1985, pag. 20.



marcas para impresiones y publicaciones vy un precedente al
concepto moderno de la funcidn wmarcaria, ya que no solo
sefialaban la procedencia del Convento o Escuela a que el
libro pertenecia, sino también indicaban el origen de su
fabricacién.

Por lo que hace a las marcas tomadas ya
con una finalidad que guarda parentesco cercano con la que
hoy se les asigna, merecen especial atencidén los
Ordenamientos siguientes:

"Ordenanzas dictadas en lo tocante al
arte de la plateria® por el Margqués de Cadereyta el 20 de
octubre de 1638:

“g8a. El orden que se ha de seguir para
que no se defraude el gquinto Real, asi de parte de los
plateros como del Veeder y Oficiales Reales, es el siguiente:
a) Antes de labrar la plata u oro, 1los plateros estdn
obligados a presentar la pasta a los Oficlales Reales, para
que éstos vean si estid quintada y marcada ... b) E1 Veedor
en presencia de dichos Oficiales Reales, las marcari con la
marca y sefial que para este efecto deben llevar™.

"17a. a) Que los plateros de oro y plata
han de tener marca y sehal conocida para identificar las
plezas que labren. b) Que esta marca han <de registrarla ante
el Escribano Puiblico del Cabildo de la Ciudad de Meéxico. c)

Que sin ella no pueden vender piezas, bajo penas".

"iga., Que el Veedor no reciba pieza
alguna de oro ni de plata sin que tenga la sefal y marca del
artifice que la labro". (8)

(8) LAWRENCE Anderson, "El Arte de la Plateria en México
Edit. Porrua, S.A., México, 1956, pags. 57 a 60.



Asi tawmbién, se diercn instrucciones
especificas sobre la plateria en la Cédula Real del lo. de
octubre de 1733, gque en su parte conducente expresa:

"f) Que el platero que necesitare oro o
plata deberia conseguirio de los Oficiales Reales, en las
cajas de quinto, a cuenta. Que al estar acabada, se llevara
la pieza para que "estos ministros" le pusieran el cufo del
quinto o diezmo; reconociéndose también la pieza por el
ensayador mayor, a fin de que siendo de once dinerss, la
marcard con la marca de su nombre" ... "1) Que en cuanto a
los plateros de la Ciudad de Méxice ... nc se puede vender
alhaja alguna de plata sin que esté marcada del artifice y
del marcador, conforme a lo dispuesto por las leyes". (9)

De los Ordenamientos de esta eépoca se
puede concluir gque las piezas de plata debian llevar tres
marcas: la marca o remache del quinto comprobando el page de
los impuestos, la marca del Ensayador para indicar la ley del
metal, y la marca del artifice junto con su nombre, para
evitar fraudes,

Se puede decir que en la Epoca Colonial
existieron algunas normas protectoras de las marcas, aunque
en forma aislada y no en un cuerpo juridico uniforme,
especialmente en la Recopilacidn de los Reinos de las Indias,
en las Siete Partidas y en la Curia Filipica Tratado de
Practica Forense y Jurisprudencia Mercantil. Asi también, hay
que agregar a la anterior Legislacion Espaiela, las
ordenanzas que reglanmentaron los grenios en sus diversos

(5) LAWRENCE Andersoen, Ob. Cit., pags. 67 y 68.



oficios y algunas Actas del Cabildo de 1l1la cCludad  de
México, (10}
1.3. DERECHO DEL NEXXICO INDEPENDIENTE.

Al consumarse la Independencia de Kéxico
las ideas protectoras y 105 pétodes y procedimientas gde

Gobierno, relativos a la materia marcaria, eran
substancialmente los tmismos que se habian empleado durante el
régimen colonial, o sea, una deficiente proteccion

legislativa del derecho saobre las mwarcas, situacidén gue
prevalecio hasta la wltinma década del sigle XIX,
encontrandose unicamente disposiciones aisladas a propésito
de las instituciones marcarias.

1.3.1. Las Ordenanzaa de Bilbao.

Estas Ordenanzas constituian en opinion
de varios autores un verdadero Cddige de Comercio, siendo
aprobadas por Felipe V el 2 de diclembre de 1737 vy
confirmadas por Fernando VII el 27 de 3junio de 1814,
modificadas muy ligeramente por resoluciones posteriores;
fueron aplicadas por el Consulado de México y expresamente se
declararon aplicables por Decreto de 22 de noviembre de 1855.

Dichas Ordenanzas se ocuparon de regular
el comercio de manera minucicsa y casuistica: pero no existe
alguna regulacion especial por lo que toca a nuestra materia,
y sobre el particular, del contenido de sus disposiciones se
puede considerar a las nmarcas ¢omo signos o medios wateriales
que se empleaban para indicar la procedencia de las

{10) NAVA Negrete, Justo, Ob. Cit., pigs. 35 y 36.
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mercancias, perao, fundamentalmente constituian medios
aeficaces que servian de control, seguridad y garantia para
facilitar el comercio. (11)

1.3.2. Ccoddigo de Comerclo ds 16 de Mayo Ao 1854.

Este, que es nuestro primer Cédigo
Nacional de Comercio, al igual gque en las Ordenanzas de
Bilbao, no contiene disposiciones que regulen de una manera
especial y aun de manera general las instituciones marcarias.
Sin embargo en apartados preceptos se advierte que hace
referencia a las marcas de las wercaderias, es decir, es
omiso el Cédigo en cuanto a regular en forma directa las
instituciones marcarias, pero Iimplicitamente reconoce su
existencia y la funcién de las mismas en su aspecto esencial
como es el distintivo. (12}

Asi por ejemplo, entre los requisitos que
se establecen para las cartas de porte © conocimiento que
pueden exigirse mutuamente el cargador de las mercaderias y
el porteador de ellas, se enumera la "Designacion de las
mercaderias, en qQue se hara mencién de su calidad .genérica,
de su peso y de las marcas o signos extericres de los bultos
en que se contengan" (art. 189). Entre los deberes que se
fijan al capitdn, en el titulo gue reglamenta el comercio
maritimo se enicuentra el de llevar tres libros, en uno de los
cuales llamado de Cargamentos, deberian "asentarse
minuciosamente las mercancias gue Se carguen, con expresion
de la marca" {art. 500). Tambidn debia llevar un asiento
formal de las mercancias gque entregara "con sus narcas y

(11) NAVA Negrete, Justo, Ob. Cit., pag. 36

(12) RANGEL Medina, David, “Tratado de Derecho Harcarion,
Las Marcas Industriales y Comerciales en Héxico, Edit.
Libros de México, S.A., México, 1960, pag. 13.
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nimeros" (art. 525). En el conocimiento gque mutuamente
deberian entregarse el cargador y el capitan, deberta
ekpresarse la "calidad, cantidad, nuimero de bultos y marcas
de las mercaderias" (art. 609). Finalmente, el contrato de
seguro maritimo "debia contener las marcas y numero de los
fardos si los tuvieren" {art. 638). (13)

Las marcas segin el contenido de estos
articulos, significaban un medio de prueba de propiedad para
les duenos de mercancias: Asi también su empleo constituia un
pmedio de control Yy garantia en 1la circulacién de las
mercancias; significado éste, similar al de las Ordenanzas de
Bilbao.

1.3.3. Cdédigo civil de 1870.

Es hasta el afo de 1870 cuando entra en
vigor el primer Cddigo Civil Mexicano (14), en que al amparxo
de sus disposiciones, se llega en la Practica a otorgar una
auténtica proteccion legal al derecho exclusivo sobre las
marcas, en lo que atane a las figurativas.

Asi vemos gque los archivos de la época
demuestran que los interesados obtenian el derecho exclusive
a la reproduccion de sus marcas de fabrica, a través de las
disposiciones que garantizaban la propiedad artistica de los
signos o© grabades destinados a figurar como marcas; por
ejenplo: el fabricante que adoptaba como marca un disefio o
cualquier dibujo con semblanza artistica, podia obtener la
propiedad de dicha marca presentando la solicitud respectiva

(13) DUBLAN Manuel y LOZANO Jose Maria, “Legislaciodn
Mexicana", Inmprenta del Conmercio, México, 1878,
T. VII, Num. 4243.

(14) Idem., T. XI, Num. 6855.



12

a 1la Secretaria de Estado y del Despacha de Justicia e
Instruccién Publica (arts, 1349 y 1351), la cuval, satisfechos
los requisitos formales del caso, declaraba en favor del
solicitante "la propiedad artistica de los dibujos vy
litografias que como distintive 1llevan las wmercancias del
fabricante".

Este ordenamiento legal no puede ser
considerado como una base legislativa del derecho sobre las
marcas en virtud de la finalidad que se propusierocn sus
autores, As{ como por la naturaleza wmisma de los bienes a
cuya reglamentacion se destind; pero resulta evidente que los
industriales de esa época se preocuparon por reglamentar esta
materia, dando como resultado gue el Estado desfigurara las
instituciones al aplicar las reqlas de la Propledad Artistica
y Literaria para proteger las marcas, principalmente las
marcas emblemdticas., (15)

1.3.4. Cédigo Panal da 1871.

El Cddigo Penal de 1871 (16), reglamentd
en varios de sus capitulos la falsificacion de la moneda, de
acciones, de documentos de crédito publico, de billetes de
banco, sellos, trogueles, pesas, medidas y marcas, donde se
aprecia que en principioc no eran las marcas de fébrica o
conercio el objets directo y expreso de la enumeracidn de
sanciones aplicables a quienes las falsitiquen: sino que lo
eran las contrasehias de garantia de la ILey y demads sigpos
similares usados por la autoridad.

(15) RANGEL Medina, Ob. Cit., pag. 15,
(16) DUBLAN y LOZANO, Ob. Cit., Nim. 6966.
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Sin embargo existieron algunos preceptos
que fijaron la sancion para el delito de falsificacion de
marcas jndustriales y conmerciales, como por ejemplo: se
castigaba con arresto mayor y multa de segunda clase (17) la
falsificacidn de una marca, estampilla o contrasefa de una
casa de comercio, © de un establecimiento privado de banco, o
de industria; senalandose las nismas penas para el que
hiciera uso de dichas marcas falsas, como al que emplease las
verdaderas marcas en objetos falsificados para hacerlos pasar
como legitimos (art. 701).

1.3.5. cédigo de Comercioc de 15 de Abril de 1884.

Es hasta este Codigo cuando se le da
cardcter Federal al Derecho Mercantil, siendo expedido el 15
de abril de 1854 (18), y de acuerdo con su articulo primerc
transitorio, empezd a regir el 20 de julioc del mismo aho: se
puede decir que este ordenamiento legal es el que marca la
apertura de una reglamentacion concreta y definida en
relacidén con las marcas, pues se incluye un capitulec titulado
"De la Propiedad Mercantil®*, en el cual se regulan por

primera vez de manera especial las marcas de fdbrica.

De acuerdo con el Titulo Segundo del
Libro cCuarto titulado De 1la Propiedad Mercantil, se
reglamentan las marcas de fabrica disponiendo en forma clara
y precisa que todo fabricante tiene el derecho de poner a sus

(17) Segun el articulo 124 gdel C&digo Penal de 1871, el
arresto mayor durard de uno a once meses; y cuandc por
la acumulacién de dos penas exceda de ese tiempo se
convertird en prision; y conforme al articule 112 de
dicho Cédigo, se considera multa de sequnda clase la
sancion pecuniaria de diez y seis (sic) pesos a mil.

(18) DUBLAN y LOZANO, Ob. Cit., pag. 571 y sigs.
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productos para distinguirles de otres, una marca especial;
Asi también se 1indica que esta puede constituirse por el
nombre del fabricante, o el de su razén social, el nombre de
su establecimiento, de la cludad o localidad en que se haga
la fabricacién, o en iniclales, letras, divisas, dibujos,
cublertas, contrasefias o envases {art. 1418); se inmpone la
necesidad de estampar las marcas precisamente en los
productos o nercancias; y en aquellos en gque esto ho sea
posible, bastara que estén en la cublerta o envase, de tal
manera que el objeto que encierren no pueda extraerse sin
desgarrar la cubierta en gue esta la marca (art. 1420).

Ahora bien, por 1lo que hace a nuestro
tema, en este ordenamiento se establece que para adquirir la
propiedad de una marca, se necesita depositarla previamente
en la Secretaria de Fomento; y esta concedera la propiedad
siempre que la misma marca no se use o haya sido adoptada por
otra perscna, © no sea de tal manera semejante que se
comprenda la intencion de defraudar intereses ajenos (arts.
1421 y 1422). Estableciéndose que la falsificacién de marcas
produce en el ramo mercantil la accién de dafios y perjuicios,
ademds de las penas que sefalare el Cddigo respectivo (art.
1423).

con el objeto de salvaguardar la
propiedad de las marcas de sus legitimos titulares, en el
Titulo Cuarto del coédigo en comento, especificamente en su
articulo 1441 se establecen los casos en los cuales existe
usurpacién de marcas siendo los siguientes:

1.- Cuando Se uUse una marca enteramente
igual a otra;
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2.- Cuando resulta gran analegia, porgque
las palabras mas importantes de una marca se repiten en otra,
aunque esta anuncie un propietario diferente;

3.~ Cuando la nueva marca se redacta de
manera que pueda confundirse con la otra;

4 .- Cuando las diferencias sean
puramente gramaticales; y

5.- Cuando consistiendo 1la marca en
dibujos o pinturas, sean éstos tan parecidos que produzcan
confusion.

1.3.6. Cédige de Comercio de 1889.

la promulgacidén de este nuevo Cédigo de
Comercio, vigente desde el lo. de eneroc de 18%0, no obstante
derogar las 1leyes mercantiles preexistentes, conservd la
obligacién de inscribir en el Registro de Comercio los
titulos de wmarcas de fabrica {art. 21 frac. XIiIi),
estableciéndose asimismo como sancidn por 1la falta de
registro, que los documentos no podrian surtir efectos contra
tercero. Esta obligacion quedd sin efecto al entrar en vigor
las Leyes de Patentes y Marcas de 1903.

Por lo que respecta a nhuestra materia, en
este ordenamiento legal no se incluyen disposiciones gque
regulen de una manera especial a las marcas, toda vez que al
mismo tiempo entraron en vigor este Cdédigo y la Ley de Marcas
de Fadbrica de 1889, (19)

(19) NAVA Negrete Justo, Ob. Cit., pags. 48 y 49.



le

"1.4. LEGISLACION ESPECIFICA BOBRE LAS MARCAS Y BU CONPUSION
EN EL DERECHO MEXICANO.

Después de haber reseflado brevemente la
aevolucion legislativa de 1la Propiedad Industrial, y en
particular de la warca en el sistema juridico mexicano, a
continuacidén llevaremos a cabo un andlisis suscinto de la
evolucién legislativa que se da de panera especifica en el
derecho mexicano sobre la marca, particularmente sobre 1la
confusién de las mismas, haciendo referencia a las Leyes mas
importantes que sobre este semblante se han dado, hasta
llegar a la vigente Ley que rige la materia.

1.4.1. Ley de Marcas da FPibrica de 28 de noviembre de 1889,

Este ordenamiento legal, gque llega a ser
el primero que de forma directa y especifica viene a regular
los derechos en materia de marcas, fue promulgado bajo la
presidencia del General Porfirio Diaz y entré en vigor el lo.
de enero de 1890.

Esta Ley estd integrada por 19 articulos
y dos transitorios y aun y cuando su nombre oficial es el de
ley de Marcas de Fabrica, elle no significa que se excluya la
reglamentacion de las comerciales, pues los textos que fueron
estudiados anteriormente aluden a estos derechos. Se
introducen importantes disposiciones gque por su contenido
reflejan un seric empefo para ygarantizar, neo 5210 el interés
del productor, sino también el interés general, siendo las
principales notas caracteristicas las que a continuacién se

senalan:

Se establece que no podran considerarse
como marca la forma, color, locuciones o designaciones que no
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constituyan por si solas el signo determinante de 1la
especialidad del producto, rechazandose tanbién como
constitutivo de marca el signo que sea contrario a la moral
(art. 3o0.).

Salo puede pretender adquirir la
propiedad de una marca el primero que hubiese hecho usc de
ella legalmente (art. 8).

La adquisicion de la propiedad exclusiva
de una marca se obtiene en virtud de la declaraciodn hecha por
la Secretaria de Fomento, respecto de gque el interesado se ha
reservado sus derechos.

Dicha declaracién se hacia sin examen
previo, bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y
sin perjuicio de los derechos adquiridos por un tercero,
quien podria presentar oposicién al registro dentro de los 90
dias siguientes a la publicacidn de la solicitud, y no se
procederd al registro hasta haberse determinado por la
autoridad judicial quien tiene mayor derecho sobre la marca
en disputa (art. 10).

Por lo que hace a la confusién de marcas
la Ley en comento dispone que hay falsificacidén de marcas de
fabrica:

1.- Cuando se usen marcas de fabrica gue
sean una reproduccion exacta y completa de otra cuya
propiedad esté ya reservada, y

2.~ Cuando la imitacion sea de tal
naturaleza que, presentando una identidad casi absoluta en el
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conjunto, aungue no en clertos detalles, sea susceptible la
marca de confundirse con otra legalmente depositada {art.16).

Los delitos de talsificacién de marcas de
fabrica gquedan sujetos a las penas que sefala el Codigo
respectivo, produciendo ademds 1la accién de dafios vy
perjuicios (art. 18).

Esta Ley fue un verdadero ensayo de
legislacidén sobre marcas, impuesto por las exigencias del
progreso industrial en esa época, observidndose problemas no
previstos que invitaron a la doctrina a reflexionar vy
criticarla, teniendo entre estos comentarios el del Lic.
Fernande Vega que nos dice que "la Ley gque hoy rige es
deficiente y, ante el silencio del legislador, multitud de
cuestiones quedan abandonadas a la inestabilidad de 1la
jurisprudencia y a merced de decisiones arbitrarias, segun el
credo cientifico del juez sentenciador y sequn sea la escuela
a la que €l se afilie. No solamente dicha Ley es deficiente,
sino que no protege lo bastante el derecho de propiedad,
porgue fluctuando entre dos sistemas, el que da al registro
el cardcter declarativo de ellas y el que lo considera como
atributivo, contribuye inconscientemente a la usurpacion que,
aun cuando no revista el caracter de una infraccion penal
cuando las marcas no estdn registradas, dirige serjos ataques
a esa propiedad que no deben gquedar impunes". (20)

Aun y cuando esta Ley no hace referencia
alguna a la no registrabilidad de dos marcas semejantes en
grade de confusién, se puede decir que la misma protegia a
los comerciantes de la falsificacidn de marcas constituidas

por el uso de marcas idénticas o de aquellas susceptibles de

(20) citado por RANGEL Medina, Ob. Cit., pig. 23.
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confusién a otra legalmente registrada, pero unicamente
previa declaracién y reglstro de la marca.

1.4.2. Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de
agosto das 1903,

Esta Ley que entrd en vigor el 1lo. de
octubre de 1903 (21), define a la marca como el signo o
denominacion caracteristica y peculiar wusada por el
industrial, agricultor o comerciante en los articulos que
produce o expende, con el fin de singularizarlos y denotar su
procedencia (art. lo.).

S5e estipula que para obtener el derecho
exclusivo para el uso de una marca, s necesario registrarla
en la Ofjicina de Patentes y Marcas (art. 2). Esta Dependencia
fue creada especialmente para tramitar y efectuar el registro
de las marcas, tal como existe en la actualidad, mediante la
solicitud respectiva ({art. 3), pudiendo registrar la marca
todo mexicano o extranjero (art. 4).

Este ordenamiente ofrece una serie de
adelantos en relacion a las anteriores leyes, comc pueden
ser: la proteccidén de nombres y avisos comerciales (arts. 73
a 84), signos distintives de 1a Hacienda wmercantil que
quardan estrecho vinculo con las marcas.

Otra aportacién positiva que tuve esta
Ley es gque consigna de manera expresa la prohibicién para
registro como marca de aquellos signos que no reudnan los
requisitos de capacidad distintiva, como los nombres o
denominaciones ¢enéricas. Tampoco podran registrarse los

(21) Diario Oficial de la Federacién de 2 de septiembre de
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signos que no satisfagan el requisito de licitud de 1las
narcas, como son los contrarios a la moral, a las buenas
costumbres, a las leyes prohibitivas y lo que tienda a
ridiculizar, ideas, personas u objetos dignos de
consideracién, et¢. (art. 5).

Se reconoce la prioridad de las marcas
cuyo registro se pida en México, dentro de los cuatro meses
de haber sido pedido en otro pais, siempre gque haya
reciprocidad en tal respectoc para los ciudadanos mexicanos
(art. 8). Ademds se implanta la obligacion gque tienen los
fabricantes, agricultores y comerciantes, de indicar
ostensiblenente que sus marcas estdn registradas (art. 9).

Se sigue adoptando, como 1lo hacia 1la
derogada Ley de 1889, el sistema conforme al cual el registro
se hace sin ningun examen de novedad, bajo la exclusiva
responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero,
limitandose la Oficina de Patentes y Marcas a la practica de
una examen puramente adninistrativo de los documentos gque se
presentaran (art. 10).

Por lo gue hace al registro de dos marcas
semejantes en grado de confusién, este ordenamiento como ya
se dijo anteriormente, no prevee ningun examen de novedad
respecto al registro de la marca, el cual se hace sin
averiguar si existe una marca parecida £ cemejante en grado
de confusidn, gque haya sido registrada con antelacion,
simplemente si se invaden derechos de algun tercero, éste
deberd ejercitar las acciones correspondientes para impugnar
dicho registro.

En base a este estatuto especial se
derogan los articulos 700, 701, 702 y 708 del Codigo Penal
del Distrito Federal, por 1o que se refiere a su
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aplicabilidad a los delitos de marcas de que habla la
presente Ley, atento a las detalladas reglas que contiene por
uso ilegal o falsificacidn de una marca (art. 18), venta de
mercancia marcada ilegalmente (art. 198) por inducir al
piblico en error (art. 20), por usar marcas en las gque se
hagan indicaciones falsas (art. 23), entre otros. '

Otra innovacion digna de aludir es la
relativa al procedimiento para obtener ante los Jueces de
Distrito de 1la ciudad de México, la revocacién de las
resoluciones administrativas de la Oficina de Patentes vy
Marcas, en los casos en que los interesados no estuvieren
conformes {arts. 39 al 46).

Se establece que la duracidén del registro
de una marca sera indefinida, pero tendri que renovarse dicho
registro cada veinte anos.

1.4.3. Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 26 de
Junioc ds 1928. (22)

En cuanto a las innovaciones gue trae
aparejada la promulgacién de esta Ley con respecto a la
derogada de 25 de agosto de 1903, encontramos las siguientes:

Por 1o que hace al modo de adquirir el
derecho sobre las marcas, se adopta el sistema mixto,
atributivo-declarativo, ésto es, ademas de otorgar el derecho
de uso exclusivo de una marca mediante su registro, en el
Departamento de Propiedad Industrial, también se reconocen
los derechos adquiridos por un usuario extraregistral,
siempre y cuando haya explotado dicha marca con mis de tres

(22) Diario Oficial de 1la Federacién, de 27 de julio de
1928.
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afos de anterioridad a la fecha legal del mencionadec registro
{axrts., 4, 5, 6 y 39 fracs. 1I y III}.

Medlante este Estatuto se faculta por
primera vez al Estado para declarar, cuando lo estime
oportuno, el usc obligatorio de las marcas para aquellos
articulos que por su origen, naturaleza o aplicaclén se
relacionen intimamente con la economia del pais y las
necesidades publicas (art. 3).

Entre los signos no registrables como
marcas se incluyen: los envases del dominio publico o de uso
comun; las marcas gque puedan confundirse con otras
anteriormente registradas; las gque puedan inducir al publico
en error sobre la procedencia de las mercancias y los nombres
que indiquen simplemente la procedencia de los productoes,
salve que se trate de lugares de propiedad particular y se
tenga el consentimiento del propietario (art. 7 fracs. II,
VIII, IX y X).

Es en esta ley donde se dan por primera
vez los lineamientos esenciales para dirimir la confusién, al
establecer que no es registrable como marca, una gque sea
igual o tan parecida a otra anteriormente registrada, que
tomadas en su conjunto o atendiendo a los elementos que hayan
sida reservados, puedan confundirse, situacion que como mas
adelante se verid perduré hasta la derogacidn de la Ley de
Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976.

Como otra novedad tenemos que se
establecid el examen de novedad como requisito previo para el
registro de una marca, Asi como el procedimiento de oposicion
de los terceros que se consideren afectados (arts. 14, 17, 18
Yy 23).



23

Se previene que los interesados de comun
acuerdo, podian someterse a la resolucidon de una Junta
Arbitral para decidir acerca de la semejanza entre la marca
presentada a registro y las sefaladas como anterioridades
acordando que seria inapelable el fallo de los Arbitros, el
cual serviria de base a la Oficina de la Propiedad Inaustrial
para admitir o rechazar la marca solicitada (art. 21).

También se introdujo el derecho de
solicitar exdmenes extraordinarios de novedad de las marcas,
a solicitud de persona interesada o por orden de autoridad
judicial y si del resultado del examen no se encontrare
semejanza con otra anterior, no se podria intentar ya la
acclidn penal ni el aseguramiento de la mercancia amparada con
la marca examinada, mientras 1la autoridad Jjudicial no
resuelva en definitiva en c¢ontra de 1la resolucidn del
Departamento de la Propiedad Industrial, en el caso de que
dicha resolucidn fuere recurrida (arts. 36, 37 y 38).

Se consignaron de una manera especifica y
limitativa las causas por las cuales el registro de una marca
es nulo; conservandose la regla general ¢ue aparecia en la
Ley anterior, sequn la cual, la nulidad es procedente cuando
el registro se haya realizado en contravencion a las
disposiciones de esta Ley, o de las que estuvieren vigentes
en la época de su registro (art. 39 frac. I).

Se contempla que para la persecucidn de
los delitos de falsificacion, imitaciéon o uso ilegal de una
marca, se necesita como requisito previo al ejerciclio de las
acciones, una declaracién administrativa del Departamento de
la Propiedad Industrial (arts. 59 y 83).
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Al igual gque en 1la Lley anterior, este
ordenamiento concede a los interesados que no estuvieren
conformes con las diversas rescluciones administrativas del
multicitado Departamento, el derecho de ejercitar el
procedimjento para obtener ante los Jueces de Distrito de la
ciudad de México, la revocacién de las referidas resoluciones
administrativas (arts. 65 a 72).

En la Ley que se comenta se amplia el
término para solicitar el derecho de prioridad a seis neses,
ya que en la Ley anterior este término era de cuatro meses
(art. 25).

Por 1lo que hace a los efectos del
registro de una marca se establecié que durara veinte anos,
contados a partir de la fecha y hora de presentacion de 1la
solicitud, y demas documentos relativos en el nmulticitade
Departamento; pero este plazo seria renovable indefinidamente
por periodos de diez anos {art. 24).

1.4.4. Ley de la Propiedad Industrial de 1942.

Peta Tay de la Propiedad 1Industrial fue
promulgada el 31 de diciembre de 1942 y empezd su vigencia a
partir del lo. de enerc de 1943 (23}, tiene relevancia esta
Ley desde el punto de vista formal, en que codifica todas las
disposiciones relativas a patentes de invencidn, a marcas, a
nombres comerciales y a la competencia desleal.

(23) piario Oficial de la Federacién de 31 de diciembre de
1942.
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De los preceptos legales nas
sobresalientes que fueron plasmados en esta Ley, referentes a
la materia que nos ocupa y en relacidén con la anterior, se
encuentran los siguientes:

Por lo que se refiere a la definicion de
la marca, adquisicién del derecho a la marca y lo que puede
constituir una marca, los articulos 96, 99, 100 y 200 de 1la
ley, son casi idéntices a los articulos correspondientes de
la Ley de 1928 (sistema atributivo-declarativo).

Se establece la prohibicidén del registro
como marca de las figuras, denominaciones <} frases
descriptivas de los productos que tratan de ampararse con la
marca, incluyendo los adjetivos calificativos o gentilicios;
los simples colores aisladamente a menos que estén combinados
0 acompanados de elementos tales como signos o denominaciones
que tengan un caracter particular y distintive (art. 105
fracs. IV y V).

Se prohibe el registro come marca de
palabras de 1lenguas vivas extranjeras, cuando pretendan
aplicarse a productos que solamente se elaboren en México, o
en cualgquier otro pais de habla espaficla, para evitar que se
induzca a error al publico sobre la procedencia de los
productos marcados, con perjuicio también de la industria del
pais (art. 105 frac. XI).

Asimismo se consagran reglas mas
estrictas para impedir que se registren marcas que engalien al
puiblico sobre 1la procedencia de 1los articulos, o que
constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza ¢ calidad
de los productos amparados (art. 105 fracs. XII y XIII).
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Se reduce a 10 aiios el plazo de vigencia
de las marcas, siendo renovable de manera indefinida por
periodos de diez ahos (art. 132).

Se inecluyen diversas disposiciones
relativas a la autcnomia de 1los derechos gue confiere el
registro de las marcas (arts, 107 a 110) y, ademas, otras
reglas que pernmiten a los propletarios hacer nuevos registros
en gque introduzcan modificaciones a los gue hubiesen hecho
anterjormente (art. 140), estableciendo norras que impiden
gue se desvirtie el sistema de exclusividad de uso de las
marcas por razones de orden publico, pava evitar gue gpierdan
su  caradcter distintive de los productos que amparen,
denotativo también de su procedencia, ya gque el puiblico tiene
interds en que, una vez conocida la calidad de los articulos
o productos que se fabrican o venden al amparo de una marca
determinada, pueda adquirirlos posteriormente, sin necesidad
de detenido examen y sin riesgos de confusion {arts. 151 a
154). Por el mismo motivo, se reglamenta el empleo de las
marcas por usuarios registrados (arts. 158 a 167).

Se instituyen reglas sobre caducidad de
marcas registradas durante la vigencia de las leyes de 188% y
1903, que no sean renovadas dentro del plazo de cinco ahos
que al efecto concede, para dar fin a la confusidén gque
origina el hechos dc gue conserven su vigencia marcas que no
se renuevan f{arts. 156, 157, 171 y 181).

Igualmente se establecen disposiciones
que tienden a impedir que los industriales o conerciantes que
empleen narcas, registradas o no, en articulos elaborados en
el pais, traten de darles apariencia extranjera, lo que
resulta en perjuicie de 1la economia, ya que articulos
mexicanos de buena calidad se hacen pasar coro extranjeros en
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detrimento del publice y del prestigio de l1la industria
nacional (arts. 148, 149, 150, 258 y 262, fine)}; asinismo, se
establecen sancliones para quienes no acaten las disposiciones
relativas al uso obligatorio de la leyenda "Hecho en México",
en todos aquellos articulos de fabricacién nacional que
ostenten marcas, registradas o no (art. 261). ’

Por lo que hace a 1la transmisién de los
derechos que conflere el registro de las marcas se consignan
también diversas reglas para evitar que se disponga de ellas
en forma tal, que llegue a existir multiplicidad de
propietarios de mnarcas idénticas o sermejantes en grado tal
gue se confundan, lo cual puede inducir a error al publice
consumidor (art. 176, fine, a 182}.

Se establecen normas reguladoras del
procedimiento para dictar las declaraciones administrativag
de nulidad, de extincidén por falta de uso, de falsificacidn,
imitacién y uso ilegal de marcas, asi como de existencia de
confusién de servicios, productos o establecimientos entre
competidaores. Para tal efecto, se indican los requisitos que
deben reunir las solicitudes de declaraciones administrativas
citadas {arts. 229 y 231); también se reglamenta 1la
notificacion de la demanda respectiva, la oportunidad para
que el propietario de la marca registrada o el presunto
falgificadcr, imitador, usuario ilegal, o desleal competidor
formule su defensa por escrito y presente pruebas (art. 230).

Se prevé la posibilidad de gue 1la
nulidad de un registro de marca sea declarada de oficio, por
la Secretaria de Eccnomia, sehalandose igualmente para tal
hipdtesis el procedimiento especifico en el gque, como
acontece con el instaurado a peticicn de parte, se dan a los
interesados las oportunidades que la Constitucion exige en
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todo procedimiento que culmina con decisiones que afectan
derechos adquirides (art. 231). Finalmente, respetando las
normas generales fijadas por el articulo 16 Constitucional,
se indican las caracteristicas que debe satisfacer la
resolucion administrativa que corresponda (art. 233).

Se elimina el procedimiento para obtener
las revocaciones de las resoluciones administrativas antes
mencionadas, que la Ley de 1928 establecia en el sentido de
que los interesados inconformes con dichas determinaciones
administrativas podrian ocurrir ante los Jueces de Distrito
de la Ciudad de México en un juicio especial de oposicion o
revocatorio federal.

En consecuencia, al no consignar la nueva
Ley medio alguno de impugnacidén de sus resoluciones, dictadas
éstas, la revision de su legalidad es de la competencla de
los mismos Jueces de Distritc, pero se realiza a través del
juicio de amparo.

Aun cuando en la exposicion de motivos se
explica que el procedimiento relativo al juicio especial de
revocacion se suprime, c¢onh el objeto de lograr que se
resuelvan en forma mas expedita las controversias entre los
particulares y la adnministracidén, la verdad es que el juicio
de garantias, que substituydé al federal de revocacion, en
nada ha acelerado la decision firme de tales contiendas.
Quizas los particulares han abusado del amparo, mas, por otra
parte, debe también reconocerse que no siempre resultan
arbitrarias las resoluciones administrativas que en materia
de mwmarcas se pronuncian afectando dereches legitimamente
adquiridos. (24)

(24) RANGEL Medina David, Cb. Cit., pags. 46 Yy 47.
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Sobre el problema de la semejanza de las
marcas y el procedimiento o reglas a seguir para dilucidarle,
esta Ley mantiene los nismos principios que la Ley anterior,
por lo que no hay modificacioén sustancial alguna al respecto;
pues dicha Ley dispone que no podra ser registrable como
marca, aguella que sea igual o tan parecida a otra
anteriormente registrada, que tomadas en conjunto o
atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan
confundirse, en consecuencia no sera registrarse:;

1.- Aquella que sea idéntica a otra
anterlor ya registrada vy vigente, sclicitada para los mismos
articulos.

2,- Aquella gue sea semejante a otra va
registrada y vigente, aplicada a los mismos articulos, en
grado tal que pueda confundirse con la anterior, salvo que la
marca sea solicitada por el propietario de la marca anterior
con la cual puede confundirse.

3.- La que tenga senejanza dudosa o
indeterminada con otra marca anterior vigente aplicada a los
mismos articulos, salvo que el solicitante sea el duefio de la
marca anterior con la cual existe semejanza dudosa {art,105
frac. XIV),

1.4.5. Lay de Invencicnes y Marcas de 1976.

Este ordenamiento juridico fue publicado
en el Dijario Oficial de la Federacioen el 10 de febrero de
1976 y entré en vigor al dia siguiente de su publicacicn
(art. Primero Transitorio).
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Cabe hacer notar 4que las subsecuentes
innovaciones a que se hard mencidn, tan solo se establecen en
relacion directa con la Ley de Propiedad Industrial, aun
cuando de manera general, también representan novedad con
relacién a las demis leyes que han estado vigentes desde la
de 1820.

Feercon varias las inpovaciones contenidas
en esta ley, pudiendo encontrarse como las mas importantes,
la consistente en la nueva orientacidén de contenido social
que encierra y que trata de destruir los esquemas de
colonialismo propiciados al amparo de 1la 1ley anterior:
dotando al BEstado Mexicano de instrumentes juridicos para
permitir el uso de una marca cuando lo reclame el interés
publico y el titular de la misma se niegue a concederlo, asi
como otras innovaciones que a continuacién se describiran.

En este orden de ldeas, se incluye como
novedad 1la concesién por causa de utilidad publica, y
mediante el pago de una regalia, de una licencia para la
utilizacién de una marca por parte de la Secretaria de
Industria y Comercio y siendo ella misma quien previa
audiencia de las partes, fijara la regalia gue corresponda al
titular de la marca (art. 132).

cabe aclarar gque durante todo el tiempo
gue estuvo vigente esta Ley (del 11 de febrero de 1376 al 26
de junio de 1991), la entonces Secretaria de Industria y
Comercio, y posteriormente la Secretaria de Comercio Yy
Fomento Industrial (actualmente}, no aplicaron en ningdn caso
lo previsto por el citado precepto legal.

En el articulo 116 se establece la
facultad para la Secretaria de Industria y Comercio, para
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establecer mediante declaratoria, previa audiencia de 1los
interesades, que se amparen por una sola marca los productos
elaboradecs o los servicios prestados para un mismo fin por un
mispo titular, que en uno y otro caso sean sustancialmente
iguales, ésto es, que solo difieran en caracteristicas
accidentales (mediante esta disposicién se prohiben o
suprimen las llamadas marcas subordinadas).

También se establece como facultad para
la Secretaria de Industria y Comercio, por razones de interés
puiblico, la facultad de prohibir el uso de mnarcas,
registradas © no, en determinado producte de cualquier rama
de la actividad econdmica (art. 125).

Esta medida tiende a proteger al publico
consumidor, ya que la prohibicién aludida anteriormente se
encuentra referida para aquelles preductos que han sido
motivo de especulacidén en el nercado interno o externo,
principalnente, de aquellos que son considerados basicos para
la subsistencla de 1la colectividad, por le gque a los
fabricantes que se encuentren en este supuesto se les obliga
a que vendan, amparados bajo un nombre genérico dichos
productos.

Esta Ley reconoce las marcas de productos
y las marcas de secrvicios. Define las primeras como aguellas
constituidas por los signos gue distinguen a los articulos o
productos de otros de su misma clase o especie. Las segundas,
por los signos que distinguen un servicio de otros de su

misma clase o especie (art. B7).

La Ley de 1la Propiedad Industrial sclo

reconocia las marcas de productos, mas no las de servicios,
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siendo la Ley de 76 donde ya se regulan de una manera expresa
a estas ultimas.

Se establece que el registro de las
marcas es obligatorio, pues el derecho de uso exclusive de
una marca se obtiene mediante su registro en la Secretaria de
Industria y Comercio y no por el simple uso {art. 88}.

En este ordenamiento se establece con un
criterio mas técnico cuales son los sigqnos o pedios
materiales que pueden constituir una marca, y se introducen
nuevas prohibiciones para registrar un signo marcarie.

Se exige el uso efectivo de la marca para
la conservacidn de los derechos derivados de su registro, y
se establece gue si no se comprueba dicho uso dentro de los
tres afos siguientes a su registro o cuando se efectue la
ranovacién se extinguira (arts. 117 y 140).

2 inclusién de esta obligacidn, se debe
a la pretension del Estado de evitar la proliferacion de
registros marcarios gque no se utilizan, por lo que se
suprinid la renovacién por no uso de la marca, toda vez dque
era un medio gue propiciaba la especulacidn y la negociacion
de marcas.

Esta Ley no solo introdujo el uso
obligatorio de 1la marca, sino aun nas, indicd que debia
entenderse por ese uso; sehalando que se entenderid por uso
efectivo de la marca, la conmercializacién del producto o
servicio que protege, en volumenes Yy condiciones que
corresponden a una efactiva explotacién comercial en
territorio nacional, a juicio de la Secretaria de Industria y
Comercio (art. 118).
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Se pueden notar las excesivas facultades
concedidas a la Secretaria en esta materia, lo que corrobora
entre otras razones que la comprobacién de uso de una marca
se encuentra revestida de un estricto y exagerade control:
asi también la exigencia en torno a la comercializacién
objetivizada mediante la introduccidén del articulo o servicio
que ampara la marca en el nmercado.

Otra innovacién, es la contenida en los
articulos 127 y 128, calificados de cruciales por la prensa
internacional, ya gque establecen la obligacion de vincular
marcas extranjeras con marcas nacionales.

Al respecto se estipula que toda marca de
origen extranjeroc o cuya titularidad corresponda a una
persona fisica o moral extranjera, que se destine a amparar
articulos fabricados o producidos en territorio nacional,
debera usarse vinculada a una marca originalmente registrada
en México. Debiéndose usar ambas marcas de manera igualmente
ostensible (art, 127).

Se dispone también que los actos,
convenios o coptratos que se realicen o celebren con motive
de la concesién del uso onercso o gratuito de una marca
originariamente registrada en el extranjero o cuyo titular
sea una persona fisjca o moral extranjera, deberdn contener
l1a obligaci#n de gue dicha =arca se¢ cncusniré vinculada a una
marca originariamente registrada en México Yy Gque sea
propiedad del licenciatario. S5i no se cumple con dicha
obligacidén el acto, convenio o contrato quedara sin efecto y
su inscripcion serd cancelada (art. 128).

Inicialmente para la aplicacién de las
obligaciones consignadas en los articulos 127 y 128 de esta
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Ley, se concedié un término de dos afios contados a partir de
la fecha de que entrara en vigoer, consigndndose ésto en su
articule Decimo Segundo Transitoric, y por Decreto publicade
en el Diarioc Oficial de la Federacidn el 29 de diclembre de
1978 se reformd dicho transitorio, otorgandose a la eptonges
Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial, la facultad de
conceder ampliaciones anuales en lo general o por sectores,
para el cumplimiente de 1las referidas obligaciones, y a
partir de entonces se fueron dando prorrogas anuales
sucesivas sin que hasta la fecha de abrogacion de esta ley
(27 de junio de 1991), se haya 1llevado a la prictica la
aplicacion de los citados ordenamientos legales.

Otra innovacién que se introduce en esta
Ley, como un caso de extincién de la marca es que, cuando el
titular de la marca registrada, ha provocado o tolerado que
se transforme en denominacién genérica la que corresponda a
uno o varios de los productos o servicios para los cuales se
registrs, de tal modo que en los medios comerciales y en el
uso generalizado de dicha denominacién por el publico, la
misma haya perdido su significacién distintiva, como medio de
identificar el correlativo producto o servicic a que se
aplique (art. 149).

Asi también se tiene como novedad en la
ley en comento, la cancelacién de oficioc de la marca. La
secretaria de Industria y Comercioc podra cancelar el registro
de una marca cuande su titular especule o haga uso indebidc
en el precic o calidad de un producto o servicio amparado con
la marca, en detrimento del piblico o de la economia del pais
(art. 150).

Por lo que hace al tema del presente
trabajo que es la problemdtica de la identidad o semejanza de
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una marca en relacién a otras marcas anteriores, esta
cuestion se encuentra debidamente regulada en la Ley de
Invenciones y Marcas al establecer en su articulo 91 que ne
son registrables como marca:

"XVII. Una marca gue sea idéntica a otra
anteriormente registrada y vigente, para amparar los mismos
productos o servicios, aun cuando sea solicitada por el
titular de la registrada o con el consentimiento expreso de
éste.

XVIII. Una marca gue sea semejante a otra
ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares
productos o servicies, en grado tal que pueda confundirse con
la anterior tomandola en su conjunto o atendiendo a 1los
elenentos gue hayan sido reservados."

En este sentido esta Ley no cambia: pero
como las anteriores, no contiene normas suficientemente
especificas que establezca principlos que se deban de
observar para dilucidar sobre la semejanza o parecido entre
marcas, pues unicamente se hace alusidn a que, para decidir
sobre la semejanza de una marca, ésta debe tomarse en su
conjunto © conforme a los elementos gque hayan sido
reservados, reglas gue no son suficientes para resolver un
problema de esta magnitud,

Por consiguiente, esta cuestioén era
exclusivanente de la calilicacidn subjetiva gue realizara la
autoridad administrativa, en el exanen de novedad
correspondiente, y en todo caso, este problema era resuelto
por la autoridad Judicial Federal en base a la interpretacicn
que de la fraccidn XVIIT del articulo 91 realizaba, o
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apoydndose en las Tesis Jurisprudenciales que al respecto se
han emitido.

1.4.6. Ley de Pomento y Proteccidn de la  Propiedad
Industrial de 1991.

Esta es la actual y vigente Ley que
regula la materia de marcas, siendo publicada en el Diario
oficial de la Federacién el 27 de junio de 1991, entrando en
vigor al dia siquiente de su publicacién (art. Primero
Transitorio).

A continuacién se exponen las
innovaciones mas relevantes gque presenta esta lLey en
comparacién con la derogada ley de Invenciones y Marcas.

Primeramente diremos que esta Ley define
a la marca como todo signo visible que distinga productes o
servicios de otros de su misma especie o clase en el rercado
{art. 88).

Entre sus innovaciones, 1limita el usoc de
la marca para los industriales, comerciantes o prestadores de
servicios, en la industria, en el comercio o en los servicios
qgue presten, y no para todas las personas, imponiendo también
la necesidad de registrarla para cobtener el derecho a su use

exclusivo (art. 87).

Este Ordenamiento legal senala de una
manera especifica que pueden constituir una marca las formas
tridimensionales, pues en la Ley que le antecede solo se
hacia alusién {mplicita a estas formas en las prohibiciones

de registro como marca (art. 89 tfrac. II).
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En cuanto a las prohibiciones de las
denominaciones, figuras o formas <tridimensionales para
constituir un registro marcario, esta lLey las enumera de una
forma mas concreta y especifica, adiclionande en su casco a
determinadas prohibiciones que senalaban s6lo denominaciones,
signos o figuras, las formas tridimensionales.

Aumenta como prohibicién de registro como
marca, a las denominaciones, figuras <] fornmas
tridimensionales animadas o cambjantes, que se expresen de
manera dindmica, aun cuando sean visibles (art. 90 frac. I).

Establece 1la Léy que el registro de una
marca no producira efecto algquno contra un terceroc que de
buena fe explotaba en territorio pacional la miswma marca u
otra semejante en grado de confusién, para los mismos o
similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero
hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida,
antes de la fecha de presentacién de la solicitud de registro
o del primer usc declarado en ésta (art. 92 frac. I). Ahora
ya no se sefala término alguno minimo para gue dicho tercero
haya empezado a usar la marca en Cuestidn, sélo gque ese uso

se haya hecho de manera ininterrumpida.

Se tiene como innovacidn, que los efectos
del registro tampoco produciran efecto alguno contra
cualquier persona que comercialicec, distribuya, adquiera o
use el producto al guwe se aplica la warca registrada, luego
que dicho producto hubiere side introducido de manera licita
en el comercic por el titular de la warca registrada, o por
el licenciatario (art. 92 frac. II}.

Se amplia la vigencia del registro de una
marca, la cual serd de diez anos, contados a partir de la
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fecha de presentacion de la solicitud, siendo renovables por
periodes de la misma duracidén (art. 95).

Otra Innovacién que presenta esta Ley, es
que ya reglamenta expresamente en un capituloc por separado a
las marcas colectivas, dado que éstas anteriormente carecian
de regulacidén por parte de la Ley de la materia (Capitulo II)

Se estipula que podran solicitar el
registro de una marca colectiva las asociaciones de
productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de
servicios legalmente constituidas, para distinguir, en el
mercado, los productos o servicios de gquienes no forman parte

de dichas asociaciones (art. 96).

El uso de la mnarca colectiva queda
reservado a los miembros de la asoclacioen, y se prohibe su
transmisidn a terceras personas. Rigiéndose en lo que no haya
disposicién especial, por lo dispuesto en esta ley para las
marcas (art. 97).

Una innovacidn mas que presenta esta Ley
se refiere a que la mparca podrd ser usada tal como fue
registrada o con nmnodificaciones que no alteren sus
caracteristicas esenciales (art. 128).

Por lo que se peraite ya el uso de la
marca en forma diferente a la gque se registro,
condicionandose a que no sean sustanciales esas
modificaciones, ésto para poder apreciarla como originalmente
se registrd y para que en determinado nomento no puedan
llegar a confundirse con otras marcas semejantes en perjuicio
de otros legitimos titulares de derechos adquiridos y del
publico consumidor.
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En base a esta Ley no resulta ya
necesaric e indispensable gque se compruebe el uso de la
harca, pues se establece gque la renovacién del registro de
una marca solo procedera si el interesade cubre los derechos
correspondientes y maniflesta, por escriteo y bajo protesta de
decir verdad, su uso en los productos o servicios a que se
aplique y no haber interrumpido dicho uso por un plazo de 3
aflos o mayor, hecho por virtud del cual se elinina 1la
comprobacién que se debia hacer de una marca {(art. 134).

En el caso de la transmisidn de derechos,
de conformidad con esta Ley se obliga al usuario de una marca
a vender los productos o prestar los servicios de la misma
callidad que los fabricades o prestados por el titular de 1la
marca. Por otra parte, esos productos © el establecimiento en
donde se presten o contraten los servicios, deberan indicar
el nombre del usuario (art. 1139).

Con lo anterilor se trata de proteger al
publico consumidor en cuanto a gue la calidad de los
productos fabricados o servicios prestados sean iguales a 1la
calidad del tituylar de la marca registrada (licenciante), en
aras de evitarse una defraudacidn al comprarlos o usar el
servicio de gue se trate al pensar gue son de la misma
calidad de la gue se conoce.

Por lo gque hace al tema principal de este
trabajo, consistente en la confusion de dos zarcas
semejantes, esta Ley estipula que no serd susceptible de
registrarse una marca gue sea idéntica o semejante en grado
de confusion a otra ya registrada y vigente, aplicada a los
mismos o similares productos o servicios. Sin empbargo, se
establece una excepcidén a este principio cuando la solicitud
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es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos
o servicios similares (art. 90 frac. XVI).

En la abrogada Ley de Invenciones y
Marcas existia la prohibicién de registrar una marca que
fuera idéntica a otra, anteriormente registrada y vigente,
para amparar los mismos productos y servicios alin cuando
fuese solicitada por el titular de la registrada o con el
consentimiente expreso de éste; situacién gque en 1la
actualidad deja de ser un impedimento, pues asi lo estipula
la vigente lLey, pero solo para el caso de que sea el propio
titular quien solicite el registro para aplicarla a productos
o servicios similares, mas no para productos o servicios que

sean diferentes.

Ahora bien, por lo que hace a las reglas
tendientes a dilucidar el problema gque muy a menudo se
presenta en la practica, y que es el punto toral del presente
trabajo, referente a la semejanza de dos marcas en grado de
confusion, al respecto, esta Ley es omisa en cuante a senalar
las reglas o lineanientos que se deben seguir para poder
resolver en forna objetiva sobre este asunto, es mds, con la
expedicidn de este ordenamiento legal se suprime lo que se
habia avanzado al respecto scbre este terma.

En efecto, anterlormente la autoridad
administrativa competente, se apoyaba o se tenia gque apoyar
primordialmente en lo que estipulaba la Ley de la materia
para resolver el «conflicto de dos mnarcas semejantes,
sefialando al respecto la Ley de Invenciones y Marcas, que la
marca deberia ser tomada en su conjuntoc o atendiendo a los
elementos gue hayan sido reservados. Por lo que al ser omisa
la vigente Ley en consagrar parametros o lineamientos basicos
para dirimir el asunto en comento, se le conceden tidcitamente
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mas amplias facultades a la autoridad competente para aplicar
su criterio al resolver sobre esta cuestidén; y en su caso a
la autoridad judicial, y si tomamos en cuenta que, si a la
luz de 1la abrogada ley fueron emitidas por parte de 1la
autoridad administrativa innumerables resoluciones que vienen
a ser contradictorias unas con otras, en casos anéldgos, al
llegar a aplicarse 1la vigente Ley que suprime los
lineamientos basicos referentes a solucionar el problema en
cuestidén, se pueden dar aun mas resoluciones arbitrarias gue
las emitadas anteriormente.

De lo anteriormente expuesto se puede
deducir claramente gue el Legislador al elaborar y aprobar la
Ley en comento, en vez de haber tratado de instaurar mas
reglas © lineamientos para la solucién de cualquier
controversia referente a la semejanza de las marcas en grado
de confusién, y en aras de que las resoluciones fueran mas
objetivas y acordes con la realidad, lo que hace es eliminar
de la Ley la regla que habia al respecto, dandole mas
atribuciones a la autoridad administrativa para resolver esta
cuestion que resulta muy preoblemdtica en la practica, siendo
por lo que, en este tema la Legislacidn que regula la materia
va a la deriva, si se hace la comparacidén con las leyes
anteriores, con el consiguiente perjuicioc para los legitimos
titulares de marcas registradas y del publico consumidor que
se ve enganado con marcas apocrifas.
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CAPITULO 2.- LA MARCA EN GENERAL.
2.1. CONCEPTO DE MARCA.

Para tener una idea mas clara del tema
principal a tratar, daremos el concepto literal de la marca,
asi como la definicion gue nos da al respecto la Ley de 1la
materia, y por ultimo, lo gque nos dice la doctrina sobre este
vocabla, siendo que por lo reducido de este trabajo sole
haremos mencidn a algunos autores.

Ahora bien, para evitar sar tan
redundantes en la exposicién que se tratard a lo largo del

presente trabajo, se deberd entender por:

1.~ Ley, a la Ley de Fomento y Preteccion
de la Propiedad Industrial. (1)

2.~ Reglamento, al Reglamento de la Ley
de Invencionaes y Marcas. (2)

3.- Secretaria, a la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial.

4.~ Autoridad o Autoridad Administrativa
a la Direccion General de Desarrollo Tecnoldgico.
2.1.1. Definicién Diteral o Neominal.

El Diccicnario de la Lengua Espariola, en
una de sus acepciones nos dice gue la marca es aquella "sefial

(1) bpiario Oficial de la Federacion de 27 de junio de 1991.

(2) Idem., 30 de agosto de 1988. Se hace referencia a este
Reglamento porque aun no sc¢ expide el Reglamento de la
vigente Lay.



hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de
otra, o denotar su calidad, peso o tamano." (3}

Por otro lado, el Dicclopario Juridico
Mexicano define a la marca como una "sefial dibujada, pegada,
hecha a fuego, etc., en una cosa, un animal o una‘persona,
por ejemplo en un esclavo, para distinguirlo o saber a quien
pertenece." (4)

Las definiciones anteriormente
reproducidas nos dan una idea mas o menos clara de los que es
una marca, conviniendo en que es una sefal gque sirve para
distinguir alguna cosa de otra:; sin embarge, no podemos
quedarnos con la definicién nominal, ya que por una parte
resulta demasiado amplia y por la otra demasiado restringida,
Y en consecuencia esta definicién no corresponde a 1la
Institucion de las marcas contemplada en el derecho,
situacién que gquedard mas clara con las diferentes
definiciones que se daran a continuacién.

2.1.2. Definicidn Lagal.

La Ley en su articulo 88 define la marca
sefialando que "se entiende por marca a todo signo visible que
distinga productos o servicios de otros de su misma especie o
clase en el mercado."

(3) Diccionario de 1la Lengua Espafiola, Real Acadenia
Espafiola, 20a. ed., Edit. Espasa Calpe, Madrid, 1984,
padg. 873.

(4) Dieccionario Juridico Mexicano, Instituto de
Investigaciones Juridicas, Edit. Porrua, Meéxico, 1985,
T. VI, pag. 143.
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La definicién que da la Ley respecto a la
marca, tanto de productos como de servicios, atiende
principalmente a las finalidades de la wmisma, como pas
adelantes nos daremos cuenta al realizar el andlisis de la
funcidén gue tiene todo signo marcario, asi también nos sefala
gue el lugar donde se debe cumplir con dicha finalidad es en
el mercado.

Al hacer un anidlisis de la definicién que
sefiala la Ley, se advierte que la misma es bastante clara;
pero se le otorga unicamente la funcidn de individualizar a
los productos o servicios, o sea, una funclion de
fdentificacién, por lo que se puede deducir que resulta
incompleta 1la conceptualizacisn que la Ley nos da al
respecto, pues no es la unica funcién que debe tener o
cumplir la misma.

2.1.3. Definicidén Doctrinal.

Desde el punto de vista doctrinario
existen infinidad de definiciones de 1la marca. Como no es el
propdsito de este trabajo profundizar en 1las polémicas
tedricas que se dan en este ambito, basta con sefalar como lo
hace el Doctor Rangel Medina, que hay cuatro corrientes al
respecto, que son: "la gue sefala a la marca un papel de
signo indicador del 1lugar de procedencia de la mercancia;
aquella que considera a la marca como un  agente
individualizador del producto mismo; una mas gque reune los
rasgos distintivos de las dos mencicnadas; y otra que, enfoca
la esencia de la marca en funcién de la clientela." (5)

(5) RANGEL Medina David, "Tratado de Derecho Marcario", Las
Marcas Industriales y Comerciales en México, Edit.
Libros de México, S.A., México 1960, pag. 154.
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Para tener una opinién mas patente schre
lo referido anteriormente, a continuacién transcribiremos
algqunas de las definiciones de la marca elaboradas por
autores diversos.

Morca es, desde el punto de vista
juridico, segun lo ha expresado Yves Saint Gal un signo
distintivo que permite a su titular (fabricante o
comerciante}, distinguir sus productos o servicios de los de
la competencia. La marca constituye pues un signo de adhesiodn
de la clientela.

En el plano econdmico, la marca puede ser
definida como un signo que tiende a proporcionar a la
clientela una mercancia o unp servicio cublerto publicamente
con su garantia.

Agrega el autor que, mientras la
definicidén juridica y clasica pone principalmente el acento
socbre el caracter distintivo gue presenta la marca para con
la clientela y los competidores, la definicién econémica
recurre a un principio mas reciente, el de una constante
cualitativa y de una garantia aportada por la wmarca al
puiblico que confia en ella. Ambas definiclones son por otra
parte complementarias y no deben ser opuestas la una y 1la
otra. (6}

Baylos Corroza sefiala gue "la marca es un
signo destinado a individualizar 1los productos o 1los
servicios de una empresa determinada y hacer que sean

{6} YYES Saint-Gal, "Politica General de una Empresa para la
Protecelén y Defensa de sus HMarcas en al Extranjero",
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica,
No. 15-16, Afio VIII, México, enero-diciembre 1970, pégs.
74 ¥ 75,
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reconocidos en el mercado por el publico consumidor. WNo
identificando un producto o un serviclo, considerados en su
individualidad; sino en cuanto ejemplares de una serie." (7)

Por su parte Jesus M. carrillo
Ballesteros y Franclisco Morales Casas, definen a2 la marca
como “un signo que tiene como fin distinguir mercancias, para
beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido
enganados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio que
también se extiende al comerciante que dquiere preservar o
mejorar su clientela". (8)

Bernardo Gomez indica que la marca "es el
medio adoptado por un preoductor de satisfactores de
necesidades comunes o por quien comercia con ellos, para
distinguirlos de otros y evitar confusiones de origen." (9)

Por ultimo, Nava Negrete sefala gue la
marca "es todo signo o medio material que permite a cualquier
persona fisica o Jjuridica distinguir 1los productos que
elabora o expende, asi como aguellas actividades consistentes
en serviclos de otros iguales o similares cuya finalidad
inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla
y aumentarla." (10)

(7) BAYLOS Corroza Hermenegildo, “Tratado de Derecho
Industrial, Propiedad Industrial, Propledad Intelactual,
Daracho de la Competencia Econdmica, Disciplina de 1la
compatencia Desleal", Edit. Civititas, Madrid, 1978,
pag. 838B.

(8) CARRILLO Ballesteros Jesus y MORALES Casas Francisco,
“"La Propiedad Industrial", Edit. Themis, Bogota, 1973,
pag. 199.

{9) GOMEZ Vega Bernardo, “"La Importancia de las Patentes y
las Marcas", Edit. Porrua, México, 1964, pag. 14.

(10) NAVA Negrete Justo, "Derscho de 1las MHarcas", Edit.

Porrua, S.A., México, 1985, pag. 147.



47

Como ypodemos apreciar, 1las definiciones
anteriormente transcritas son en esencia lo mismo, lo unico
que cambia o varia es la forma; lo que confirma lo aseverado
por C.E. Mascarefias -clitado por el Licenciado Nava Negrete-
de que "el derecho de los diversos paises nos da definiciones
de la marca que en realidad no difieren las unas de las otras
mas que en la forma. No encontramos diferencia esencial. Las
diferencias surgen al establecer cuiles son los signos que
pueden constituir la marca. Otra diferencia estd en 1los
objetos susceptibles de ser distinguidos por la marca, y asi
el derecho de algunos paises acepta como objeto apto el
servicio prestado por una empresa, mientras que el derecho de
otros paises sdlo acepta los productos-objetos materiales."
(11)

2.1.4. Dafinicidn Adoptada.

Tomando como base el estudio de las
definiciones anteriormente transcritas, se propone definir a
la marca como toedo signo o medlo material que sirve tanto
para diferenciar a los productos o servicies entre si de
otros de su misma especie o clase, como para indicar su
procedencia, y de esta manera proteger a sus titulares y a
los consumidores de confusiones de origen.

La definicisn propuesta abarca a todos
los productos en general y a los servicios: no incita a
pensar que el registro de las marcas es exclusivo de 1los
comerciantes, y se les atribuye ademas las funciones:
individualizadora, indicadora del origen ¢ procedencia y la
protectora de los intereses legitimos de sus titulares, asi

(11) NAVA Negrete Justo, Ob. Cit., pag. 146.
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comé 'da'.l' p\}biic;o consumidor - de confusiones acerca del origen
del: producto o servicio,

2.2. TUTELA JURIDICA DE LA MARCA.

El Estado, en el desempefoc de sus
funciones administrativas, interviene en el reconocimiento de
los derechos de Propiedad Industrial, organiza de modo
adecuado la proteccién juridica de los mismos y garantiza su
ejercicio por parte de sus titulares, resguardando al mismo
tiempo, los intereses de la colectividad y los del orden
publico.

2.2.1. Proteccidn que otorga la Ley.

La marga es proplamente un  bien
juridicamente tutelado: esta caracteristica resulta de lo
dispuesto por el articulo 87 de la Ley. En efecto, el
registro de un signo ante la Secretaria otorga a su titular
un derecho exclusivo a su uso.

La proteccién que otorga la Ley a la
marca se debe primordialmente a dos consideraciones: La
primera, para garantizar las actividades econdmicas de la
industria y del comercio contra la competencia deshonesta y
podria decirse gque en este cacc anpara el esfuerzo humano, ya
sea en su aspecto de inventiva o de originalidad, ya sea en
el aspecto econdmico de utilidad que represente. La segunda
finalidad consiste en la proteccion al publico consumidor,
por cuando que la marca hace distinguir entre productos
similares, y ©permite a dicho consumidor conocer 1la
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procedencia de los articulos que demanda y es una garantia de
calidad uniforme.

Podemes decir, al igual que lo hace el
Doctor Rangel Medina que la intervencién del Estado en la
esfera de la Propiedad Industrial tiene 1las siguientes
finalldades especificas:

1.- Verificar el concurso de las
condiciones de que dependen el reconocimiento y la proteccidn
de 1los derechos gque a 1los particulares confieren las
patentes, las marcas, los nombres comerciales, los avisos
comerciales, y demis signos distintivos,

2.- Decretar la nulidad, la caducidad y
la extincidn de los actos administratives correspondientes.

3.- Dar publicidad a los actos que
afecten los derechos de propiedad industrial y que requieren
de tal formalidad para la seguridad de 1las relaciones
juridicas frente a terceros, como son los actos relativos a
la concesién de las patentes, al registro de las marcas y
avisos comerciales, a la exclusividad de los otros signos
distintivoes, al registro de la transmision de derechos, etc.

4.- Velar por los Intereses de orden
publico y por los de la colectividad en materia de propiedad
industrial, ya sea reprimiendo 1los actos de conpetencia
desleal, ya poniende las bases técnicas nccesarias para la
persecucién de los delitos, ya en fin, reprimiendo de manera
directa los actos u omisiones que tienden a sorprender o
enganiar a los consumidores. (12)

(12) RANGEL Medina David, Ob. cit., pdgs. 108 y 109.
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La accién administrativa por parte del
Estado para la consecucién de los fines aludidos
anteriormente, se realiza mediante 1la institucidén de
Registros de Propledad Industrial y de procedinmientos
administrativos especiales, los cuales por su organizacion,
por sus funciones y por el caradcter de los funcionarios que
en ellos intervienen son de indole administrativa,
reguldndose por tanto, por 1los principios y normas del
Derecho Administrativo.

2.2.2. Adquisicidn del Derecho Exclusivo de una marca.

En nuestro pais el dereche exclusive de
una marca se adgquiere mediante su registro ante 1ia
Secretaria, cumpliéndose con las formalidades y requisitos
gue establece la Ley y el Reglamento, sin embargo, dicho
reglistro no producira efectos contra un tercero gue explotaba
en territorio nacional la misma marca u otra semejante en
grado de confusién para los nismos o similares productos o
servicios, siempre y cuando dicho tercero hubiere empezado a
usar la marca de manera ininterrumpida, antes de la fecha de
presentacién de la solicitud de registro o del primer uso
declarado en ésta, El tercero tendrd derecho a solicitar el
registro de la marca, dentro del afo siguiente al dia en que
fuere publicado el registro vigente, en cuyo caso debera
tramitar y obteper previamente la declaracidn de nulidad de
ésta (arts. 87 y 92 frac. I, Ley).

Sequn la doctrina, México adopté en
relacién a esta cuestién el sistema basado en la prioridad
del registro impugnable durante un plazo determinado y se le
conoce también, como el sistema del efecto atributivo
diferido o mixto, segin este sistema, se combina el derecho
nacido por el uso con el derecho nacide por el registro, es
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decir, el derecho de la marca se adquiere por su titular
mediante su registro, pero se reconoce como prioritario el
derecho adquirido por un tercero sl prueba que ya usaba dicha
marca, de manera ininterrumpida antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de registro o del primer uso
declarado en ésta. '

Se puede decir gque "la legislacién
mexicana, aunque establece el registro como fuente del
derecho exclusivo al uso, reconoce la existencia de un clerto
derecho a utilizar una marca, derivado del useo previo del
signo marcario en el mercade." (13)

Ahora bien, la finalidad de la tutela, en
el caso de las marcas registradas, estriba en el
reconocimiento y la proteccién del derecho de uso exclusivo
que deriva del registro como efecto principal, y tiende a
impedir que cualquier tercero utilice una marca igqual o
semejante para amparar productos o servicios idénticos o
similares a los que el titular de la marca se rescrvé al
inscribirla en el registro.

De manera indirecta la tutela de la marca
registrada impide una c¢ompetencia desleal, y evita 1la
confusion del publico respecto al origen y la calidad de los
productos o servicios y respecto a la garantia que el
productor, comerciante o prestador de servicios ofrecen en
relacidén a ellos. La prohibicion de la concurrencia desleal
brinda una proteccidén a la empresa o comerciante frente a los
competideres y ofrece la custodia y el ampare del publico
consumidor.

(13) ALVAREZ Soberanis Jaime, "lLa Regulacidn de las
Invenciones y Marcas Yy de la Transferencia
Tecnolégica®, Edit. Porrua, S.A., México, 1979, pég.
71.
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La tutela que brinda la Ley a las marcas
no registradas sélo procurara impedir que mediante maniecbras
ilicitas o contrarias a las buenas costumbres comerciales, un
competider use la misma marca no registrada, o una semejante,
para amparar los mismos productos o servicios o semejantes a
los del primitivo usuario de la marca no registrada. (14)

2.2.3. Pundamento de 1la Prohibicién de 1la ©OBemejanza
Productora de Confundibilidad,

Lo que constituye la razén de ser de la
proteccién juridica en materia de signos marcarios es evitar
que los valores que ha conseguido incorporar a sus marcas la
empresa, el comerciante o el prestador de servicies (el
prestigio, el crédito, el nivel de adhesiones, la fama, 1la
credibjlidad), puedan ser sustraidos por otro competidor, gque
se beneficie indebidamente de ellos. Siempre gque exista un
transvase, una translacion de esos valores, de una empresa de
un comerciante o un prestador de servicios a otro, sin justo
titule, hay una lesidén del derecho exclusive de propiedad
industrial sobre la marca.

Al derecho le seria indiferente que las
marcas de varios comerciantes o prestadores de servicios
fuesen idénticas, o© se pareciesen o que fueran, por el
contrario perfectamente distintas y diferenciadas, sino
porque esa identidad o ese parecido pueden originar en el
consumidor la idea de gque los productos o servicios geralados
por todas esas marcas tienen una procedencia comun.

La semejanza, e ineluso la misma
identidad, entre signos marcarios no se encuentran prohibidas

(14) BARRERA Graf Jorge, "Tratado da Derecho Mercantil®,
pdit. Porruia, S.A., V. I., México, 1957, pag. 323.
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por la Ley directamente; lo estidn en cuanto se constituyen en
la causa de que el consumidor incurra en el error de estimar
que todos esos productos o servicios proceden de un mismo
cenmerclante o prestador de servicios; por tanto, la confusidn
entre las marcas sdlo tiene relevancia cono’ presupuesto real
de una eventual confusion sobre la procedencia de 1los
productes o servicios designados.

De modo que, cuande el parecide o 1la
identidad de la marca se da en c¢oncurrencia con una absoluta
identidad en 1la naturaleza de los productos o servicios 1la
razén por la gue la Ley quiere evitar la confusidén scbre 1la
procedencia, que muy previsiblemente se va a originar, es
bien clara: defender al titular de 1la peéerdida directa
indebida de wuna transaccion comercial, de un verdadero
despojo.

Esto mismo puede suceder cuando se trata
de preoductos o servicios dispares, si las circunstancias
especiales que concurren en el caso hacen posible que el
consumidor, a pesar de esa diversidad, atribuya erréneamente
la misma procedencia a todos.

Concluiremes sefalando, en relacién al
tema que estamos tratando que el usc de marcas semejantes
idénticas o evocadoras, constituye una lesion del derecho
exclusivo del titular, incluso aungue no se aprecic peligro
de confusidén sobre la procedencia; en tales casos, el Derecho
trata de proteger la propia distintividad de la marca,
considerada como sefal, la fuerza diferenciadora del signo.
Es por ejemplo, el caso de la marca notoriamente conocida.

Es importante mencionar que el usar upa
marca parecida en grado de confusidén a otra registrada, sin
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el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva,
para amparar los mismos o similares productos o servicios que
los protegidos por la registrada, es considerado por la Ley
como una infracclén administrativa (art. 213, fraccidn IV).

Al respecto establece el articulo 214 que
las infracciones administrativas a esta Ley seran sancionadas
con:

*I.- Multa hasta por el importe de diez
mil dias de salario minimo general
vigente en el Distrito Federal;

II.- Multa adicional hasta por el
importe de quinientos dias de
salario minimo general vigente en el
Distrito Federal, por cada dia que
persista la infraccion.

III.~Clausura temporal hasta por noventa
dias;

IV.- Clausura definitiva;

V.- Arresto Administrativo por 36
heras."

Ahora bien, la Ley considera también un
delito el continuar usando una marca no registrada parecida
en grado de confusién a otra registrada, después de que la
sancién administrativa impuesta por esta razén haya quedado
firme (art. 223, fraccidén X).
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A quien cometa el delito referido se le
impondra una sancion consistente de seis meses a cuatro arnos
de prisién y multa por el importe de cincuenta a cinco mil
dias de salario minimo general vigente en el bistrito Federal
(art. 224).

Ahora bien, la averiguacioen previa
relacionada con los delitos a que se refiere esta Ley la
iniciara el Ministerio Publicc Federal; pero para el
ejercicio de la accién penal se requerird contar con el
dictamen técnico que al efecto emita la Secretarifa, nismo en
el que no se prejuzgarid sobre las acciones civiles o penales
que procedan (art. 225).

2.3, REQUIBITOS EBENCIALES Y SBECUNDARIOS DE LA HARCA.

Las marcas para que tengan condicidén de
tales y puedan cumplir sus funciones, deben atender a la
existencia de distintas condiciones. Existen ademds ciertos
principios rectores que sirven de patron para proteger o©
rechazar el uso de los signos distintivos de la empresa como
es la marca. Rodriguez y Rodriguez recalca la existencia de
tres principios rectores: el del orden publico, gue tiene en
cuenta 1la necesidad de gque toda empresa se distinga
precisamente de las demas; el de la proteccidn al publico,
que trata de impedir la confusion del mismo sobre 1a
identidad del titular de una empresa o scbre la calidad de
sus productos o servicios y el de la proteccién del titular
de la marca, contra la competencia ilicita. (15)

{15) RODRIGUEZ Rodriguez Joaquin, "Curso da Darecho
Mercantil", E£dit. Porrta, S.A., 3a. ed., México, 1972,
T. I, pag. 417.
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ta doctrina, en términos generales
coincide en la designacién y nimero de los requisitos que la
marca debe cumplir:; en lo gue hay discrepancia es en cuanto
al modo de clasificarlos dado gue son diversos los criterios
para valorar dichas condiciones.

El Doctor Rangel Medina, al hacer 1la
clasificacién de los requisitos que debe cumplir la marca,
nos dice que la misma debe atender a los atributos inherentes
a la marca y las consecuencias juridicas que trae consigo la
falta de uno o mpas de dichos requisitos, y segin 1la
importancia decisiva de cada una de las caracteristicas del
signo marcaris para producir su exclusividad, y de donde se
obtienen dos grupos de requisitos de la marca, a saber:

1.- Caracteres y condiciones esenciales
de validez o de fonde:

a).- La Marca debe ser distintiva;
b).~ La Marca debe ser especial:
c).- la Marca debe dser novedosa;
d).- La Marca debe ser licita; y

e) .- La Marca dehe so

"

veraz.

2.- Caracteres accidentales, secundarios

o de forma.
a).- El uso de la marca es potestativo;

b}.- 1o innecesario de la adherencia;
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c).- La Marca debe ser aparente: y

d).~- El cardcter individual del
signo. (18)

Atendiendo a la transcrita clasificaclén
que nos da el tratadista sefialado, a continuacién haremos un
somero estudio de cada uno de los caracteres que las marcas
deben atender para tener la condicidn de tales.

2.3.1. Caracteres y Condiciones Esenciales de Validez o da
Pondo.

La marca para poder tener la condicidén de
tal, debe cumplir o tener necesariamente una serie de
requisitos, ya que si falta uno de éstos, el signo no
constituye propiamente una marca.

2.3.1.1. Distintividad de la marca.

Estamos de acuerdo en sehalar, junto c¢on
la doctrina, que uno de les principales requisitos de validez
que debe reunir toda marca es el distintivo, el cual surge de
su propia conceptuacién y funciones, en virtud de que la
marca estad destinada 2 identiflicar un producto o un servicio
entre los productos o serviciocs de los de su misma especie o
clase, es decir, que no se confunda con las marcas existentes
o con las denominaciones o signos de dominio publico y en

ello reside su caracter esencial.

(16) RANGEL Medina David, ob. Cit., pag. 184.
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La Ley expresamente dispone la capacidad
o eficacia distintiva comoe un requisito indispensable de
validez que debe reunir un signo o medio material para
constituir una marca, al sefalar lo siguiente:

"Articulo 89.- Pueden constituir una
marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones Y figuras
visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de
identificar los productos o servicios a que se apligquen o
traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o
clase,"

En este sentido, se confirma la funcion
individualizadora que tienen las marcas, sin embargo, cabe
hacer neotar, que la Ley limita a gque los productos o
servicios gque van a individualizarse o a distinguirse tienen
que ser de la nisma especie o clase, es decir, unicamente va
a amparar los bienes o servicios para los cuales se haya

registrado la marca.

Con el requisito de distintividad a que
se condiciona la marca, se pretende evitar el uso de una
marca idéntica o similar en grade de confusidn, para la misma
clase de productos o servicios, o similares a los que aquella
protega.

cicho regulsito de distintividad se exige
para que la marca pueda cumplir con la funcién
individualizadora e indicadora de origen gque tiene la misma
¥y, consecuentemente, para la proteccisén del titular del
registro marcario contra la competencia ilicita, como para la
proteccién del publico consumidor.
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Toda vez que nuestro tema quarda intima
relacion con el requisito de la marca en estudio, resulta
prudente transcribir el reconocimiento expreso que se hace al
mismo por los Tribunales Federales y q'u.e estd contenido en la
Tesis Jurisprudencial numero 18, visible a fojas 86 y 87 de
la Tercera Parte del Informe de Labores de los H. Tribunales
Colegiados de Circuito, rendido a la H. Suprema Corte de
Justicia de la Nacién en el afo de 1982, que a la letra
expresa lo siguiente:

"MARCAS, LAS MARCAS DEBEN SER SUFICIEN=-
TEMENTE DISTINTIVAS PARA PODER DISTIN-
GUIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE
APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE SI SON
CONFUNDIBLES CON OTRAS REGISTRADAS CON
ANTELACION., PECULIARIDADES DE LAS MARCAS
ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS %0 Y 91,
FRACCION XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES
Y MARCAS.- fTratandese de cuestiones
relativas a confusion de marcas, debe
sostenerse gque es el publico consumidor
quien fundamentalmente merece proteccidn
para evitar la desorientacién y el error
respecto a la naturaleza y origen de los
distintos preocductos gque concurren en el
mercade, Yy obviamente, al mismo tiempo,
garantizar la integridad y buena fama del
signo distintivo adoptado por el
comerciante, asegurando la facil identi-
ficacion de las mercaderias; en otras
palabras, la marca ha de ser peculiar
para poder distinguirse claramente entre
las demas marcas que fluyen en el
comercio o estan registradas Yy la
proteccién de la ley ha de ser plena para
que su poder de atraccidén y su capacidad
distintiva no sufran mengua; esto
justifica la existencia de la exigencia
de gue las marcas sean suficientemente
distintivas entre si, de suerte que el
piblico consumidor no séle no confunda
una con otra, sino gue ni siquiera exista
la posibilidad de que las confunda. Estas
peculiaridades las implica la ley de la
materia, cuando establece en sus
articulos 90 y 91, fracciénm XVIII, que la



60

denominacién que constituye la marca debe
ser suficientemente distintiva para poder
distinguir o identificar los productos o
servicios a que se aplique o trate de
aplicarse, frente a los de su mispa
especie 0 clase, y que una marca, no debe
registrarse si es confundible con otra
registrada con antelacién."

Amparo en revision 1829/81.- Hardy Spicer
Limited,- 15 de marzo de 1982. -
Unanimidad de votes.- Ponente: Genaro
David Goéngora Pimentel.- Secretario:
Guillermo Antonio Mufoz Jiménez.

Precedentes:

Amparc en revisidn 146/81.~ Laboratorios
Miles de México, S.A.- 7 de septiembre de
1981.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisidén 746/81.-  Inter-
continental Hotels Corporation.=- 7 de
septiembre de 1981.- Unanimidad de veotos,

Anmparo en revisidn 60/82.- Barco of
California.- 15 de marzo de 1982,.-
Unanimidad de votos.

Amparo en revisién 1459/79.- Kern Foods,
Inc.- 3 de mayo de 1%82.- Unanimidad de
votos.

En este orden de ideas tenemos gue, la
utilizacién de una marca idéntica para anmparar los mismos
productes o servicios, por alguien quien no es el titular ni
el autorizado para usarla, es una usurpacidén (17), y por lo
tanto es considerado y sancionade como delitoc por la Ley
(art. 223). De esta manera se evita gue el consunider sea
engafado, sobre todo en cuanto a la procedencia de los
preductns que adquiere o los servicios que solicita y al
titular legitimo contra la competencia desleal.

(17) Podemos decir que la usurpacidn es el uso o ejercicio de
un derecho que no le corresponde a quien lo hace valer.
En nuestro derecho, el Cdédigo Penal para el Distrito
Federal utiliza este concepto para tipificar dos
delitos, a saber, la usurpacidén de funciones publicas y
de profesiones (art. 250).
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2.3.1.2. La Marca dabe sar especial.

La marca para constituir efectivamente un
signo diferenciador o especial, debe llamar la atencién de
los eventuales clientes consumidcores del producto o servicio
que ella ampara, esto es, que resulte ser lo suficientemente
original para llamar la atencidén del comprador o solicitante
del servicio,

De acuerdo a la doctrina, el concepto de
especialidad comprende tres puntos de vista los cuales son
los siguientes:

l.- bDenota gque la marca sea particular-
mente identificable.

Ya gque la marca debe ser el signo
individualizador de los productos o servicios, es necesario
que sea especial, lo gue significa -dice Pouillet- que "su
naturaleza ha de ser tal que no se confunda con otra y pueda
ser reconocida facilmente." (18)

2.- Indica que la marca no se un signo de
una simplicidad tan elemental que no represente para los
compradores un elenento de atraccién, o sea, que no logre
llamar la atencidn de los consumidores,

En este caso no son aptos para constituir
marcas, los colores ni nuineros aisladamente considerados, ni
una figura extremadamente simple como una linea recta.

(18) POUILLET Eugene, citado por RANGEL Medina David, Ob.
Cit., pag. 190.
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3.~ Desde otro punto de vista, debe
decirse que cada marca se encuentra referida exclusivamente
para los productos o servicios respecto de los cuales fue
registrada.

De este principio se deduce la regqla de
que la marca no puede registrarse para proteger
indeterminadamente cualquier producto o servicio, ya que 1la
propiedad de una marca se limita a la proteccidén de los
productos ¢ servicios para los gue fue registrada.

Al respecto la ley, en su articule 89,
fraccidén I, se refiere expresamente a esta regla al
reconoccerse que la marca se encuentra referida exclusivamente
a productos o servicios determinados.

Sin  embargo, este principio no es
absoluto, existe una excepciodn a la regla de la especialidad,
entendida eésta en la ultima acepcidén expuesta, ya que las
marcas de alto renombre o notoriamente conocidas gozan de un
tratamiento privilegiade, que 1les permite que 1la marca
notoria se extienda a articules que pertenecen a diferente
clase de la amparada por dicha marca.

2.3.1.3., La Marca deba sar novedosa.

La marca debe ser novedosa, pues de no
serlo, provocaria confusiones el signo wmismo, siendo su
finalidad precisamente lo contrario. La novedad es
caracteristica esencial de la marca, porgue tanto ésta como
la especialidad integran el concepto de distincién que la

caracteriza.
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Esta novedad se refiere, no a su
inexistencia en el mundo de la realidad, sino a que no se la
esté utilizando para productos o servicios de la misma clase.
Es una novedad relativa, pues no se hace necesarioc que 1la
marca sea nueva por si misma; basta que lo sea en su
aplicacion, esto es, que no haya sido usada para amparar
productos o servicios de otra industria, empresa o
establecimiento que sean del mismo género o similares.

La novedad no solo es o debe ser con
respecto de otras marcas usadas o registradas, sino con
respecto de otros signos distintivos, usados ya en el
comercio, ya que la adopcion de cualquier otro signo como
marca podria dar lugar a una usurpacion.

Ahora bien, M"la novedad debe juzgarse
primeramente en relacidn a otras marcas ¥ enseguida, en
relacién a productos iguales o semejantes." (19). Asimismo,
la novedad de una marca reviste distinto papel dependiendo si
dicha marca haya sido registrada o no.

Tanto la legislacién como la doctrina y
la jurisprudencia han establecido ciertos principios o reglas
que deben ser tomados en consideracién para la apreciacién de
la semejanza o parecido entre marcas, y toda vez que esta
cuestidn es el tema toral de) presente  trabaje, serd
analizado posteriormente.

Respecto al principio de novedad, la Ley
consigna expresamente la prohibicién de que se admita a
registro como marca, aquella gque sea idéntica o tan semejante
a otra ya registrada o vigente, para amparar los mismos o
similares productos o servicios, en grado tal que pueda

{(19) BARRERA Graf Jorge, Ob. Cit., pdg. 291.
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confundirse con la anterior; preohibicidén que supone por una
parte, la lidentidad o similitud de productos o servicios, y
poer la otra, la identidad o semejanza entre dos marcas; tanto
cuande dicha semejanza sea evidente como cuando sea dudosa
(art., 90, frac. XVI}.

Por lo gue hace a este principio se
presenta una excepcidén gue se da cuande la solicitud es
planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o
servicios similares (art. 90, frac XVI, in fine).

Asl tanbién la Ley establece la
prohibicién de registrar una marca cuando sea idéntica o
semejante en grado de confusidén a un nombre conercial,
aplicado a una empresa o un establecimiento industrial,
comercial o de servicios cuyo giro preponderante sea la
elaboracidn o venta de los productos o la prestacidn de los
servicios que se pretendan amparar con la narca, sienpre y
cuando dicho nombre <comercial haya side usado con
anterioridad a la fecha de presentacion de solicitud de
registro o la de uso declarado de la wmisma. Aqui tanmbién se
presenta una excepcién cuando la solicitud de la marca la
presente el usuario del nonbre comercial, si no existe otro
nonbre comercial idéntico que haya sido publicade (art. 90,
frac. XVII).

2.3.1.4. Licitud ds 1a marca.

BEn virtud del Estado de Derecho en que
vivimoes, es indiscutible que uno de los requisitos de validez
de los signos distintives lo es la licitud de la marca, esto
es, que no contravenga las disposiciones legales sobre 1la
adopcién de signos distintivos, o sea, debe constituirse con
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indicaciones Y datos que no estén prohibidos por
disposiciones del ordenamiento Juridico aplicable a 1la
materia, ni sean contrarios a 1la moral y las buenas
costumbres.

En este sentido dicho requisito esta
implicitamente contemplado por la Ley, al disponer que ho
pueden ser registradas como marca, por afectar al interés
publico, agquellas denominaciones, figuras o formas
tridimensionales que tiendan a engafar a los consumidores
medlante falsas indicaciones del origen, componentes o
cualidades de los productos o serviclos que pretendan amparar
{art. 50, frac. XIV).

Asi, por razones de orden publico
fundamentalmente, la Ley consagra la prohibicicén de registrar
como marcas aquellos signos o medios materiales constituides
por los simbolos de la soberania (Escudos, Banderas,
Emblemas, etc.), de cualquier pais, Estado, Municipio o
Divisien Politica similar sin la debida autorizacidn; esto
mismo sucede por lo que se refiere a denominaciones, siglas y
designacién verbal de Organizaciones Internacicnales,
Gubernamentales, Intergubernamentales, no gubernamentales o
de cualquier otra organizacion reconocida oficialmente (art.
90, frac. VII).

Por lias mismas ractones se comprenden los
signos o nedios materiales que reproduzcan o imiten sellos
oficiales de control y garantia adoptados por una Estado, sin
autorizacién de 1la autoridad competente o la imitacidn de
nonedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago
nacionales o extranjeros o las monedas conmemorativas (art.
90, frac. VIII).
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En cambio, seria ilicitas por lesionar un
interés privado, las mnarcas usurpadas o falsificadas o
agquellas que utilizaran otros signos distintives ajencs, o el
nozbre civil de una perscna, seudénimo, firma y retrato sin
el consentimiento de ella o de sus herederos, en su caso
(art. 90, frac. XII}.

Por ultimo, debemos decir que la licitud
debe ser valuada en relacion al signo, denchinacisdn o forma
tridimensional y no al producte © servicio a los cuales
distingue, o sea, la validez de una marca es absolutamente
independiente de 1la 1licitud o 1ilicitud dal products o
servicio a los cuales ella se aplica.

2.3.1.5. Veracidad de la Marca.

Este requisito se refiere a gue la marca
debe ser c¢lara en su expresion y no centener indicaciones
c¢ontrarias a la verdad, a fin de no producir enganos, ni
directa nl indirectamente en el publico, sobre el origen y
calidad de los productos o servicios o que de cualguier modo
constituyan actos que hagan incurrir en engafo en la
seleccién de dichos productes o servicios.

Este caracter de la marca esta
intimamente ligado al anterior, pues la Ley prohibe
estrictamente que con el uso de una marca se tienda a engafar
o a inducir a error al publico sobre la naturalerza, origen,
componentes o cualidades de los productos o servicios, asi
como también el gue se tienda a originar confusién ¢ error en
cuanto a la procedencia de los mismos (art. 90, fracs. ¥, XI
y XIV).
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2.3.2. Caracteras Accidentales, Secundarios ¢ de Forma.

Aunque en México no existe algun aotro
requisito juridico que deba reunir la marca para ser valida
de aquellos ya examinados con anterioridad, harenos
referencia a ciertos requisitos de caracter general cque la
doctrina, Jurisprudencia y legislacidn Marcaria de diverseos
paises atribuyen a las marcas: es por esto gue a continuacién
haremos un breve andlisis de dichos requisitos.

2.3.2.1. Uso Facultativo o Potestativo.

En principio, toda personha fisica o moral
(industriales, comerciantes o prestadores de servicios), gque
ofrece sus mercaricias o servicios al piblico consupidor, es
libre de usar o no alguna marca para distinguirlos, o sea, es
facultativo el empleo de la marca.

Asi lo dispone el articulo 87 de la Ley
al sehalar que los industriales, comerciantes o prestadores
de servicios podran usar una marca en la industria, en el
comercio © en los servicios que presten. Sin embargo, el
derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en
la Secretaria; pues es obvio que el término podran, denota
que es libre su uso por parte de algun interesado.

Este cardcter tiene excepciones cuando el
Estado declara obligatorio el uso de 1z marca, obligatoriedad
que responde generalmente a imperativos de orden piblico, de
sequridad, de salud, de garantia publica y de control;
ademds, su contravencién acarrea la imposiclén de sanciones.
Esto no ocurre con las marcas ordinarias, cuya razon de ser y
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tunciéq_aon‘distintos a los de las marcas obliqaﬁorias (art.
129}, =

2.3.2.2. La adherancia de la marca,

Ante el problema de que si la parca debe
ir unida directamente al producto, el maestro Rangel Medina
opina que el concepto de marca no estd subordipado a la
exigencia de que sea adherente al producto que ampara o que
no pueda separarse de él. (20)

La Ley ha querido establecer una
vinculacion, una relacién entre la marca y el preducto o
servicio que ella ampara; pero en ningun momento establece
expresamente como debe aparecer integrada en su forma real,.
En efecto, no se necesita la aplicacidn directa, pero si que
se refiera en tal forma, que evite cualquier tipo de
confusiones.

Por tanto, la caracteristica de la
adherencia de la marca es relativa y esto se explica por el
hecho de que es materialmente imposible fijar la marca sobre
un qran numeroc de productos, tales como: los liquidos, 1les
alfileres, productos metdlicos, joyerta, ete., y en
consecuencia se ha llegado a admitir que la marca se aplique
a los envases, <ajas o envolturas en general; aun mas en el
caso de marcas de servicios, se dificulta mas la adherencia
de la misma.

(20) RANGEL Medina bavid, Ob. cit., pag. 201.
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2;3.2.3. La marca debe ser aparente.

Ante la afirmacion de algunos tratadis-
tas de que es necesario gue la marca aparezca en la parte
externa del productoc o en su envoltura, cuando ésta existe,
se credé el criterio o concepto de la marca oculta, con la
cual se designa a ciertos tipos de marcas que no llegan al
piblico de manera inmediata y directa, sino indirectamente.

Generalmente, las marcas ocultas se
utilizan en licores o mercaderias {jabones, cigarros, etc.),
que se distribuyen envueltas, o en los serviclios, y por la
cual los consumidores las identifican, pues conocen aquello
que han elegido. Lo que importa es que la marca identifique,
sin interesar en que momento, ya sea antes de elegir o
después; asi que puede ser o no aparente.

2.3.2,4. La marca debe ser individual.

La mwmarca debe, en principio, ser
individual porque estd destinada a amparar los precductos o
servicios de un establecimiento determinado y puede ser
unicamente utilizada por el titular de la misma, ya sea
persona fisica o moral.

Este cardcter también presenta
excepciones gque se concretan en las llamadas marcas
colectivas, las cuales no disminuyen la funcidn distintiva
propia de la marca en si, sino que dicha funcion se extiende
a todo un grupc de productos o servicios que, sin dejar de
pertenecer al  mismo grupe, provienen de empresarios
distintos, quienes tienen en comin el emplear los mismos
procedimientos o formulas técnicas y conservar la calidad y
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egquivalencia de 1los productos fabricades, y que estan
destinadas a otorgar a los consumidores una garantia de
calidad, de la naturaleza o del origen del producto o de la
autenticidad de la marca. (21)

En el derecho mexicano, es hasta 1la
actual ley cuando son requladas en forma expresa las marcas
colectivas, y en la misma se dispone que las asociaciones de
productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de
servicios, legalmente constituldas, podridn solicitar el
registro de marca colectiva para distinguir, en el mercado,
los productos o servicios de sus miembros respectec de los
productos o servicios de gquienes no forman parte de dichas
asoclaciones (art. 96).

2,4. PINALIDAD Y FUNCIONES TRADICIONALES DE LA MARCA.

A la marca se le han atribulde varias
funciones, entre las que se encuentran, las de distincidén, de
proteccién, de garantia de calidad, de propaganda Yy de
indicacién de procedencia u origen.

Conviene puntualizar, como acertadamente
lo sostiene el Lic. Alvarez Scoberanis que, "aunque estas son
las funciones tradicionales de los signos marcarios, no
siempre una marca las satisface todas, o no lo hace en el
zismo grado.™ (22)

(21) REMO Franceschhelli, "Las Marcas cColactivas", Revisga
Mexicana de la Propiedad Industrial y Artistica, Ao
II, julio-diciembre 1964. México, numero 4, pags. 287 y

288,
{22) ALVAREZ Soberanis Jaime, Ob. Cit., pag. 57.
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2.4.1. yuncidén de Distincidn,

La funecidn de distineién o caracter
distintivo deriva de la esencia misma de la marca. La marca
sirve primordialmente para distinguir un producto o un
servicio de otro de su misma especie o clase; ya sea que
dichos productos o servicios lleven otra marca o que no
lleven ninguna.

Esta funcién es una de las principales
que expresamente dispone la Ley, al seflalar que pueden
constituir una marca todas las denominacicnes y figuras
visibles suficientemente  distintivas, susceptibles de
identificar los productos o servicios a que se apliquen o
traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase
{art. 89, frac. I).

Asi también, se dispone que las marcas se
registraran en relacion con productos -] servicios
determinados, © clase de productos o servicios segun 1la
clasificacidn (art. 93).

Con esto se puede confirmar la funcién
individualizadora que tienen las marcas, sin embargo, cabe
hacer notar que la Ley limita esta situacion a que los
productos o servicios que van a individualizarse o
distinguirse tienen gque ser de la misma clase o especie, es
decir, unicamente va a amparar los productos o servicios para
los cuales se haya registrado la marca; sin embargo, a este
principio la Ley le sefala una excepcion, para los articulos
o servicios similares, dependiendo esto ultimo de que la
solicitud sea planteada por el mismo titular {art. 90, frac.
XVI, in fine).
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Asi pues, con el requisito de distinti-
vidad a que se condiclona la marca, se pretende evitar el uso
de una marca idéntica o similar, aplicada a la misma clase de
producteos o servicios, o simjilares. Esta funcién distintiva
propende porque unos productos © servicios sean reconocidos
come tales y no confundibles con otros, en perjuicio de su
titular y del publico consunmidor.

2.4.2. Puncidn de Proteccidn.

Esta funcion reviste dos aspectos, pues
en esta virtud se protege tanto al titular de la marca contra
usurpaciones, como al publico censumidor contra posibles
confusiones en cuanto al producte o servicio que pretende
adquirir.

Ciertamente, por un lado la marca tiene
por funcién la de proteger al titular de una marca contra sus
competidores de competencias ilicitas y de ©posibles
usurpaciones, permitiendo que sus mercancias o servicios
continden circulando con exclusividad y sobre todo, la marca
constituye uno de los instrumentos por los cuales, tanto el
fabricante como el comerciante o el prestador de servicios
solicitan la confianza del publico consumidor habituado a
reconocer «c¢iertos productos o servicios c¢on determinada
marca.

Por otro lado, se protege al publico
consumidor en cuanto a que sirven para evitar el error,
engafio o confusidén acerca de la calidad, cantidad, origen,
virtudes, composicién de elementos, mezcla o pureza, técnica

de elaboracién, comercializagicén, etc., de los productos o



73

servicios que pretende adquirir, si en el mercado confluyen
marcas semejantes en grado de confusidn o idénticas a aguella
que ha logrado penetrar entre dicho publico por ciertes
valores que son tomados en cuenta al solicitar el producto o
el servicio al cual estd habituado,

2.4.3. Puncidn de Garantia de Calidad,

Se considera que la marca cumple una
funcidén de garantia de calidad, porgue los consumidores al
renovar sus compras o solicitar un servicio les interesa
encontrar un producto o un servicio (que ha nerecido buena
reputacion), con las mismas propiedades, calidad o atencién
al comprar un articuloc o solieitar un servicio que tiene la
misma procedencia, o sea, la wisma marca, por lo cual se
obliga indirectawente al productor o prestador de servicios a
garantizar la calidad de los mismos productos o servicios,
pues aguéllos deben respetar y congservar la calidad de sus
mercancias o servicios con el fin de no frustrar a su
clientela para que los siga prefiriendo.

Sin embargo, debido al roll manipulador
que juegqa la propaganda en la sociedad contemporanea al
atribulir cualidades ficticias a los productos o servicies, ¢
crear necesidades artificiales que se satisfacen mediante
productos imitiles, se deteriora la funcidn de garantia en la
calidad que debe desempenar la marca. (23)

Lo que sucede muy a menudo es que el
cliente adquiere un producto o seolicita un servicio sin
cerciorarse y tener un conocimiento cierte de la calidad de

{23) ALVARE2Z Soberanis Jaime, Ob. Cit., pdg. 63.
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la mercancia adquirida o del servicio prestado, al comprar
influido por la propaganda.

Concluyendo, se puede decir que 1la
funcidén de la marca como una garantia de calidad constante,
s6lo es satisfecha por algunas marcas, pero no todas cumplen
estrictamente con esta situacidn.

-

2.4.4. Punclién de Propaganda.

Se considera gque 1la marca tiene una
funcién de propaganda, toda vez que su finalidad es
identificar los productos y servicios de los del mismo género
o especie, produciendo esta identificacién implicitamente la
formacién de la clientela,

Ahora bien, la marca per si misma no va a
atraer la atencion del publico consumidor al bien o servicio
de que se trate, sino que la publicidad que se le de y la
calidad del producte o servicio serd lo que lo atraiga a la
marca.

Ciertamente, las marcas en si no tienen
una funcién de publicidad o propaganda, sino que esta
publicidad se realiza por el uso y difusién que se haga de
los productos o servicios individualizandeolos por las marcas,
vy la misma publicidad que seo le ha2ga 2! producto o servicioe
dar& a conocer las caracteristicas y propiedades de 1los
articulos y servicios amparados por las marcas, con lo cual
se facilitard al consumidor decidir entre los bienes y
servicios de la nisma clase.

Por lo que se puede observar que el valor
propio de 1la marca como elemento de propaganda para el
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producto o servicio, estd sujeto a ciertas condiciones, como
pueden ser: su originalidad, sus cualidades propias, 1las
ideas que evoca, o la impresién que produce, etc,

2.4.5. Puncion de Indicacidén de Procedencia u origen.

La funcidén de indicacién de procedencia u
origen, consiste principalmente en designar que les productos
o servicios provienen de la misma fuente, es decir, no va a
indicar quien es el productor, fabricante o prestador de
servicios, sino que son fabricados, vendidos o prestados por
la misma persona, Yy por lo tanto lleva al publico a suponer
que todo producto o servicio amparado con la misma marca,
tendrd la misma tdécnica de elaboracién, calidad, virtudes o
atencioén.

La marca opera en la actualidad como un
agente de ventas, mas gue como un signo que identifica el
establecimients productive de las mercancias o la prestacién
de servicios. El publico consumidor ne estd interesado en
saber guien fabricé el producto o presté el servicio, por le
gue desdc ¢l punto de vista comercial no se pretende dar a
conocer el origen del producto o servicio, excepto cuando se
trata de una empresa o establecimiento que tiene un gran
prestigio y que se encuentra muy bien identificado con el
publico consumidor.
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2.5. CLASIFICACION GENERAL DE LAS MARCAS.

Las marcas han sido clasificadas
doctrinariamente dependiendo del punto de vista que cada
autor les guiera dar, ésto atendiendo a diferentes aspectos
como los pueden ser: segun la naturaleza de las actividades
desarrolladas para la produccién de sus nmercancias o
prestacién de 1los servicios, seguin se encuentren o0 no
anotadas en el registro, su nacionalidad, su conformacioén
material intrinseca, su presentacidén externa y formal, su
finalidad, las facultades que sobre ella posea su titular y
sequn la importancia gue tengan en el mundo del comercio; por
lo gque a continuacion se enuncian las diferentes
clasificaciones.

2.5.1, Primera Clasificacidn.

Esta primera clasificacion corresponde a
las marcas cuyo contenide como signos expresivos de ideas,
depende, segun predominen en ellas el elemento figurativo o
emblemdtico, © en el sentido ideoldgico o simplemente el
acustico o fonético.

2.5.1.1. Marcas Nominativas.

Las marcas nominativas, también llamadas
verbales, nominadas, fonéticas o de palabra, llegan hasta el
publico, quien lo aprenda por el sonido de una o mas palabras

y no por la forma como aparecen escritas.
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En estos signos marcarios lo que se
protege es el sonido de la o las palabras que las constituyen
y pueden consistir en los nombres propios, geograficos o
comerciales expresados como marcas, denoninaciones de
fantasia y evocativas, asi como iniciales, numeros, siglas o
letras. '

2.5.1.2. Marcas Figurativas,

Son las gque, por su origina aspecto
grafico, fundan toda su caracteristica en el sentido de 1la
vista, sin gque concurra en ellas el ofdo. Penetran en el
publico en cuanto ofrecen a la vista su forma grafica.

A las marcas figqurativas también se les
llama, innominadas, gridficas, visuales o emblematicas. En
estas marcas interesa primordialmente el efecto visual, vy
nada tiene que ver el auditivo, ya que el modo de grabarse
esta marca es a través de la memoria visual del publico,

Estos signos pueden ser: emblemas,
disefios, vinetas, figuras geométricas, franjas de colores,
retratos, imagenes, firmas, escudos, monogramas, estampillas,

letras vy otros signos gréficos.

2.5.1.3. Marcas Mixtas.

Son aquellas marcas que estan integradas
por la combinacién del elemento nominativo con el elenmento
figurativo, y recién también el nombre de marcas compuestas.
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Las marcas mixtas pueden resultar de 1la
combinacién de un vocablo con una figura; también pueden
componerse combinande palabras y colores, pudiendo ser a la
vez figura y colores. A este tipo de marcas se les atribuye
mayor poder publicitario, debideo a la facilidad de retenciédn,
ya sea mental, auditivo o figurativo.

2.5.1.4, Karcas Plasticas.

Estas wmarcas, llamadas también formales,
consisten en formas tridimensionales, esto es, en la forma
especial de i1a envoltura de los productos, la forma del
producto mismo o la forma de sus recipientes. Aqui el signo
distintivo es el medic material empleado para presentar el
producto o servicio, que puede ser también mediante figuras
geométricas o relieves.

2.5.2. Segunda Clasificacidn.

Fsta clasificacion se da desde el punto
de vista de sus relaciones con otras especles de parcas, y
tiene la misma finalidad que se persigque con la marca o signo
distintive, y comprende las siguientes: Defensivas, de
reserva, ligadas, individuales, comunes y colectivas,

2.5.2.1, Marcas Defensivas.

las marcas defensivas o protectoras son
ideadas y registradas por el titular de otra marca, con la
cual presenta bastantes similitudes, fonéticas, auditivas o
visuales. Su finalidad no es usarlas, sino inpedir el
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registro de una marca similar susceptible de causar confusidén
con la marca que realmente se estd utilizando.

Resulta ser una proteccidén indirecta a la
marca principal y puede consistir, por un lado, en el
registro de marcas andlogas para distinguir exclusivamente
productos o servicios que ampara la marca realmente usada y
gue sea de la misma clase; y por el otro, mediante el
registro de la misma u otra marca semejante para amparar los
productos o servicios similares a los gue se aplica la marca
en uso.

2.5.2.2, Marcas de Reserva.

Son llamadas marcas de reserva per el
hecho de que son registradas para ser eventualmente
utilizadas en el futuro. Se trata de un signo distintive en
el gque el interesado encuentra calidades y cualidades
altamente distintivas y sugestivas, asi como un apreciable
valor de atraccion al publico, y facilidad para obtener un
fuerte poder evocativo, y que son reservadas como precaucién
para su uso, antes de que otras perscnas se¢ anticipen y las
adopten.

2.5.2.3. Marcas Ligadas,

Son aquellos signos marcarios que
pertenecen a un misme titular, son semejantes entre si ¥y
amparan productos o servicios idénticos o similares. Estas

marcas se diferencian de las de proteccion y resexrva porgue
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son explotadas a un mismo tiempo con la principal. También
reciben el nombre de marcas en serie, porque scbre un mismo
signo distintivo, como lo pudiera ser un rdétulo, se varia el
nombre para sefalar otro producto © servicio pero la marca
gqueda integra.

Cuandoc se solicita el registro de una
marca similar a otra existente, para amparar los mismos ©
similares productos o servicilos, debe negarse si puede
originar confusiones; situacién que no ocurrira si la
solicita el titular de 1la marca anterior o registrada,
otorgandole el registro, entonces se consideran marcas
ligadas.

2.5.2.4, Marca Individual.

Como ya se dijo anteriormente, la marca
en principio debe ser individual, toda vez que su finalidad
es amparar los productos o servicios de un determinado
establecimiento y unicamente puede ser utilizada por su
titular.

2,5,2.5. Harca Comiin.

Este tipo de marcas se da en los casos en
que las relaciones de caracter industrial o comercial, que
existe entre varias persohas que tienen interés en una marca,
sean tales que ni una ni otra pueden utilizar la marca en
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forma exclusiva, sino a nombre de esas personas o en un
producto o servicio con el cual ellas tengan relacidn.

2.5.2.6. Marcas Colectivas.

Acerca de las marcas colectivas nos dice
el tratadista Breuer Moreno que "son las que registran las
colectividades comc personas Jjuridicas piblicas o privadas
para que sean utilizadas por todas las personas que forman
parte de esas asoclaciones, o por los domiciliados en las
provincias, municipios, paises administrados por 1las
autoridades que las registran." (24)

La marca en estudio no distingue 1los
articulos de un preoductor o prestador de servicios
determinado, sino por un grupe de personas, asociaciones o
conjunto reglonal, porque distingue a dichos productes o
servicios por las caracteristicas comunes que tienen los
articulos de ese nicleo de titulares de la marca colectiva.

2.5.3. Tercera Clasificacién.’

De acuerdo a su formacién, o sea, a la
naturaleza de los elementos que las integran, las marcas se
dividen en simples, compuestas y complejas o asociadas.

(24) BREUER Moreno Pedro C., "Tratado de Marcas de Fébrica y
da Comercio", 2a. ed., Edit. Robis, Buenos Aires, 1946,
padg. 37.
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2.5.3.1. Marcas Simples.

Cono su mismo nombre Io indica, se
presenta cuando su constitucion es de una manera sumamente
simple o sencilla. Siendo que estas marcas gozan de mayor
garantia por ser de facil identificacién.

2.5.3.1. Marcas Compuestas.

Son las constituidas por elementos, gque
considerades aisladamente, esto es, de panera individual no
pueden ser apropiades como marca por estar formadas por la
combinacioén de palabras o figuras de uso comun, pero gue al
serles agregados otros elementos las hacen distintivas.

2.5.3.3. Harcas Complaejas o Asociadss.

La marca conmpleja estd integrada por
varios elementos que se encuentran reservados para su uso en
otro u otros registros del mismo duefio, siendo utilizadas
como medios de proteceidén para quienes, ademds de la
exclusividad de cada signho por el registro que tienen de cada
uno, desean una proteccién mas amplia. (25)

En el casc de estas marcas, pueden ser
objeto de usurpacidn si cada uno de los elementos que las
integran no son registrados de manera especial, pues en caso
de usurpacién, las marcas en conflicto seran juzgadas

atendiends al conjunte nismo.

{25) RANGEL Medina David, Ob. Cit., pags. 242 y 243.
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2.5.4. Cuarta Clasificacisn.

Atendiendo a la naturaleza de 1la
actividad de donde provienen 1los productos o servicios
amparados por un registro marcario, se dividen en marcas
industriales o de fabrica y de comercio. ‘

2.5.4.1. Marcas Industriales o de Fabrica.

Este tipo de marca consiste en el signo
distintivo wusado especialmente por el industrial, el
preductor © por su concesionario, para distinguir los
productos salidos de su empresa o creados por el fabricante
con el fin de determinar el establecimiento, fabrica o taller
gue los elaboré. Esta marca es la gque mejor senala el lugar
de origen, el sitjio o establecimiento donde se elaboré un
articulo y lo relaclona con el industrial.

2.5.4.2, Marcas de Comercio.

Consisten en el signo distintivo que
utiliza un comerciante, vendedor de articules elaborados o
prestador de servicios y que le dan una sefial o calidad
distintiva a las mercancias o servicios que salen de su
estableciniento comercial, para indicar, no el origen de su
fabricacién o prestacién de servicios; sino para sefalar a
los consumidores el buen crédito del establecimiento
comercial en cuanto a la fabricacion, materiales usados, Yy
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técnica aplicada en su produccién, o en su caso sobre 1la
atencion, cuidado y esmero con que se atiende a la clientela
que solicita un servicio.

2.5.5. Quinta Clasificacidn.

Dependiendo de 1la Ley que protege el
signo marcario, o el ambito dentro del cual actuen, seran
marcas nacionales o extranjeras.

2.5.5.1. Marcas Nacionales.

Serdn nacionales las marcas que se usan
para distinguir productos o servicios que unicamente se
elaboran o prestan dentro del territorio nacional y se otorga
su proteccién mediante el registro.

2.5.5.2. Marcas Bxtranjeras.

Scn  aguellas  gue son  depositadas o
registradas en cualquier otro u otros paises y gque pueden
registrarse en nuestro pais bajo la proteccidén del Convenio
de Paris (26), y de los respectivos ordenamientos legales

nacionales aplicables a la materia.

(26) Decreto por el que se promulga el Convenio de Paris para
la Proteccidén de la Propiedad Industrial, Adoptado en
Estocolmo el 14 de julio de 1967; publicade en el Diario
Oficial de la Federacién de 27 de julic de 1976.
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2.5.6. Baxta Clasificacién.

Esta ultima clasificacicn hace referencia
a la manera como se adquieren los derechaes de uso exclusivo
de la marca y que atienden al uso, al registro o ambos.

En efecto, el modo de adquirir el derecho
a la marca se puede obtener por el uso, por el reglstro, y
por el uso y registro combinados. Nuestra Ley, como ya lo
vinos anteriormente adopta el sistema mixto, o sea, el
tercero de los indicados y de lo cual deriva la existencia de

marcas registradas y no registradas.
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CAPITULO 3.~ DEL REGISTRO DR ONA MARCA,
3.1, ELEMENTOS SUSBCEPTIBLES DE CONSTITUIR UNA MARCA.

Priperamente debenos decir que lag
legislaciones de los diversos paises, ho siguen un criteric
uniforme para clasificar los signes o wmedios materiales que
pueden ser susceptibles de constituir una marca, y a este
respecto la doctrina adopta diferentes sistemas, que son los
siguientes:

1.~ Sistema de eleccidn libre. En este
sentido existen legislaciones en las que se considera come
apto para usarse como marca cualquier signo o medio material,
sin ninguna restriccidn, como ejemplo: la Loy Belga,

2.~ Sistema de eleccidén restringida. En
este sistema se encuentran varios supuestos, a saber:

a} El primero, donde 1las legislaciones
establecen taxativanente cuales son los signos o medios
materiales que pueden ser utilizados como wmarca, ejemplo: La
Ley Inglesa y Francesa.

b) El segundo, se da en las legislaciones
que enumeran limitativamente los signos o nedios materiales
que no pueden ger usados como marca y gue por lo misno no son
susceptibles de registrarse, ejemplo: las Leyes de Costa
Rica, Nicaragua y Estados Unidos.

¢} El tercero, se da en las legislacio~
nes en gue se especifica sinultaneancnte cuales son los
signos o medios nateriales que pueden ser registrados como
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marca Y cuales son los gque no pueden serlo, ejemplo: las
Leyes de Colombia y Brasil. (1)

Nuestra Ley, por un lado en su articulo
89, se acoge al sistema de eleccién libre al establecer
cuales son los signos, denoninaciones o formas
tridimensionales que pueden constituir una marca y por otro
lado sigue el sistema de eleccién restringida, pues en su
articulo $0, enumera en sus XVII fracciones, cuales son los
signos o medios mnateriales que no pueden ser registrables

como marca.

Ahora bien debemos decir que 1la marca
debe consistir en un signo denominativo o grafics, en una
forma tridimensional o cualquier otro medio material
suficientemente distintivo, ya que la Ley no dispone de
manera alguna que puedan ser registrados como marca los
elementos inmateriales como pudieran ser los sonidos o
grabaciones fonéticas; por lo que se puede advertir cue se
refiere a la denominaciones, signos © mnedios materiales
suficientemente distintivos que puedan ser advertidos por

cualquiera para poderlos comparar con otros.

Para poder determinar en nuestro sistema
juridico <cuales son los signos © nmedios materiales
susceptibles de constituir un registro wmarcario, se debe
atender al examen e interpretacidn 2c 1o dispuesto por la
Ley, en especial al contenide de sus articuloes 89 y 90 en sus
diversas fracciones, por lo que se pueden sefalar como signos
aptos para ser registrados como marca, los siguientes:

{1) LINARES y Urcuyo Max R., "Las Marcas no Reglistrables”,
Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artisti-
ca, Afo XII, enero-diciembre, Meéexico, 1974, nimeros 23
Yy 24, pag. 220.
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3.1.1. Bignes Nominales o Verbales.

Son aquellas gue tienen o no  una
significacion propia y que atraen a la vez, por un lado los
ojos del publico consumidor porque ellas se escriben y por
otro, sus oidos, porque dicha marcas se pronuncian, dentro de
las gque encuentran las siguientes:

3.1.1.1, Bl noabdbre civil y comercial.

Pueden formarse las marcas con el nombre
propio de una persona, siempre y cuando no exista un homénimo
ya registrado como marca (art. 89, frac., IV).

1o anterior se da porque puede suceder el
caso de gque el solo nombre de pila o en su caso el apellido
de una perscna han alcanzado una gran notoriedad ne sole en
la industria o en el comercio, sino en otros dmbitos, su
homéninmo no podra ser enpleado come signe marcario por un
tercero, pues se aprovecharia el gran prestigio y renombre
gue han adquirido dichos signos de individualizacion, 1lo
mismo ocurriria si se tendiera a utilizarlos para ridiculizar
personas.

Por lo que hace al nombre comercial y
denominaciones o razones sociales, son registrables como
marca siempre y cuande no encuadren dentro de las
prohibiciones que al efecto sefala la Ley en su articulo 90
(art. 89, frac. II1).
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3.1.2.2. Los seuddnimos.

Siendo el seuddnime una =manifestaciodn
accesoria empleada voluntariamente por una persona, desempefia
una funcién similar a la del nombre y, consiguientemente como
en éste, el uso del seuddnimo tiene un doble limite: en
primer lugar, no puede consistir en la adopcidn de un nombre
patronimico de otra persona, y en segunda, tampoco puede
tomarse por seuddnimo el que con anterioridad ya se habia
adoptado por otra persona. Generalmente su uso se encuentra
mas difundido en el campo artistice (teatro, pintura,
literatura, etc.) en certamenes y concursos. (2}

Por lo que al iqual que el nombre civil
es protegido por la Ley, de Iigual manera se protege al
seuddnime, pues, en principlo cualguier persona tiene la
likertad de escoger como marca un nombre distinto al suyo y
asl +esconder su personalidad verdadera baje un nombre
ticticlio; pero cuando se trata de adoptar un seuddnimo ajeno,
en ese caso debe obtener el consentimiente del interesado, o
si ha fallecido, de sus ascendientes o descendientes en grado
mas proximo (art. 90, frac. XII).

3.2.1.3. Ios titulos de noble=a,

En México los titulos de nableza no
tienen ninguna validez (caso contraric a lo gue sucede en
Europa), y por lc tanto no tienen existencia legal, ya que
asi son considerados de manera categérica y expresa por

{2} SEMON Juan M., "El Derecho al Sauddnimo®, Edit. Tipo-
grdfica Argentina, Buenos Alres, 1946, pag. 38.
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nuestra constitucidn Politica al sefalar en su articulo 12 lo
siguiente:

"Articule 12.- En los Estados Unides
Mexicanos no se concederan titulos de nobleza, ni
prerrogativas y honores hereditarios, ni se dara efecto
alguno a los otorgados por cualquier otro pais." (3)

En virtud de lo anterior y de que la ley
no puede contraponerse al Ordenamiento Constituciocnal, es por
1o que no se prchibe su usSo coro marca por un tercero, aun
cuande faltare el consentimiento de quienes los ostenten. Lo
sefialade anteriormente también resulta aplicable a les
escudos de armas, sellos heraldicos y emblemas con elles
relacionados, y sus denominaciones.
3.1.1.4. Los nombres geogréficos.

Para que el nombre geografico se
considere registrable como marca, es preciso que el nombre no
sea evocative o indicativo del lugar de procedencia de 1los
respectivos productos o servicios; asi como el que puedan
originar confusién o error en cuanto a la mencionada
procedencia. Esto mismo es aplicable para los adjetivos
gentilicios que denotan la gente, nacién o patria de las

personas.

Pero cuando la circunscripcién territo-
rial a la gue se alude en el nombre geografico, es un lugar
renombrado por la fabricacién o produccion de ciertos

(3) Constitucidén Politica de los Estados Unidos Mexicanos,
Ed., edit. Porrua, S.A., México, 1991, pag. 15.
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articulos o servicios a que se trate de aplicar la narca,
entonces ésta no puede ser registrada como tal.

Cabe indicar aqui, que el articulo 90 en
sus fracciones X y XI de la Ley, hace referencia a dos
conceptos diferentes que son: la indicacion de procédencia y
la denominacién de origen; definiendo a esta ultima como "el
nombre de una region geografica del pais que sirva para
designar un producto originario de la risma, y cuya calidad o
caracteristica se deban exclusivamente al medio geogrdfico,
comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos"
(art. 156). Senala la doctrina gue no hay gue confundir ambas
denoninaciones, pues existen entre las dos las siguientes
diferencias:

1.- No se hace uso de la indicaciodn de
procedencia como denominacién del producto, mientras que si
se hace de la denominaciodn de origen.

2.- La indicacién de procedencia se
aplica a todes y no importa qué productes de un lugar
geografico, mientras que la dehoninacion de origen se aplica
solamente a un tipo de producto, de calidad y caracteristicas
determinadas. La indicacién de procedencia no indica, por
consiguiente, wuna calidad y unas caracteristicas en el

producto.

3.- Mientras que la denominacién de
origen es un signo distintivo de los productos, la indicacioén
de procedencia no lo es.
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4.~ La denominacién de origen es una
modalidad de la propiedad industrial y la indicacién de
procedencia no lo es. (4}

Por ultimo, pueden también ser
susceptibles de ser registrados como marca los nombres de
lugares inconfundibles, requiriendo ademis el consentimiente
del propietario del lugar (art. 90, frac. XI).

3.1.1.5. Titulos de Obras Literarias, Axtisticas -]
clentificas.

Es permisible en México que se pueda
solicitar por un tercero el registro como marca del titulo de
una obra literaria, artistica o cientifica, asi como el
nombre o figura de personajes ficticios o simbdlicos, siempre
y cuando se obtenga el consentimiento de la persona gue posee
los derechos de autor sobre aquellos, cuando conforme a la
Ley Federal de Darechos de Autor, éste mantenga vigentes sus
derechos, asi como los personajes humanos de caracterizacicn
sl se cuenta con su conformidad (art. 90, frac. XIII).

3.1.1.6. Denominaciones (arbitrarias, de fantasia Yy
avocativas).,

Primeramente debenos indicar que se
entiende por denominacidn, y al respecto el Maestro César
sepulveda sefala que las denominaciones son todos aquellos
nombres de cosas reales, imaginarias, mitoldgicas, de astros,

(4) MASCARENAS Carlos E., "Las Denominaciones de Origen",
Revista de Derecho Mercantil, Veol. XVIII, num. 495,
Madrid, enero-febrero 1959, pags. 110 y 111.
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de animales, de vegetales, de la naturaleza, etc. {(5), por lo
que se puede considerar gque las denominaciones son las
constituidas por una o varias palabras que son producto de la
imaginacidn, que tienen como fuente de inspiracién el mismo
lenguaje corriente y que pueden tener un significado o
cardcter de éste cuando se forman de nanera fantasiosa,
arbitraria o caprichosa, escogida de manera libre por quien
pretende adoptarla como marca; ahora bien, las denominaciones
pueden ser de dos tipos:

1.- De fantasia o arbitrarias. Son
aguellas que no guardan relacién necesaria con los productos
o servicios o despiertan, por 1o nenos inmediatanente, la
idea de la mercancia o servicio al gque se aplican o tratan de
aplicarse. Estas son muy apropiadas para constitulr una marca
al ser lntegradas caprichosamente de letras, de palabras, o
de numeros, adquiriendo un caracter peculiar y propic que
carece de significado, inventadas generalmente por el titular
de la marca y permitidas por la Ley sin mas restriccicnes que
el respecto al derecho de tercero, y la prohibicion de
emplear denominaciones de uso comin, o menciones contrarias a
la moral, a las buenas costumbres o a las leyes prohibitivas.

2.- Las evocativas. Son aquellas gque
sugieren de un modo indirecto o mediatc la utilidad, calidad,
ventaja o naturaleza del producto o servicio que protegen.
Este tipo de marcas tienen un grado mininmo de fantasia y
entonces la narce corre el riesgo de parecer descriptiva
confarme al criterio estrictoc de la autoridad administrativa
y por lo nmismo no registrable y utilizable por toda persona.
Lo anterior en wvirtud del nimero limitado de elementos para

{5} SEPULVEDA César, "Bl 8istema Mexicano de Propiedad
Industrial*, 2Za. cd., Edit. Porrua, S.A., México, 1981,
pag. 117.
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componer las marcas evocativas, dando pie a que no se puedan
formar marcas absolutamente distintivas y en consecuencia no
admiten un examen demasiado riguroso de fondo (antes examen
de novedad), que practica dicha autoridad administrativa.

3.1.1.7. ¥imaros y Letras.

Pueden constituir una marca los numeros y
letras, siempre y cuando estén combinados o acomparnados de
elenentos tales como signos, disefios o denominaciones que les
den un caracter distintivo, o sea, no podran admitirse para
registro de marca los numeros y letras consideradas éstas en
forma aislada (art. 90, frac. V); otro recdo de conseguir
originalidad del registro wumarcario, es la conmbinacion o

agrupamiento de unos y otros.

3.1.2. 8ignos Pigurativos o Bmblematicos.

Por lo que respecta a estos signos, 1la
doctrina apunta gque los mismos estan destinados a atraer la
atencién del publico por medio del sentido de la wvista, y
éstos pueden estar constituidos por: enmblenas, etiguetas,
vifietas, retratos, fotografias, colores, mapas, envolturas,
formas del envase y del producto, escudos, banderas, signos y
punzones de control y garantia.

3.1.2.1. El emblema.
Las figura o imdgenes que representan el

emblema, correspondientes a cualguier ser, animado o ficticio
o cualquier simbolo come nedio de representacion grafica,
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empleado en la industria o el comercio para distinguir las
mercancias o servicios, pueden ser susceptibles de constituir
una marca. Dichas figuras o imdgenes también pueden ir
acompafiadas de uh nombre o leyenda, lo cual, en la practica
resulta aconsejable para evitar controversias sobre su
posible confusidn con otros emblemas.

3.1.2.2. Btiguetas.

En el wercado resulta wmwuy usual vy
frecuente que se utilicen etiguetas como wmarca para
distinquir productos o servicios, las cuales contribuyen
enormemente para la identificacién de éstos ultimos por el
publicoe y de manera mas eficaz resulta cuando se enplea
algupa combinacién de colores; lo gque coadyuva también para
evitar posibles confusiones. las etiguetas pueden ir
adheridas en el producto mismo o en su envoltura, imprimiendo
en éste una presentacion caracteristica.

3,1.2.3. La vifieta.

Se le ha dado el nombre de vineta a las
pequenas estampas, figuras pequefas, conjunto de figuras,
paisajes o dibujos grabados o impresos con elementos mas o
menos complejos Yy gque tienen un cardcter puramente
ornamental, las cuales pueden ser objeto de registro come
marca, haciendo la aclaracién de que la dimension, la forma
de la vifeta (cuadrada, rendonda, ovalada, etec.), que no
presenten caracteristicas particulares no pueden ser objeto

de monopolio.
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3.1.2.4. Los retratos y fotografias,

La Ley considera gque los retratos pueden
constituir uma marca y pueden emplearse como tales por un
tercero, con tal gue éste ultimo obtenga la autorizacidn del
interesado o, si ha fallecido, de su cényuge, o sus parientes
mas proximos (art. 90, frac. XII).

Respecto a las fotografias la 1ley es
omisa en cuanto a su proteccion, perc relacionando les
articulos 8%, fraccién I y 90, fraccidén XII de dicho
ordenamiento, si es factible gue pucdan registrarse como
signos marcarios y que puedan ser utilizadas por un tercero
s8] éste obtiene la autorizacidén de su autor o de las personas
sefialadas anteriormente, si aquél ha fallecido.

3.3.2.5. Los Colores.

El color puede validamente constituir una
marca, perc no en forma aislada, debe ser usade en
combinacién o acompanado de elementos tales como signos,
disefios o denominaciones que les den un cardcter distintive
{art. 20, frac. V).

3.1.2.6. Los Mapas.

Los mapas por si solos no pueden
constituir signos marcarios, sino gque sclo podrdn usarse coro
elemento adicional de 1las marcas, si ne indican la
procedencia de los productos o servicios y puedan originar
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confusisén o0 error en cuanto a su procedencia (art. 90,
frac. X).

3.1.2.7. VYorma Tridimensional (forma dal envase o dal
producto).

Las formas tridimensionales que estan
constituidas por los recipientes o envases que contienen los
productos pueden constituir vdlidamente una marca cuando se
les presente con una configuracién especial u original,
fdcllmente distinguible entre el publico, respecto al género
de mercancias a que se pretenda aplicar, o sea gue el diseno
del recipiente o envoltura no presente una configuracién que
sea del donminio publice o que se haya hecho de uso comun,
sino que sea nueva y original dentro de una determinada
industria.

Asi también la forma del producto o del
servicio pueden ser registrados y usados como marca, con tal
gque no sea la forma usual y corriente de los productos o
mercancias, o la impuesta por la naturaleza misma de 1los
referidos productos o servicios o por su funcidn industrial
(arts. 83, fraccidén II y 90, fraccidn III).

Por 1o que resulta necesario que el
caracter distintivo del objeto para que pueda ser registrado
como marca, no sea, conforme a un producto o servicio
anterior, ccnexo con la utilidad del producto o servicio y
por consiguiente que la forma tridimensicnal no sea esencial
del producto o servicio, ni necesaria, ni funcional y ni
siquiera la forma simplemente ornamental con finalidad sélo
de orden estético, la cual es patentable conoc modelo
ornamental y no como marca de empresa. Y por consiguiente es
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necesaric gue la forma sea arbitraria y de fantasia, gue no
acarree una particular utilidad intrinseca, ni exterior al
producto, y gque la funcién distintiva prevalezca sobre
aguella funcional u ornamental. (6)

3.1.2.8., Escudos, Banderaa y Emblemas de cualquier Paig,
Estado, Municipio o Divisiones pPoliticas similares.

En nuestre pais, pueden vilidamente
aceptarse como marca los escudos, banderas y emblemas de
cualquier pais, Estado o Municipio o Divisiones Politicas
similares si existe autorizacidn del interesado para esos
efectos (art. 90, frac, VII).

No obstante e anterior, por lo que
respecta a nuestros simbolos nacionales, para efecto del
registro en comento, debemos atender a lo dispuesto por 1la
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional que
dispone la imposibilidad de gque el Escudo Nacional sea objeto
de un uso particular, comercial o industrial, o con fines de
lucro ya gque su uso tiene un caracter estrictamente oficial
(arts. 6o0. Yy 56); de este mismo cardcter se encuentra2
revestido el uso de la Banderz MNacional, aunque la misma
puede s&r objeto de comercioc come mercancia {art. 33), no asi

comoe signo marcario. (7)

(6} HAVA lNegrete Justo, “parechc de las Marcasg", Edit.
Parrvia, S§.A., México, 1985, pdg. 446.

{7) Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional,
publicada en el Diario Oficial de la Federacidn de 8 de
febrero de 1984, pags. 3, 17 y 22.
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3.1.2.9. Bignos o punxones de control y garantia adoptados
por un Estado.

Existen ciertos signos o punzones que
tienen un cardcter oficlal, pues su enisién se encuentra
reservada al Estado, los cuales tienen como finalidad ultima
el garantizar la identidad y legitimidad de las cosas o
productos a que se aplican, y pueden ser susceptibles de
reglstro como marca por un tercero con la autorizacién de la
autoridad competente,

3.1.3. Bignos Mixtos o Complejos.

Los signos mixtos o complejos, como su
nismo nombre lo indica son aquellos gue estdn formados por la
combinacidn tanto de signos nominales come de figurativos,
los cuales pueden ser susceptibles de registrarse como marca,
siempre gue sean suficientemente distintives de los productos
o servicios a los que se aplican o tratan de aplicar y
ademds, que sean licitos,

Este tipo de marcas es la mas frecuente y
recomendable, toda vez que se prestan menos a la confusion
que puede haber entre la multitud de marcas existentes en el
mercado, generalmente se acude a la mencion escrita que puede
ser la explicacién del emblema, figura o logotipo, o adicién
a éstas, todo esto con la finalidad de evitar la semejanza en
grado de confusién con otras marcas o que no suceda esta
cuestidén con sus posibles competidores.
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3.2. ELEMENTOS QUE NO PUBRDEN SER SUSCEPTIBLES DE CONSTITUIR
UNA MARCA.

Puede ocurrir que una persona, sea fisica
© moral, esté usandc 0 quiera usar una marca para distinguir
o amparar los productes gque fabrica o los servicles gque
presta, Y quiera reservarse la exclusividad sobre dicho signo
marcario, y que con tal objeto, acuda ante la Secretaria a
solicitar el registro, sin poder obtenerlo porque el signo
elegido se encuentra en alguno de los supuestos contenplados
por la Ley como no registrables como marca.

Al respecto la Ley en su articulo 90, en
las XVII fracciones que contiene, consigna expresamente
aquellas denominaciones, signos y formas tridimensionales gque
no pueden ser registrables como marca. Tales prohibiciones
estdn constituidas unas veces por razones de orden publico,
otras por razones intrinsecas a la misma marca, otras por
razones de cortesia internacional, las demas para prevenir la
competencia desleal, y para proteger al publico consumidor
evitando su indebida explotacidn y por supuesto la confusién
que se presenta entre las marcas.

Por 1o que, a continuacién haremos un
somero estudio de las prohibiciones gue establece el articulo
90 de la Ley, atendiendo a determinados requisitos que 1los
signos distintivos necesariamente deben cumplir.

3,2,1. 8ignos no Registrables por Carencia de los Requisites
Bsenciales o de Existencia.

1.- La primera de las prohibiciones que
dispone la Ley en su articulo 90 se refiere a que no pueden
registrarse como marca todas aquellas denominaciones, figuras
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o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se
expresan de manera dinimica, aun cuando sean visibles, o sea,
todo aquelle gque se expresa de manera activa no es
susceptible de registrarse como marca sino gque debe ser
completamente estatico para que se acepte como marca; toda
vez que de aceptarse como marca se tendria una incertidumbre
sobre la marca real gque ampara los productos o servicios
determinados.

2.~ "Los nombres técnicos o de uso comin
de los productos o servicios que pretenden ampararse con la
marca, asl como aquelas palabras que, en el 1lenguaje
corriente o en las practicas comerciales, se hayan convertido
en la designacion usual o genérica de los mismos." (fraccioén
I1).

Sobre 1la primera parte de la fraccion
transcrita diremos que es enteramente axplicable, porque de
aceptarse como marcas equivaldria a constituir en favor de un
particular un monopolio sobre el lenguaje, gque es conmin a
todes y de libre uso, o sea, de concederse la exclusiva de
uso de una denominacién como lo podria ser television para
amparar televisiones, constituiria un monopelio del idioma
por el registrante, lo que traeria como consecuencia que
nadie mas podria utilizar dicho nombre para designar diche

articulo.

Asi también, se prohibe el registro de
aguellas denominaciones genéricas o usuales de los productos
o servicios, pues resultarian enteramente descriptivas y en
consecuencia carecerian de la capacidad o eficacia distintiva
en cuanto al principio de originalidad para constituir
validamente una marca, en virtud de que pertenecen al
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patrimonio 1lingiistico comin, toda vez que pueden ser
empleadas por cualquiera.

3.- "Las formas tridimensionales que sean
del dominio publico o ¢que se hayan hecho de uso comin y
aguellas gque carezcan de originalidad que 1las distinga
fadcilmente, asi como la forma usual y corriente de los
productos © la impuesta por su naturaleza o funcién
industrial." {fraccién I1II).

Hay formas <tridimensionales (envases,
recipientes, forma del producto, etc.), gue por su falta de
elementos caracteristicos no son distintivas, come por
ejemplo: el envase de sidral mundet, y por tanto, los
productos en ellos envasados, requieren de una marca que los
diferencie de otros productos anadlogos puestc que el
continente no es distintivo. En cambio, hay otros envases
(primordialmente en el ramo de la perfumeria), que por su
originalidad son registrables como marca, independientemente
de otro signo nominativo qQue se adhiera para diferenciarlos
de otros y evitar posibles confusiones por parte del publico

consumidor.

Por lo que no podra registrarse como
marca la forma tridimensional de un producto o servicio que
siendo la necesaria por no ser lo suficlientemente
caracteristica u original no se distinga notablemente de las
formas empleadas para los mismos o similares productos o
sexrvicios.

4.~ "Las denominacicnes, figuras o formas
tridimensionales que, considerando el conjunte de sus
caracteristicas, sean descriptivas de los productocs o
servicios gQue traten de protegerse come marca. Asi también
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quedan ‘incluidas en este supuesto las palabras descriptivas,
o indicativas de la especie, calidad, cantidad, destino,
valor, 1lugar de origen de los productos o la época de
produccién (fraccién 1V).

Al respecto debemos decir que las marcas
descriptivas son aquellas consistentes en la definicion del
producto o servicio a que se aplican o tratan de aplicar, o
evocan la idea de los nismos, sea porque el vocablo ¢ frase
guardan relacion directa e inmediata con la naturaleza del
articulo o servicio, con su composicién fisica o quimica, con
sus propiedades; bien porque expresa el tipo, peso, nedida,
calidad, cantidad, valor, presentacion, época de elaboracién,
funcién o destino del producto o servicio, por ejenmplo:
utilizar 1la denominacion vaca para distinguir productoes
ldcteos, una pera © manzana para distinguir conservas de
frutas, maquina de escribir para amparar estos articulos,
etc.

Por lo que, como llega a suceder con las
denozinaciones de uso comun o genéricas, no se puede aceptar
para registrarse como marca a los vocablos o locuciones
descriptivos, en virtud de que todos los productos o
servicios que tienen determinadas caracteristicas,
propiedades, funciones, destino, etc., pueden ser
individualizados del mismo modo ampardandose con la misma
denominacisén, lo cual resultaria incorrecto para ser
utilizados como marca, toda vez que son descriptivos y es de
inferirse que si se llegase a otorgar su registro como marca
constituiria un monopolio del idioma por una sola persona.

5.- "Las letras, los numeros o los

colores aislados, a menos que estén combinados o acompafiados
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les den un caracter distintivo (fraccién VIj.

La prohibicién de no registrar aisiada-
mente las letras, nimeros y colores se establece en atenciodn
a que, dichos simbolos considerados aisladamente son relati-
vamente pocos y cualquier persona tiene necesidad de usarlos,
o sea, estdn dentro del anbito del dominio publico, por 1lo
que no son susceptibles de monopolio alguno por razones de
orden publico, También obedeace a gque realmente no son
distintivos, en especial si se toma en consideracién que el
publice consumidor es distraido por naturaleza y habria
infinidad de semejanzas en grado de confusién si se otorgara
su registro en forma aislada.

3.2.2. Bignos no registrables por ser ilicitos.

Las denominaciones o Eignos comprendidoes
en este apartado son aquellos que atacan al derecho ajeno y
gue por tanto no puede permitirse que sean registrados como
marca, en vista precisamente, del respeto gue merecen los
derechos privados que toda persona tiene sobre su nombre,
firma, iniciales, seudénimo, sello, retrato, etc., o sobre
sus intereses intelectuales, obras literarias, o sobre el
nombre deogréfico de su propiedad.

Ademas de salvaguardar ese interés
particular, la ZLey, también tutela un interés publico que
atafie al acataniento de normas prohibitivas expresamente
consignadas por las leyes, cono pudiera ser el no permitir el
registro de una denominacién o signo como marca configurada
con armas, escudos, emblemas nacionales o extranjeros; o con
norbres y figuras contrarios a la moral o en razon del orden
piblico, no son susceptibles de Registro:
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1.~ *lLas que reproduzcan o imiten sin
autorizacion escudos, banderas o emblemas de cualquier pais,
asli como las dencminaciones y siglas de organizaciones
internacionales, gubernamentales, intergubernamentales, no
gubernamentales o de cualquier otra organizacién reconocida
oficialmente; asi como la designacién verbal de los mismos."
(fraccion vII).

2.~ "Las que reproduzcan o imiten signos
o sellos oficiales de control y garantia adoptados por un
Estade, sin autorizacién de la autoridad competente, o©
monedas, billetes de kanco, monedas conmemorativas o
cualquier medic oficial de pago nacicnal o extranjero.®
(fraccion VIII).

3.~ "lLas que reproduzcan o imiten los
nombres o la representacidon griafica de condecoraciones,
medallas, u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias,
congresos, eventos culturales o deportivos, reconccidos

oficialmente." (fraccién IX).

4.- "lLos nombres, seuddénimos, firmas y
retratos de personas, sin consentimiento de los interesados
o, si han fallecido, de su cényuge, parientes consanguineos
en grade nas proximo o parientes por adopeién.' (fraccion
X1I).

S.- "Los Titulos de obras literarias,
artisticas o cilentificas y los perscnajes ficticies o
simbélicoes, salvo con el consentimiento de su autor, cuando,
conforme a la ley de la materia, éste mantenga vigente sus
derechos; asi como los personajes humanos de caracterizacion,
si no se cuenta con su conformidad." (fraccion XIII).
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6.- "La traduccidén a otros idiomas, 1la
variacién ortografica caprichosa o la construccién artificial
de palabras no registrables," (fraccion VI).

3.2.3. Bignos no Registrables por Engafosos,

Las denominacicnes, figuras o formas
tridimensionales gue a continuacicn se van a estudiar no son
registrables como marca en virtud de faltarles unc de los
requisitos esenciales de la marca, que es el principio de
veracidad, toda vez que podrian provecar confusidén, ya sea
entre el publico consumidor o el solicitante de servicios; o
bien, constituyen un engafc a les mismos en cuanto al origen,
procedencia, propiedades, caracteristicas o condiciones
especiales de los productos o servicios, o de cualgquier medo
tiendan a tratar de engafar o a inducir a error al publico
consunidor.

1.- No se pueden registrar como marca:®
“Ias denominaciones geogridficas, proplas o comunes, y los
mapas, asi como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuande
indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan
originar confusién o error en cuanto a su procedencia."

(fraccisén X).

Lo anterior es entendible toda vez que de
concederse su registro como marca, el publice tal vez podria
confundirse en cuanto a la calidad, origen o procedencia de
las mercaderias o servicios gque portan un nombre geografico,
un gentilicio o adjetivo como signo distintivo, sobre todo,
cuande el 1lugar geogrdfico coincide con una calidad o una

disposicidn especial de la mercaderia.
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Asi también se dispone que los mapas no
podrdn ser registrables para constituir una marca, en primera
porque no son lo suficientemente distintivos comc elementos
para constituir signos marcarios, y en segunda porgue pueden
llevar a confusién en cuanto a la procedencia 'de los
productos © servicios que solicita el ptiblico consumidor,

2.- "Las denominaciones de poblaciones o
lugares que se caractericen por la fabricaciéon de ciertos
productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares
de propiedad particular, cuando sean especiales e
inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario."
(fraccidn XI).

Este impedimento para registro de
denominaciones de poblaciones ¢ lugares gque se caractericen
por la fabrjcacién de clertes productos, para amparar
precisamente esos articulos, tiene por un lado intima
relacién con lo que se refiere a las llamadas denominaciones
de origen (analizadas anteriormente), y por el otro se busca
evitar que los nombres de ciertos productos que tienen
caracteristicas especiales y que son elaboradcs en
determinadas poblacicnes (por ejemplo: vinos, licores,
quesos, etc.), no sean apropiades por cualquiera, porque no
tienen derecho a ello, obtenlendo con la explotacidn del
nombre del pueblo o regién un lucre indebido, en virtud
precisamente del buen prestigio de ha logrado penetrar en el
comercio la auténtica marca.

3.- Tampoco son admisibles para registro
"las denoninaciones, fliguras o formas tridimensionales,
susceptibles de engafar al publico o inducir a error,
entendiéndose por tales las que constituyan falsas
indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de
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los productos © servicios que pretenda amparar." ({fraccidn
XIV).

Lo anterior es dable en virtud de gue se
haria creer a los consumidores en la existencia de cualidades
de que el producto o servicio adolecen, y esto seria nocive
para el interés publico y contrario a los usos honestos en
materia industrial o comercial. Por lo que se puede decir que
esta prohibicidén obedece a un principic de ética comercial y
a la tutela del interés general, ya que en lugar de ser un
medic de atraer a los consusidores y formar una clientela se
convierte su uso en un instrumento de engafio.

4.- Asi también no son registrables como
marca "las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
iguales o semejantes a una marca que la Secretarfa estime
notoriamente conocida en México para ser aplicadas a
cualquier producto o servicio" (fraccidn XV).

En este caso, la autoridad administrativa
puede determinar, a su arbitrio, que existe iqualdad o
semejanza a una mwarca notoriamente conocida con la que se
pretende registrar (ya sea porque las marcas notorias estan
asociadas a calidad excelente, a precio juste, a seriedad
continta del fabricante o prestador de servicios, etc.), y si
se otorgara el registreo de dicha marca igual o semejante se
podria pensar que los articulos o servicios que anpara,
provienen del mnismo fabricante o prestador de servicios
provecando la confusién entre el publico consumidor,
obteniendo en censecuencia un lucro indebido al aprovechar el
prestigio de otra marca en beneficio propio.

5.= Se prohibe igualmente el registro de
una marca que resulte ser idéntica o semejante en grado de
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confusién, a otra ya registrada y vigente, aplicada a 1los
mismos o similares productos o servicios (fraccidén XvVI).

Este supuesto se refiere especificamente
a la semejanza de marcas en grado de confusion, tema éste que
por tratarse del punto toral del presente trabajo sera
analizado en un capitulo por separado, por lo que unicamente
comentaremos de manera suscinta que la semejanza entre marcas
ha sido y es una fuente constante de diferencias de opinidn
para dilucidar una cuestién de esta indole, situacién que
también serd analizada mas adelante.

Cabe aclarar que a esta prohibicidn 1le
asiste una excepcién, cuando la solicitud de registro es
planteada por el mismo titular para aplicarla a productos o
servicios similares.

6.~  la ultima  prohibicidn que se
contempla en el articulo %0 de la Ley, se retiere a las
marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusiodn,
a un nombre comercial aplicadas a una empresa o un
establecimiente industrial, comercial o de servicios, cuyo
giro preponderante sea la elaboracién o wventa de los
productos © la prestacidén de los servicios que se pretendan
amparar con la marca y siempre que el nombre comercial haya
sido usado con anterioridad a la fecha de presentacién de la
solicitud de registro de la marca o la de uso declarado de la

misma (fraccioén XVII).

Este supuesto de la no registrabilidad de
una marca, no sefiala al efecto qué tiempo de anterioridad se
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necesita acreditar respecto al nombre comercial. Y al igual
que la fraccion anterior, se presenta una excepcion cuando la
solicitud de marca la presenta el usuario del nombre
comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que
haya sido publicado en la Gaceta, de lo que se puede deducir,
que aun y cuando existiera otrc nombre comercial semejante a
éste, si puede registrarse como marca, en virtud de que nada
se dice al respecto.

3.3. PROCEDIKIENTO PARA REGISBTRAR UNA MARCA.

Estipula la Ley que podran usar
libremente una marca los industriales, comerciantes o
prestadores de servicios, en la industria, en el comercioc o
en los servicios cue presten, pero el derecho a su uso
exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaria
(axrt. 87).

Ahora bien, el procedimiento para
registrar una marca se rige por lo dispuesto en la lLey y el
Reglamento, especificamente en sus articulos 113 a 127 y del
75 al 79, respectivamente.

3.3.1. Personalidad del dclicitante.

Primeramente debemos decir que la ley no
sefiala absolutamente nada sobre si los industriales,
comerciantes o prestadores de servicios, deberan acreditar
esa calidad para solicitar el registro comc marca de alguna
denominacién, signe o forma tridimensional, por ellos

propuestos a registro.
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Al respecto seflala 1la Ley que la
salicitud de registro de una marca podra ser formulada por el
proplo interesade, o en su caso, por conducto de pandatario,
en tal supuesto, la personalidad podra acreditarse con carta
poder sipple suscrita por el pandante ante dos testigos si
aquél es persona fisica (art. 181, fraccidon I). V

Cuando el solicitante sea una persona
moral mexicana, el mandatario acreditara su personalidad
exhibiendo 1la escritura puoblica o carta poder con
ratificacién de firmas ante notario en la gue consten la
legal existencia de ésta, y las facultades de quien le otorgd
dicho poder. Y en el caso de dque sea persona moral
extranjera, dicho poder deberda estar otorgado conforme a la
Legislacidén aplicable del lugar donde se otorgue o de acuerdo
a los tratados internacionales. Cuando en el poder se de fe
de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se
otorgue el poder, asi como el derecho del otorgante para
conferirlo, se presumira la validez del poder, salvo prueba
en contrarioc (art. 181, fracs. II y III}.

En cada expediente que se tramite debera
acreditarse la personalidad del solicitante o promovente; sin
embargo, bastard con una copia simple de la constancia del
registro, si el poder se encuentra inscrito en el Registro
General de Poderes establecido por la Secretaria (art. 181 in
fine).

3.3.2, Solicitud, datos y documentos que se deben anexar.
Por lo que hace al contenido y especifi-

caciones relativas a la solicitud de registro de una mnarca,
asi como de los documentos gue deben acompafiarse a la misma,



112

los mismos son regulados por los articulos 113 a 118 de ia
ley, vy el 6 y 75 a 78 del Reglamento.

3.2.2.1. Requisitos de la solicitud.

De acuerdo a lo que estipula i1a Ley y el
Reglamento, para el registro de una marca, asi como lo que
dispone al respecto la Autoridad Administrativa, tenenos io
siguiente:

Debera presentarse una solicitud en
original y tres coplas, redactadas en idioma espaRiol, cuyoc
formato 1o otorga gratuitamente la Autoridad Administrativa.
En dicha solicitud se deben indicar con claridad los datos
que continuacidén se indican:

1.~ Sehalar si es marca 1individual o
colectiva.

2.- El nombre del! o los solicitantes
copropietarios, en su caso, de la marca colectiva a
registrar, domiecilie y nacionalidad del solicitante o
solicitantes., Si se trata de un extranjerc residente en 1a
Repiblica, se ha de exhibir la documentacion gque acredite su
legal estancia en el pais.

J.- ¥Nombre y nacionalidad del apoderado
si lo hubiere y el domicilio para que reciba notificaciones.

4.- Tipo de mnarca, indiecando si es

nominativa, innonminada, mixta o tridirmensional.

5.- Indicar @l nombre correspondiente a
la marca o marca colectiva que se desea registrar, o la



mencién de que se trata de una marca constituida per figuras,
disefios o logotipos, sin palabras: en su caso si se desea
registrar la combinacién de palabras, figuras, disefies o
logotipos: y en su defecte, si se desean registrar los
signos, dibujos, disefios o logotipos, con o sin la
compbinacién de palabras, en tres dimensiones.

6.~ La fecha desde la cual se hubiese
estado usando la marca, la que no podra ser modificada
ulteriormente, o bien, en su lugar la declaracién de gue no
se ha usado todavia.

7.- Los productos o servicios a los que
se aplica o trata de aplicar la marca o marca colectiva,
especificandolos de una nanera concreta. Podran solicitarse
para todos los productos o servicios de una clase, mas ncs
podrian comprenderse en una sola solicitud productes o
servicios que pertenezcan a clases distintas.

La clasificacién de producteos y servicios
para el registro de las marcas se publica en la Gaceta, y al
efecto sec adopta la ultima edicion del Catdlogo de la
Clasificacidn Internacional de Productos o Servicios para el
Registro de las Marcas, aprobadas por la Organizacién Mundial
de la Propiedad Industrial. (8)

8.- Los datos del establecimiento, como
scn: Tipo (Industrial, Comercial o Serviclos), Ubicacién del

establecimiento donde se fabrica el products ¢ donde se

(8) Clasificacién de Productos y Servicios para el registro
de las Marcas y sus Reglas de Aplicacidn, Ed. secretaria
de Comercio y Fomento Industrial, Gaceta de Invenciones
y Marcas, cjemplar extraordinarie XV, México, Afo LX,
1989,
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presta el servicio., Si el solicitante es fabricante vy
coperciante a la vez deberd indicarlo expresamente.

9.- la indicacién de 1las leyendas o
figuras que conforme a la ley ne son reservables: por
ejemplo: Hecho en México, talla, ingrediente, contenido,
peso, Registro de Salud, R.F.C., NOM., etc.; igualmente, se
indicaran las palabras y/o figuras gque no se desean reservar,
de acuerdoc a la etiqueta que se adhiera a la sclicitud de
registro.

10.- En los casos en que se solicite o
reclame el reconocimiento de un derecho previamente adquiride
por un redistro de marca obtenido en otro pais, en fecha
anterior a la de presentacién de la sclicitud:; se senalara el
pais donde se obtuvo el registro; el niumero que le
corresponde Y la fecha en que fue concedido.

11.- Adherir 1la etiqueta del signo’
distintiva solicitado para su registro.

12.~ E1 1lugar y fecha, seguido de la
firma del solicitante o su apoderado; los cuatro tantos de
esta solicitud (original y tres copias) deberan ser firmados
con firma autografa.

3.3.2.2. Documsntos anexcs a la solicitud.
1.- Siete etiquetas en blanco y negro no

mayores de 10 x 10 cm., ni menores de 4 x 4 cn, (una de ellas
adherida a la solicitud), si no se reserva color.
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2.~ siete etiquetas en color no mayores
de 10 x 10 cm., ni menoras de ¢ x 4 com. (una de ellas
adherida a la solicitud), si se reserva color.

3.~ Siete etiquetas en tamafo 10 x 10
cm., del dibujo en perspectiva de la marca tridimensional que
se desea registrar (una de ellas adherida a la solicitud).

4.~ La lista de asociados y reglas para
el uso de la marca colectiva,

5.- Copias simples de la constancia del
Registro General de Poderes y una copia simple del documento
en que conste el poder o, en su defecto, el instrumento en
que se contengan las facultades del poderdante y del
mandatario, cuando se tramite por éste.

6.- Testimonio Notarial que compruebe la
existencia de la persona moral solicitante del registro, a
menos que se infiera del poder exhibido.

7.- Y en su caso, la autorizacidén de la
autoridad competente para reproducir o imitar los signos a
que hace mpencidén el articulo 90, fraccién VII (escudos,
banderas ¢ emblemas de cualguier pais, etc.); la del
propietario del lugar a gque se refiere la fracciom XI del
citado numeral, si este nombre forma la warcar o la
autorizacién gue el titular dc una marca extranjera coneceda a
su representante en México, para que éste la registre a su
propic nombre.

8.~ Comprobante de pago de derechos
correspondientes (art. 114}.
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3,3.3. El Examan de Forma.

Recibida la solicitud, la  Autoridad
Administrativa realizara un estudio minucioso, tanto de dicha
solicitud como de los documentos que se acompafan a la nisma,
analizando si coinciden entre si, y para cerciorarse de gque
los documentos y anexos estén completos, Yy si en general
satisfacen los requisitos que la Ley y el Reglamento disponen
para estos casos.

Si el resultado del examen fuese en el
sentido de que la solicitud o los documentos exhibidos no se
encontraren en regla, se le regueriri por escrito al
interesado para que subsane el error u omisidn en un plazo
que no excederid de dos meses. Transcurrido el plazo fijado
para la reposicién o para la debida integracién de los
documentos y no cubiertos los reguisitos pedidos, se
considerard abandonada la solicitud (arts. 119 y 120).

5i en el momento en que se presenté la
solicitud se satisface lo relative a la designacidén del
nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante, asl como i
sefalar a que clase de signos se refiere, asi también, los
productos o servicios a que se aplicard la marca o marca
colectjiva, y por ultimo, la exhibicion del comprobante de
pago de derechos, sera esa su fecha de presentacicn; de lo
contrario, se tendrda como tal el dia en que se cumpla, dentro
del plazo legal que se le haya concedido (art. 121).
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3.3.4. Bxamen de Pondo.

Una vez qgue la Autoridad ha realizado el
examen de forma y en el cual se cunmplieron con todos los
requisitos legales, se procede enseguida al examen de Fondo,
el cual consistird fundamentalmente en verificar, si el
signo, denominacién o forma tridimensional propueste a
registro comec marca, pudiera afectar un derecho adquiride, ©
sea, se realizard una comparacion entre la solicitada y todas
las marcas en esa nisma clase o de clases similares gque estén
vigentes o en tramite ante dicha autoridad administrativa.

Precisarente, es en este examen de fondo
(denominado anteriormente de novedad), donde en la practica
se presenta mayormente, la problematica de resolver si existe
semejanza entre dos marcas en grado de confusién, entre la
solicitada y otra registrada o en tramite, aplicada a les
mismos o similares productos o serviciocs, © en su defecto a
la semejanza referida anteriormente con un nombre comercial.

En esta etapa del. procedimiento
administrativo la Autoridad resuelve sobre la confusién de
las marcas en cuestion apoyandose, bien sea, en las escuetas
disposiciones legales relativas a dilucidar esta cuestién;
bien, basandose en criterios doctrinarios [}
b rudenciales, o bien resolviendo a su libre arbitrio,
fundandose en la facultad discrecional que la Ley le concede;
siendo que en 1la gran mnayoria de los casos se da cowmo
resultado inconformidades en contra de sus determinaciones
por parte de los interesados, situacion que analizaremos
brevemente en este apartado, Ya que mas adelante sera
analizade minuciosamente, por ser este punto el tenma
principal del presente trabajo.
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Al respecto s6lo diremos que el
examinador, para realizar el examen de forma en estudio,
tiene a su alcance para el susodicho examen los medios
materiales de 1la informdtic¢a, donde se tienen a las marcas
{denominaciones, flguras o formas tridimensionales) ordenadas
alfabéticamente y por clases a las cue pertenecen, dando cono
resultado que el examen a reializarse sea de una manera mas
rapida y eficiente, aunandose al hecho de que el referido
examinador cuenta con cierta experiencia al respecto,
resolviende en el momente oportuno si no se encontraron
anterioridades a la marca solicitada o inpugnada de nulidad,
o bien, si existe ofra u otras marcas iguales o senejantes ya
registradas o en tramite, aplicadas a los mismos o sinilares
productos o servicios, en grado tal que pudieran ser
susceptibles de crear confusidn entr: el publico consumidor.

S5i fuera el caso de que como resultado de
este examen se encontrare alguna o algunas anterioridades,
seqin los supuestos de las fraccidén XV, XVI y XVII del
articulc 90 de la lLey se suspenderd el tramite de registro y
se notificard por escrito al solicitante, indicandole la
anterioridad o anterioridades existentes que se encontraron
respecto a su marca solicitada, dandole un plazo de dos meses
para que manifieste lo que a su derecho convenga. Si el
interesado no contesta dentro del plazo concedido, se
considerard abandonada su solicitud; pero si se contesta
dentro del plaze concedido 1la Secretaria procederd a
continuar con el trdmite de la solicitud (art. 122}).

Indica la Ley gque si el interesadc al
contestar dentro del plaze concedido, modifica o sustituye la
marca, ésta se sujetard a un nuevo tramite, debiendo enterar
los derechos correspondientes a una nueva solicitud vy



119

satisfacer los requisitos inherentes a esa solicitud, esto
es, los requisitos de forma (art. 123).

Cuande el inpedimento se refiera a 1la
existencia de uno o varios registros de marcas idénticas o
similares en grado de confusidn, sobre los cuales exista o se
presente algun procedimiento de nulidad, caducidad o
cancelacidén, a peticidén de parte o de oficio, la Secretaria
suspenderd el trimite de la solicitud de registro hasta que
se resuelva el procedimiento que se trate (art. 124}.

3.3.5. Titulo de Ragistro de una Marca.

Una vez que se han efectuado los examenes
de forma y de fondo, Y satisfechos los requisitos legales y
reglamentarios exigidos, se requerird al solicitante el pago
de derechos por el registro de la marca y la expedicisn del
titulo. S§i no se llegasen a cubrir los derechos dentro del
plazo de dos meses, se tendra por abandonada la solicitud
(art, 125).

Cubiertos 1los derechos, la Secretaria
expedira un Titulo por cada marca, como constancia de su
reglstro, el cual ccmprenderd un eiemplar de la marca y en el

mismo se harad constar lo siguiente:
1.- Numero de Registro de la Marca:
2.- Signo distintivo de la marca,

mencionando si es nominativa, innominada o mixta y en su
caso, si es tridimensional:
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3.- leos productos o servicios a que se
aplicara la marca;

4.- El nombre y domicilio del titular;

5.~ La ubicacién del establecimiento en
su caso}

6.- Fecha de presentacién de 1la
solicitud; de prioridad reconocida y de primer uso, en su
caso; Yy de expedicién, y

7.~ Su vigencla (art. 126).

Cabe aclarar que la Ley dispone que la
marca deberd usarse en territorio nacional, tal y como fue
registrada o con modificaciones que no alteren sus
caracteristicas esenciales (art. 128).

3.4. VIGENCIA DE LAB MARCAS.

Los efectos del registro de una marca
tendran una vigencia de diez afos, contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud y podrd renovarse
indefinidamente por periodos de la misma duracidén (art., 95).

ta fecha de presentacion de la solicitud
sera aquella en la cual, una vez presentada la solicitud, se
satisfizo plenamente lo referente a la designacidon de los
datos del titular como son el nombre, domicilio y
nacionalidad; 1la designacién del signo distintivo de 1la
marca, mencionando si es nominativo, innominado o mixto y, en
su caso, si es tridimensional y 1la designacién de los
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productos o servicios a que se aplicard la marca, y por
ultimo, la exhibicién del comprobante de pago de darechos
correspondiente: de lo contraric, se tendrd como tal el dia
en que se cumpla, dentro del plazo legal, con diches
requisitos (art. 121).
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CAPITOLO 4.~ EL REGIBTRO DE DOS MARCAS BENEJANTES ER GRADO DE
CONFUSION,

4.1. DEFINICIONES.

Como ya se dijo anteriormente, en nuestro
sistema juri{dico no es permitide que se registre una marca
semejante en grado de confusidn a otra ya registrada y
vigente, aplicada a 1los mismes o sinilares productos o
servicios, y ya que el problema radica esencialmente en la
resalucion gue s2 emite sobre la similitud o diferencia que
existe entre las narcas en cuesticn, en seguida harermos un
breve andlisis de lo que se debe entender por la semejanza de
marcas en grado de confusion, iniciando primeramente con las
definiciones de los vacablos integrantes de esta cuestjon.

4.1.1. Dafinicidén de Semejanza.

El1 Diccionaric de la Lengua Espafiola en
una de sus acepciones define 1la palabra semejanza coro:
calidad de serejante. (1)

Y por semejante nes sefnala que se debe
entender: Que se semeja © Se parece a una cosa con sentido de
ponderacién // semejanza, imitacion. (2)

(1) Diccionario de 1la Lengua Espafola, Real Acadenia
Espafiola, ed. 20a., Edit. Espasa <Calpe, S.A., Madrid,
1984, pag. 1190.

(2} Iden., pidg. 1191.
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4.1.2. Definicidn de Confusidn.

Segun el Diccionario antes referido, el
vocablo confusion, entre otras significaclones seRala: la
accion y efecto de confundir, mezclar cosas diversas; barajar
confusamente cosas que estaban ordenadas // Falta de orden,
de concierto y de claridad. (3)

Y por la palabra confundir sefala que se
debe entender entre otras expresiones: Mezclar dos o mas
cosas diversas de modo que las partes de unas se incorporen
con las de las otras // Turbar de una manera que no acierte a
explicarse. (4)

4.1.3. La Confusién de Marcas.

De las definiciones anteriormente
referidas podemos llegar a determinar que la confusidén de
marcas se presenta cuando una persona al visualizar, ya sea
de una manera fisica o imaginaria un producto o un servicio,
los cuales ostenten una marca que le es conocida por
diferentes razones, se le dificulta o se le hace imposible
reconocer dicha marca en el mercado, o sea, de entre las
marcas de su competencia.

Lo anterior se da en virtud de 1la
existencia en el mercado de una marca identica o semejante en
grado de confusién, a la marca conocida, lo cual provoca
entre el publico duda sobre la procedencia, calidad y de
manera general con respecto a todas las cualidades que ha
logrado penetrar en el mercado, el producto o servicio o la

(3) Diccionario de la Lengua Espafiola, Ob. Cit., pag. 60
{4) Idenm.
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marca de su preferencia, lo que trae aparejado por un lado
una competencia desleal por la usurpacidén de los derechos de
uso exclusivo que tiene el titular de dicha marca, y por el
otro, el engafio de que es objeto el publico consumidor,
principalmente sobre la procedencia de la marca en cuestion.

4.2. TIPOB DE CONFUSION ENTRE LAS MARCAS.

De acuerdo con los motives y los eventos
en que pueden darse las confusiones entre dos marcas, se
contemplan nuperosas oportunidades, ya que ese hecho puede
ser efectuado tanto por 1la marca adoptada con el mayor
descuido, como por aquella donde se ha tenide la mas seria
intensién dolosa de aprovecharse de una marca prestigiada.

Asi, las confusicnes se pucden clasificar
en directas e indirectas, y para su presentacidén y una mayor
claridad del tema toral que nos ocupa en el presente trabajo,
desglosaremos cada una de ellas en sus partes integrantes,
dando una serie de ejemplos en cada case para su mejor
comprension.

4.2.1. Confusidén Directa.

Esta confusién emana de la similitud
entre las marcas; siendo que en la practica dicha semejanza
puede revestir diferentes grados, que pueden ir desde 1la
igualdad absoluta, hasta la provocada por la disposicion de
elementos integrantes del signo distintivo, que, si se
consideran de manera individual, pedrian ser distintivos. A
continuacidn se enumeran de manera enunciativa y no
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limitativa - las' causas que pueden motivar .una confusidn
directa.

4.2.1.1. Confusidn de danominaciones entre ai.

En virtud de que las narcas nominales o
constituidas por denonminaciones se pueden apreciar por medio
de los sentidos de la vista y del oido, las mismas pueden
presentar problemas para su registro debido a la similitud
que pueden acarrear con otra registrada coen antelacidn,
siendo las que a continuacidén se dan:

4.2.1.1.1. Confusidn por somejanza ortogréfica.

El  tipe de confusién por semejanza
ortografica entre las marcas nominales se produce por lo
general, entre vocablos que representan ideas afines o gque
estan escritas de una forma similar, donde resulta mas
probable una confusion cuando sdlo difieren en algunas letras
o también cuando la denominacién registrada estd constituida
de conjunto de palabras y la propuesta a registro tiene
inmersa la idea principal de aquélla o la mds comin. Asi
tenemos entre otras las siguientes denominaciones gue han

side declaradas senejantes:

Natura Naturista
Shamar Shallmar
Lindormin Lidermin
Chester Chesterton
Aspro Asprominal
Berkel Berkeley

Sabe Sabi
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Jose Jousse
Road Roadstar

Estos ejemplos deben ser tomados con
clertas reservas porgque en algunos casos existian disefos
complementarios que acentuaban o disminuian la posibilidad de
confusion.

4.2.1.1.2. confusidn por semejanza fonética.

En este caso la confusién se puede
presentar cuando la marca sujeta a examen de fondo se
pronuncia y tiene una gran similitud verbal con la marca
registrada, aun y cuando ortogriaficamente sean disimiles;
presentiandose esta confusién al solicitar verbalmente las
marcas, por ejemplo:

Sabe Sabi
Chanel Aschanell
Ultra Sheer Ultra 1000

Lindormin Lidermin

Solar Casolar
Cachorros Comunicachorros
ABDICK A~B=DICK
Halton Elton

4.2.1.1.3, Confusién por semejanza visual.

Este tipo de semejanza es originada por
la forma grafica que se dé a los caracteres con gque se
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estampa, independientemente de que también puede presentar
similitud ortogrifica o fonética.

Esta confusidn se presenta generalmente
entre palabras o coenjunto de palabras que tienen mas © menos
el mismo numero de letras, las cuales son escritas en
caracteres de fantasia o adornadas, siendo dicha similitud

apreciada en forma visual, asi como por ejemplo:

Lux Tex
Berkel Berkeley
Wilsonart Wilsdonar
Aurrera Ahorrara
Carnival carvidal
Araxes Aerflex
Rolex Solex

4.2.1.1.4. Confusién de daenominacionas por asociacién de
ideas.

Se presenta este tipo de confusion cuando
una cierta palabra representa un concepto y la propuesta a
registro despierta una idea afin con la otra, por lo que al
no fijarse detalladamente en sus diferencias se presta a una

confusidén, asi por ejemplo:

Dos martilles El martillero

Moon Drops Moon Shadow

Palace Fiesta Palace

La Mansioén La Mansién del Prado

Summersport Wintersport
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4.2.1.2. Confusién entre denominaciones y dibujos,

Se puede dar el caso que el dibujo
propuesto a registro sea la representacion grafica de un
concepto o idea, trayendo como consecuencia gue se confunda
con la palabra que designe la misma idea. Por ejemplo: 1la
palabra pantera con la figura de una pantera:; la palabra
campana con la figqura que la represente; el vocablo alfil
negro con una figura que lo encarne, etc. No cabiendo duda
que, productos o servicios iguales o similares, amparados con
marcas como las gue anteriormente se refirieron, podrian ser
confundidos por el ©publico consumidor al cual fueran
dirigidos,

4.2.1.3. Confusidén entre dAibujos.

Este tipo de confusién es apreciable
Unicamente de manera visual, por lo gque las semejanzas o
diferencias que existen entre dos marcas en conflicto se
presentan sélo en las marcas emblematicas.

4.2.1.3.1. Confusién por 1la reproduccién del elemento
principal.

Para la exposicién de este caso de
confusion, cabe hacer 1la aclaracién de que no resulta
indispensable para considerar que dos marcas sean semejantes
en grado de confusién, el hecho de que fatalmente todos los
elementos constitutivos sean similares o idénticos, sino
basta que el elemento principal que conforma a las mismas,
pueda originar una contusion entre ambos signos distintivos.
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De ahi que se de una confusién por 1la reproduccicon del
elemento importante o preferente.

Esta situacidén se da por ejemplo: cuando
existen dos marcas que aun y cuando soh netamente distintas,
presentan como rasgo caracteristico o principal en su parte
central una paloma en vuelo, lo cual puede crear entre el
puiblico la falsa idea de que son las mismas, no siendo ébice
2 lo anterior el hecho de gue una de dichas marcas presente
en el pico una ramita de trigo, situacién que no acarrearia
mayor o menor diferencia para creer gue se trata de la misma
marca.

4.2.1.3.2. confusion por la Deformacidn de elementos,

Se presenta esta confusién cuando una
marca representa graficamente a un determinado animal o cosa
y otra persona presenta una marca para su registro donde ha
deformado dicho animal u  objeto, respacto de sus
proporciones, dimensiones o ubicacién de sus elementos,
presentando una semejanza en grado de confusién. Asi por
ejemplo: puede suceder gque una de las marcas consista
esenclalmente en la representacisn grafica de una maquina de
escribir de modelo antiguo y la otra marca represente a otra

mdquina de escribir mcderna.

4.2.1.3.3 Cconfusién de dibujos por similitud de conjuntos.

Se da el caseo de gue pnuchas marcas
resultan caracteristicas, no por sus elementos aisladamente
considerados, ni por una denoninacion, ni por un elemento
principal, sino que lo que las caracteriza es precisamente su
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impresidén en conjunto. La confusidén con otras marcas, que
estén en andlogas condicicnes puede nacer de la disposicién
de esos elementos, aungue, individualmente sean distintas.

Asi por ejemplo: se puede dar el caso de
que una marca registrada represente en perspectiva, en el
flanco derecho de 1la etiqueta, un barco moderno que va
navegandoe mar adentro y al fondo se aprecie el sol
poniéndose, y por otra parte la marca propuesta a registro
consista en la representacidn de un barco velero visto por su
costado izquierde, el cual navega con una trayectoria mar
adentro y al fondo se presenta también al sol; pero éste esta
casi a punto de desaparecer en el horizonte,
independientemente de las denominaciones gque ambas marcas
pudieran tener, lo cual acarrearia una confusion entre el
publico consumidor no afecto a examinar los dectalles de las
marcas de los preductos o serviclios que solicita.

4.2.1.4 Confusién entre colores.

Ya que las marcas pueden estar
constituidas por la representacion grafica de elementos,
figuras, dibujos, etc. en color o la combinacidn de los
mismos, también se puede presentar confusion entre dos marcas
similares por la disposicién o colerido de las marcas en
conflicto.

4.2.1.4.1 confuaién por similitud de colorido.
Se puede dar una confusidén de marcas

cuando éstas estan constituidas por franjas, dibujos
simétricos o por combinacién de colores, proviniendo dicha
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confusién por la semejanza de los colores que las integran;
asi por ejemplo: puede una marca estar constituidas por una
franja gris oxford y otra vino, y podria confundirse con otra
constituida por una franja negra y una franja roja, dandose
precisamente esta confusién por la variedad de tonalidades
que puede presentar un color determinado.

4.2.1.4.2 Confusidén por similitud de 1la disposicién de
colores.

Cuando dos dibujos que resultan
completamente distintos entre si, pueden 1llegar a ser
confundibles si se les aplica una serie de colores dispuestos
en forma similar, ya gque la impresion que a primera vista
pueden producir los dibujos o denominaciones pueden
desaparecer para ser substituida por la impresién provocada
per los colores que ambas marcas ostentan.

Si de por si, puede existir confusion
entre dibujos o etiquetas semejantes, mas aun habria una
confusién mayor dependiendo del andlogeo colorido que ostenten
entre si.

4.2.1.5. Confusion con las formas tridimenslonales.

En este punto se tratara lo referente a
la confusién que se puede presentar entre las formas
tridimensionales entre si o en relacién con disefios o

denominaciones que representen una forma material.
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€.2.1.5,1, Confusién por senajanza de formas
tridimensionales.

Lo expuesto anteriormente en relacion a
la confusién de las marcas constituidas por dibujes es
aplicable a las marcas constituidas por formas
tridimensionales, esto es, entre modelos, envases, sellos,
relieves, grabados, etc., esto en virtud de la similitud de
forma que presenten.

4.2.1.5.2. Confusidn entre formas y disefios.

Una marca que este constituida por un
envase en forma de pirimide puede llegar a confundirse con
otra marca que este constituida por el disefo o figura de una
piradmide, toda vez que el publico consunidor generalmente
solicita las marcas que desea adquirir llamandolos por sus
posibles dencminaciones: siendo por tanto, igual para el
publicoe llamar al dibujo y envase referidos como marca
pirdmide.

4.2.1.5.3. Confusidn entre dencminaciones y formas.

En este supuesto se pueden presentar
también confusiones por las mismas razones que se adujeron en
el punto que antecede, por lo que, la denominacién piramide
puede confundirse con una marca cconsistente en un envase que

represente a éste como una piramide.
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4.2.1.6. confusidn de productos y servicios.

Se llega a presentar confusidn entre dos
marcas cuando ambas amparan los mismos o similares productos
o servicios. :

Para determinar si existe confusién entre
los productos o servicios que amparan las marcas en cuestidn,
por ser los mismos, iguales o similares, se debe tomar en
cuenta que las marcas tienen en comin diferentes factores
como lo son:

1.~ Naturaleza, procedencia, uso,
propiedad y caracteristicas del producto o servicio.

2.~ Zona geogrdfica de venta o praestacién
de servicios y peculiaridades y necesidades de la misma, asi
como los canales de distribucién.

3.~ Nivel cultural y socio-econdmico del
piblico consumidor a quien estad dirigido el producto o
servicio,

Por lo que para determinar si existe
confusion entre productos o servicios determinados, para asi
poder resolver si puede haber confusidn entre las marcas en
conflicto, deben ser estudiados diferentes factores.

4.2.1.7. Confusion idecldgica.

Este tipo de confusidén se puede presentar
cuando el publico consumidor al hacer la comparacion de dos
marcas llega a creer gue son las mismas, en virtud de que
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presentan mentalmente en dicho puiblico una idea que relaciona
a ambas, ya sea por su clase, procedencia, caracteristicas,
uso, significado, destino o en general cualquier idea afin
que provoca una relacién mental involuntaria.

En este tipo de confusion el usurpador
pretende aprovecharse del pensamiento subconsciente del
publico consumidor o solicitante de servicios, ya que
pretende sacar provecho de una marca prestigiada al copiar
del signo precedente alguna idea que sin ser igual, produzca
en la mente del piublico un pensamiento involuntario en el
cual se relacionen las dos marcas, obteniendo asi un lucro
indebido.

4.2.2. Confusidn indirecta.

Se puede decir gque no solamente el
parecido de las marcas puede originar confusién entre 1los
productos o servicios, sino que puede ser ocasionada
indirectamente, esto es, por el nodo particular como se
presenta o se utiliza la marca.

La confusion indirecta reviste también
los mas variados aspectos pues el tamafno de las marcas en
proporciones considerables pueden presentar diforencias
rospecto de otras, pero en cambio, si su tamafno se reduce
llegan a ser semejantes.

otro caso de confusién indirecta podria
ser el que presentan ciertas marcas ya que al ser estampadas
sobre determinado material adquieren un parecido
extraordinario con otras y resultaria dificil distinguirlas,
o sea, dos marcas impresas en papel que resultan
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.inconfundibles podrian llegar a confundirse si son grabadas
en cuero, vidrio, etc., dependiendo también esto del tamano
en que se estén imprimiende dichas marcas.

4.3, Principios Fundamentales para Juzgar sobre la Semejanza
de Marcas.

Como ya se dijo anteriormente, la Ley es
omisa en establecer principios o reglas que deban observarse
para la apreciacién de la semejanza o parecido entre una
marca reglistrada con la usurpadora, y por lo tanto, esta
cuestion de hecho esta reservada al Juicio y criterio
subjetivo de la Autoridad Administrativa y en todo caso de la
competencia de los Tribunales Federales mediante el Juicio de
Amparo, en consecuencia, no es posible formular una regla que
permita establecer de una manera concreta y objetiva dicha
posibilidad de confusion.

No obstante lo anterior, la determinacion
acerca de si una marca imita a otra ya registrada, no puede
quedar en forma absoluta al libre arbitrio de la Autoridad
Administrativa o Judicial. La Doctrina, la Jurisprudencia y
las Leyes de la Materia (anteriores a la vigente Ley), han
elaborado un minimo de reglas que deben ser atendidas para
juzgar sobre la semejanza de marcas, ya sea para impedir su
registro, o para nulificar el vregistro indebidamente
otorgado, © bien, para considerar que con el empleo de una
marca no registrada, se infringen los derechos que se tienen
sobre la legitimamente registrada.

En este orden de ideas, a continuacidn
sefialaremos algunas de las reglas o principios adoptados por
la Doctrina que permiten apreciar sobre la semejanza de dos

narcas.
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4.3.1. La Semejanza hay que Apreciarla Considerando ia Marca
en su Conjunto.

Por lo general, es publico consumidor no
se detiene a analizar minuciosamente la marca del producto o
servicio que quiere, pues con un golpe de vista aprecia si es
la que solicita., Obra por la primera impresién y es el
aspecto general de la marca que se le ofrece, lo que provoca
dicha impresidn.

Asi{ también, dado que el publice es
distraido por naturaleza, pues al considerar u observar una
marca y si su aspecto no le produce una impresicdn distinta de
aguella que le interesa, puede llegar a confundirlas.

Es por lo anterior que "la marca debe
examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que
la misma se imprime en la mente del consumidor como un todo
dnico”. (5}

Es tan importante la primera impresidn o
movimiento visual efectuado por el publico consumidor, pues
sucede que dos marcas al ser examinadas con cuidado en sus
partes integrantes no contengan ningin detalle en comun y
que, sin ermkargo, ellas estan combinadas de tal manera gque
producen una confusidn en su conjunto, por su senblante
geperal, por la disposicién de sus signos, por los caracteres
tipogriaficos empleados, figuras cmblematicas diferentes, peroc
teniendo la misma actitud, por un encuadramiento de las
mismas dimensiones, hace que se presten a una similitud en
grado de confusidn.

{5) GIAMBROCONO Alfonso, citado por NAVA Negrete Justo, Ob.
Cit., pag. 172.
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No llega a ocurrir 1la confusién entre
dos marcas, aungue tengan varios signos comunes, cuando
existe una diferencia conmpletamente visible en cuanto a 1la
disposicion de los signos o elementos que las integran.

De lo anterior se deduce que la marca
debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las
diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o
detalles, considerados de mnanera aislada o separadamente,
sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen
global, para determinar sus elementos primordiales que le dan
su cardcter distintivo; todo ello debera efectuarse a la
primera impresién normal que proyecta la marca en su
conjunto, tal como la observa el consumidor destinataric de
la misma en la realidad.

4.3.2, B8e debe atender a las semejanzas y no a las
diferencias para determinar si hay imitacidn.

La similitud entre dos marcas no depende
de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes o de la semejante disposicién de
esos elementos. Por tanto el juzgador esta obligado a dar mas
atencién a los elementos de semejanza que a los de
diferenciacidn: a guiarse por las semejanzas que resultan del
conjunto de elementos que constituyen la marca y no por las
discrepancias que sus diversos detalles pudieran ofrecer

separadamente. (6)

(6) RANGEL Medina David, "Principies Fundamentales para
Juzgar la Imitacién de Marcas", Revista Mexicana de 1la
Propiedad Industrial y Artistica, julio-diciembre de
1966, pags. 165 y 166.
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En efecto, la similitud general entre dos
marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en
ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante
disposicion de esos elementos, pues en la mayoria de los
casos, el parecide entre dos marcas ho es obra de la
casualidad: es obra premeditada del competidor desleal que
trata de producir confusiones; pues se explica que ese
comerciante poco escrupuleso, buscando defensas contra la
accién del titular de la marca imitada, incluya en la suya
elementos distintos que le permitan afirmar que las marcas
son inconfundibles.

Por lo tanto, para establecer si existen
elementos de confusidn entre dos o mas marcas registradas o
cuyo registro se pretende, no debe apelarse primordialnente
al analisis de las diferencias gue entre una y otra existan,
ya que ello requiere de un elaborada operaciéen mental
subjetiva, que el publico consumidor que es el que puede ser
inducido a error, no esta en aptitud de hacer en cada caso,
sino que debe atenderse al analisis de las semejanzas que
facilmente pueden advertirse entre una y otra marca y gue son
las unicas susceptibles de provocar la confusién de dicho
publicoc consumidor.

4.3.3. La apreciacldén ds lzs =marczs debe rasultar de su
examen sucesivo y no dol simultineo.

Este principio quiere decir gque la
imitacion debe apreciarse por imposicién, esto es, viendo
alternativamente las marcas y no comparandolas una al lado de
la otra, para establecer su scmejanza de conjunto. Si las

colocamos una al lado de la otra, natural e instintivamente
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estableceremos comparaciones, procederemos a disecarlas, que
es, precisamente, lo que no se debe hacer. (7)

No se deben colocar las marcas una frente
de la otra para mas fAcilmente descubrir, mediante una
comparacion atenta, las diferencias de ambas, sino indagar si
entre ellas existen analogias tales que, colocadas
separadamente, puedan originar confusion.

Siendo el publico distraido por
naturaleza, si los elementos de una marca no le producen una
impresién netamente distinta de aqueélla que le interesa y de
la que s0lo conserva un recuerde en la memoria, puede
facilmente confundirlas, ya que por lo general no encontrara
la oportunidad de comparar objetivamente una marca con la
otra. En todo caso solo puede compararla con el recuerdo que
conserva de la otra.

Por lo mismo, se recomienda que quien
esta llamado a decidir si hay pesibilidad de confusién no
someta a las marcas en conflicto a un andlisis anatémico y
simultineo, sino que juzgue sobre la posibilidad de confusién
valorando las marcas a través del tiempo, por ser esto lo que
sucede en la practica, en gue &l piblico consumidor adquiere
el producto o servicio invitado por el recuerdo que conserva

del signo y no por virtud de valoraciones comparativas. (8)

(7) BREUER Moreno Pedro, "Tratado de Marcas de Fabrica y de
comercio", 2a. ed., Edit. Robis, Buenos Aires, 1946, pag.
353.

(8) BREUER Moreneo Pedro, Obh, Cit,, pdg, 353.
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4.3.4. Quien aprecie el parecido debe celocarse en el lugar
dal probable comprader Y tener en cuenta 1a
naturaleza del producto o sarvicilo.

Este principio se refiere a que debe
tomarse en cuenta que el publico consumidor no pone el mismo
grado de atencidn en la compra de todos los productos o en
los servicios que requiere, toda vez que algunos de estos,
por su elevado precio o por su destino, son exanminados
detenidamente antes de decidir la compra o utilizar el
servicio, por ejemplo: los automéviles, maquinaria agricola,
los aviones, 1los servicios de educacién, publicidad vy
negocios, etc,, en consecuencia el examen disninuye las
probabilidades de confusiaén.

Aunado a lo anterior tenemos también el
hecho de que deberd tomarse en cuenta el nivel de cultura del
consumidor y su atencién habitual, la cual en ocasiones sera
culdadosa y en otras ocasional y superficial en cuanto a la
marca elegida, en virtud de gue existen dos tipos de publico
consumidor: los despreocupados y los que prestan atencidén a
lo que compran, Y en este orden de ideas, su grado de
atencion difiere,

4.3.5. La confroantacién de las marcas en disputa debe ser
hecha precisamente entre ellas y no entre los
productos o saervicios.

Existe imitacidén cuande la marca puede
ser confundida con otra, no cuando un producto o un servicio
puede ser confundido con otros; en consecuencia, para juzgar
si hay imitacién o no, es preciso considerar unicamente las
marcas en cuesticdn, sin que sea pertinente negar la imitacion
por el hecho de que no exista posibilidad de confusion entre
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las mercancias o servicios, so pretexto que éstos presentan
caracteres exteriores que los diferencian.

Estos principios o reglas no deben
entenderse con extrema rigidez, sino que al respecto
predomina cierta flexibilidad en su aplicacion, de tal suerte
que el criterio subjetivo del examinador deba apegarse en
razonamientos o principlos légicos y a la Ley. (9)

4.4. LA FACULTAD DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD ADMINIBTRATIVA
PARA RESOLVER RESPECTO A LR SEMEJANZA DE MARCAS.

Como ya se dijo en miltiples ocasiones,
aun y cuando la Ley no da las bases para gue la autoridad
pueda determinar si una marca es parecida en grado de
confusidn a otra que ampare los mismos o similares productos
o servicios, esta cuestidén ha quedado al arbitric o criterio
subjetivo de dicha Autoridad, determinando ésta en qué casos
procede la negativa a registro o la nulidad del registro de
una marca o la declaratoria de infraccion o delite, y en
ultima instancia, cuando existe una controversia por los
criterios seguidos por 1la Autoridad, ha correspondido al
organo Jurisdiccional Federal tanto dirimir las
controversias, como establecer los principios que deben regir
en dichos casos.

En cste orden de ideas v para un mayor
esclarecimiento del asunto en cuestion, empezaremos senalando
al respecto que un Estado de Derecho como en el que vivimos,
se considera que las facultades de las autoridades

administrativas o funcionarios siempre deben estar previstas

(9) NAVA Negrete Justo, Ob., Cit., pag. 175.
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en la Ley, y aun cuando la facultad discrecional implica
diversas posibilidades dentro de cierta apreciacion, ello no
quiere decir que esté al margen de la Ley, pues precisamente
son los ordenamientos juridicos los que dan base, contenido y
limites a la actuacion discrecional del organo
administrativo. (10}

Generalnente las leyes se encargan de
fijar los 1limites de la facultad discrecicnal, dentro de
minimos y mdximos que la propla Ley determina y, ademas, le
imprime una serie de mnodalidades come son: apreciar la
equidad, oportunidad, las razones técnicas, etc,, y en el
presente casco, la Ley de la materia, aun cuando ne es
abundante y ni siquiera especifica para reselver el problema
de dos marcas semejantes en grado de confusion, la Autoridad
se tiene que apegar a cuestiones de orden légico gque la misma
Ley implicitamente contempla en sus diversos preceptos.

En este orden de ideas tenemos gque el
criterio subjetivo de 1la Autoridad Administrativa, con
respecto a la semejanza de mnarcas, aungue tal semejanza
constituya un problema técnico y no juridico, debe descansar
en razonamientos logicos para que se considere
censtitucichalmente mnmotivade y tundado. S1 asi no fuera,
ocurriria que con el pretexto de aplicar dicho criterio
subjetivo, se dictarian resoluciones caprichosas con
vulneracién de nuestro sistema constitucional, que por cuanto
a potestad de las autoridades, sienta un régimen de

facultades expresas y limitadas.

(10)ACOSTA Romero Miguel, ‘''Teoria General del Derecho
Administrative", 8a. ed., Edit. Porrua, S.A., México,
1988, pdg. B844.
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Por lo gque, el wuso de la facultad
discrecional que la Ley concede a la Autoridad Administrativa
puede 3juzgarse en el juicio de amparo que interponga el
quejoso cuando sienta qua se ejercita dicha facultad en forma
arbitraria o caprichosa, cuando la resolucion emitida no se
funda y mpotiva debidamente sobre el caso concreto en
cuestion, o cuando esas circunstancias resultan alteradas, o
son erréneos o inexactos los hechos en que se pretende apoyar
la resolucién o cuando el razonamiento en que la misma se
apoya es contrario a las reglas de la légica.

Siendo que el criterio que emite la
Autoridad Administrativa debe ser apoyado en razonamientos
légicos Y congruentes para que se considere
constitucionalmente fundada y motivada 1la resolucién que
emita, la Autoridad Judicial, bien puede respetar o apoyarse
en dicho criterio, y mas aun, no debe sustituirse a dicha
Autoridad en el uso de la facultad de apreciar la semejanza
en grado de confusién, si la facultad se hubiera realizado de
una panera logica y congruente sobre el caso concreto en

cuestion.

En apoyc de lo anterior expuesto resultan
aplicables los criterios que al respecte han sido emitidos
por los Tribunales Colegiados de <Circuito en Materia
Administrativa, mismos que a continuacién transcribiremcs
para tener una idea mas clara de lo expuesto:

FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIOKR
DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE
AMPARO. El uso del arbitrio o de la
facultad discrecional que se concede a la
autoridad administrativa puede censurarse
en el juicio de amparo cuando se ejercita
en forma arbitraria o caprichesa cuando
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la decision no inveoca las circunstancias
que concretanente se refieren al caso
discutido, cuando éstas resultan
alteradas © son inexactos los hechos en
que se pretende apoyar la resolucién, o
cuandc el razonamiento en que la misma se
apoya es contrario a las reglas de la
légica.

Sexta Epoca, Tercera Parte:

Vol. IV, pdg. 120, A.R. 6489/55. Fabricas
de Papel de San Rafael y Anexas, S.A. 4
votos.

Vol,. VIII, Pag. 55, A.R. 3294/56.
Farmacéuticos Lakeside, S.A. 5 votos,

Vol. VII1I, Pag. 585, A.R. 4249/52.
Internacional de Comercio, S.A. 4 votos.
vol. XIX, Pag. 57, A.R. 4862/58. Adrian
Garcini Navarro. 4 votos.

Vol. XIX, Pig. 59, A.R. 136/57. Antonio
Mardegain Simeon, 4 votos.

Tesis Jurisprudencial 372, Tercera Parte
del Apéndice al Semanario Judicial de 1la
Federacidén, 1917-1985, Pag. 628.

TESIS RELACIQNADAS.

MARCAS INDUSTRIALES, ARBITRIO DE LA
SECRETARIA DE ECONOMIA EN EL REGISTRO DE.
No es absoluta ni omnimoda la facultad de
que goza la Secretaria de Economia para
decidir si conviene, o no, conceder el
registro de una marca semejante a otra
registrada, o aque invada el legitimo
campo de accidén de un nembre comercial
anteriormente en uso. Cuando una
autoridad tiene poder discrecional o
libertad de apreciacion, en el amparo se
debe respetar, por lo general, el
ejercicio de ese poder, salve que la
autoridad haya partido de datos irreales
o no comprobados, o que funde sus
conclusiones en argumentos contrarios a
las reglas de la ldgica o a las maximas
de la experiencia. De ordinario,
corresponde a la Secretaria de Economia
resolver acerca de la existencia o
inexistencia de imitacion entre dos

<%
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marcas, pero cuando 1la calificacién es
notoriamente inaceptable porgue los
hechos son de tal manera objetivos que no
pueden provocar duda racional alguna, es
posible censurarla en el Jjuicio de
amparo, ya que, de otro modeo, éste
quedaria suprimido en forma absoluta,
cualesquiera que fuesen las clrcunstan-
¢las en cada caso.

Sexta Epoca, Tercera Parte: Vol. IV, P&g.
176, A.R. 3167/56, Cia. Hulera Euskadi. 5
votos.

Ob. Cit., pag. 631.

MARCAS INDUSTRIALES, SEMEJANZA DE LAS. El
eriterio subjetive de las autoridades
administrativas correspondientes, con
respecto a la semejanza de marcas, aungue
tal semejanza constituya un problema
técnico y no juridico, debe descansar en
razonamientos logicos para que se
considere constitucionalmente motivado y
fundado. Si asi no fuera, ocurriria que
con el pretexto de aplicar dicho criterico
subjetivo, se dictarian resoluciones
caprichosas con vulneracidon de nuestro
sistema constitucional gque, por cuanto a
potestad de 1las autoridades, sienta un
régimen de facultades expresas b'd
limitadas.

Sexta Epoca, Tercera Parte: Vol. II, Pag.
80, A.R. 6189/56. Destileria Francesa, S.
de R.L. 5 votos.

Ob. Cit., pag. 632.

MARCAS NEGATIVA A SU REGISTRC. Si las
autoridades responsables, para negar el
registro de una marca de envase que
solicitd la quejosa, no se fundaron en
hechos concretos sino que solo
sostuvieron generalidades dogmiticas
vagas e imprecisas; y si tampoco se probd
en autos que la botella de gue se trata
fuera igual especificamente a alguna de
uso comuin en la actualidad o semejante a
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otra registrada con anterioridad, cabe
concluir que estuvo en lo justo el C.
Juez de Distrito, al sostener que no se
hizo por las responsables una apreciacién
legal y en conjunto de la wmarca en
cuestiodn.

Sexta Epoca, Tercera Parte: Vol. XLVI,
Pag. 73, A.R. 5B17/61. The Pyramyd Rubber
Company. Unanimidad de 4 votos.

Ob. Cit., pag. 633.

MARCAS, CONFUSICN ENTRE, REVISION DEL
ARBITRIO. Al examinar si dos marcas son o
no semejantes en grado de confusién, para
los cfectos del! articulo 105, fraccion
X1V, de la Ley de ia Propiedad
Industrial, el Jjuez de amparo debe
respetar el arbitric de las autoridades
administrativas competentes que resuelvan
esas cuestiones, cuande no llega a
conviccian nitida y clara en contrario, o
sea que en caso de encontrar opinable la
cuestién, debe negar el anparo que
solicite contra el uso de aquel arbitrio.

Amparo en Revisidn 487/74.- Henkel & Cie.
G.M.B.H.~- 22 de octubre de 1974.-
Unanimidad de votes.

Sostienen la nisma tesis:

Anparo en revisiodn 527/74.- Henkel & Cie.

G.M.8.H. - 29 de octubre de 1974.-
Unanimidad de votos.
Ampare en revision  541/76.- Medusa

Corporation.~- 16 de noviermbre de 1976.-
Unanimidad de votos.

ARNparo en revision 694/76.~ Avon
Products. Inc - 1lo. de marzo de 1977.-
Unanimidad de votos.

Anparo en revision 1004/78.-Chenise
Lacoste, 5.A, -28 de febrero de 1979.-
Unanimidad de votos.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores
de 1979, Tesis 18, pag. 45.
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MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION.
El Juez de amparo no debe sustituirse a
la autoridad administrativa en el uso de
la facultad de apreciar la semejanza, en
grado de confusidén, de las marcas, porque
la Ley concede esa facultad a la
autoridad administrativa. En el amparo
solanente puede estimarse ese acto de
apreciacién contra la ley, si la facultad

se hubiera ejercitado en forma
arbitraria, cambiando los hechos,
razonando contra la logica; o sea,

desbordando el arbitrio para convertirlo
en arbitrariedad.

Amparo en Revision 880/77.- Koyo Seiko,
C., LTb. =~ 10 de noviembre de 1977.-

Unanimidad de votos.- Ponente: Manuel
Castro Reyes.~ Secretario: Antonic Meza
Alarcon.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores
de 1977, Ttercera Parte, Segundo Tribunal,
tesis 38, pag. l36.

MARCAS, CRITERIO DE LA RESPONSABLE QUE
HACE SUYOC EL JUEZ DE DISTRITO PARA
DECLARAR LA SEMEJANZA DE LAS. Nada impide
al Juez de Distrito resolver, sobre la
semejanza o simnilitud en grado de
confusién de la marca cuyo reglstro se
pretende y las anterioridades existentes,
con base en los argumentos esgrimidos por
la responsable al respecto, ya que basta
que dichas consideraciones esteén
debidamente razonadas para considerarlas
correctas.

Amparo en Revision 133/76.- Agfa Gevaert
S.A.- 18 de marzo de 1976.- Unanimidad de
votos.- Ponente: Angel Sudrez Torres.
Secretario: Luis Ma. Aguilar Morales.
Tribunales Colegiados, Informe de Labores
de 1976, Tercer Tribunal, Tesis 84, pag.
199.
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4.5. CRITERIOS EMITIDOS POR EL ORGANO JURISDICCIONAL PARA
DIRIMIR EL CONFLICTO DE DOB MKARCAS SENEJANTES PARA
OTORGAR, NEGAR O NULIFICAR 8U REGISBTRO.

Comc se puede desprender de lo sefialado a
lo largo del presente trabajo, no se puede otorgar el
registro de una marca semejante en grado de confusidn a otra
ya registrada y vigente para aplicarse a los mismos o
similares productos o servicios y cuando por inadvertencia,
descuido o cualquier otra situacién se llega a otorgar el
registro de una marca que se encuentra en esta situacién,
entonces, se puede pedir la nulidad de dicho registro por
cualquiera gque crea que se le esta afectando en la esfera de
sus derechos de propiedad industrial.

Resulta ser que en la gran mayoria de los
casos gque resuelve la Autoridad Administrativa, sobre 1la
negativa a registro, o la nulidad del registro de una marca o
la declaratoria de infraccion o delito, por el hecho de que
exista semejanza en grado de confusidon entre dos o mas
marcas, el particular no llega a estar de acuerdo con dichas
resoluciones {(aun y cuando sea correcta la determinacion de
la Autoridad), y se ve en la necesidad de acudir al Organo
Jurisdiccional para que sea este el que en definitiva
resuelva la controversia en cuestion, por no contemplar la
Ley otro recurso de impugnacion contra dichas
determinaciones.

Por lo que, siendo al Organo
Jurisdiccional al que le corresponde dirimir en ultima
instancia la problemdatica del registro de dos marcas per 1la
semejanza en grado de confusién de éstas, al respecto dicha
autoridad judicial ha emitido una serie de criterios que
pueden variar dependiendo del <caso concreto que en la
practica se presente {y que en algunos casos llega a ser
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contradictorio con otros criterios), los cuales en ocasiones
son invocados por las partes dentro del procedimiento
administrative respectivo y también tomados por la Autoridad
para apoyar sus determinaciones.

Ast las cosas, a continuacisn
transcribiremos las Tesis Jurisprudenciales asf como las
Tesis sobresalientes gue han sido emitidas por los Tribunales
Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, en relacién
a la problemdtica de la semejanza de dos marcas en grado da
confusisgn.

Inicialmente diremos que es criteric de
la Autoridad Judicial, recorocer una de las caracteristicas
primordiales que la marca debe cumplir y gque es la
especialidad, asi como la funcion de individualizacidn de los
productos o servicios a los que se aplica o pretende aplicar,
lo cual es esencial para gque dos marcas no lleguen a
confundirse y que a la letra dice:

MARCA, CARACTERISTICAS DE LA.~- La marca
ha de ser el signo individualizador de
las wmercancias! es menester gque sea
distinta de toda otra marca; que sea
especial, lo que significa que su
naturaleza debe ser tal, gque no se
confunda con otra registrada con
anterioridad, denominada antecedente, vy
puede ser recanocida facilmente.

Tercer Tribunal Colegiade en Materia
Administrativa del Primer Circuito.
Séptima Epoca, Sexta Parte:

vol. 48, Pag. 41. A,R. 2733/71. La Nueva
Medalia, S.A.~ Unanimidad de votos.

Vol. 48, Pag. 41. A.R. 2986/71.
Alcoholes, Vinos ¥y Licores. Planta
Elaborada, S.A.- Unanimidad de votos.
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Vol. 55, PAg. 55. A.R. 230/73. Anmerican

Home Products, Corporation.- Unanimidad
de votos.

Vol. 56, Pidg. 43. A.R. 469/73, Motores y
Aparatos  Eléctricos, S.A. de C.V.,~

Unanimidad de votos.

Vol. 60, Pdg. 49. A.R. 130/73. Bioresearch
Products Laboratories, S.A.- Unanirpidad
de votos.

Tesis Jurisprudencial 30, Sexta Parte,
Apéndice al Sewmanario Judicial de 1la
Federacién, 1917-1985, PAg. 52 y 53.

MARCAS, DISTINCICH DE LAS. DEBE SER
SUFICIENTE PARA PODER DIFERENCIAR LOS
PRODUCTOS O SERVICIOGS A QUE SE APLIQUEN Y
NO DEBEH REGISTRARSE SI SON CONFUNDIBLES
CON  OTRAS REGISTRADAS CON ARTELACION.
PECULIARIDADES DE LAS ESTARLECIDAS EN LOS
ARTICULOS 90 Y 91, FRACCION XVIII, DE LA
LEY DE INVENCIOHES Y MARCAS,- Tratandose
de cuestiones relativas a confusidén de
marcas, debe scstenerse gque es el publico
consumidor quien fundamentalmente wmerece
proteccion para evitar la desorientacion
y el error respecto a la naturaleza y
origen de los distintos productos que
concurren en el mercado, y obvianmente, al
mismo tiempo, garantizar la integridad y
buena fama del signo distintivo adoptado
por el conerciante, asegurando la facil
identificacidén de las nercaderias; en
otras palabras, la marca ha de ser

peculiar para poder distinguirse
claramente entre las demas marcas que
fluyen en el comercio o estan

registradas, Yy la proteccién de la ley ha
de ser plena para gue su poder de
atraccion y s5u capacidad distintiva no
sufran mengua; esto justifica la
existencia de la exigencia de que las
marcas sean suficientemente distintivas
entre si, de sSuerte que el publico
consumidor no solo po confunda una con
otra, sino que ni sigquiera exista 1la
posibilidad de que las confunda. Estas
peculiaridades las implica la ley de la
materia, cuando establece en sus
articulos %0 y 91 fraccién XVIXI, que la
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denominacidn que constituye la marca debe
ser suficientemente distintiva para poder
distinguir o identificar los productos o
servicios a que se aplique o trate de
aplicarse, frente a 1los de su misna
especie y clase, y que una marca no debe
registrarse si es confundible con otra
registrada con antelacidn.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.-
Séptima Epoca, Sexta Parte:

Vols. 157-162, Pag. 206. A.R. 746/81.
Intercontinental Hotels Corporation.-
Unanimidad de votos.

Vols. 157-162, Pag. 206, A.R. 146/81.
Laboratorios Miles de México, S.A..-
Unanimidad de votos.

Vols. 157-162, Pag. 107. A.R. 60/82.
Barco of california.- Unanimidad de
votos.

Vols. 157-162, Pag. 107. A.R. 1459/79.
Gern Foods, Inc.- Unanimidad de votos.
Vols. 157-162, PA&g. 107. A.R. 1829/81.
Hardy Spicer Linited.- Unanimidad de
votos.

Tesis Jurisprudencial 32, Sexta Parte del
Apéndice al Semanario Judicial de 1la
Federacion, 1817-1985, pdgs. 54 y 55.

Ahora bien, uno de les principales
principios que han establecido unanimemente los Tribunales
Colegiados, consiste en que para juzgar sobre la confusiodn
que puede haber entre dos marcas en conflicto, se debe
atender a la impresion instantanea que produzca en la mayor
parte del piblico, al ser tomadas en su conjunto, esto es, al
efecto que pueden producir en dicho publico al primer golpe
de vista o al ser cidas cuvando son pronunciadas rapidamente,
pues el publico no siempre hace un analisis minucioso de las

marcas de los productos que adquiere.
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Asi también, no debe apelarse primordial-
mente al analisis de las diferencias que entre una y otra
existan; sino que debe atenderse al analisis de las
semejanzas que facilmente pueden advertirse entre una y otra
marca, las gque en uyltima instancia son las unicas
susceptibles de provocar confusidén entre el Dpublico
consumjidor induciéndole a error.

Ademas, para determinar la confusién
entre marcas que debe ser tomado en cuenta, que la semejanza
entre signos distintives puede ser de varios tipos, como 1lo
son: fonéticos, graficos y conceptuales, pues sin duda su
aplicacidn traera consigo elementos objetivos de apreciacion
en la similitud de dos marcas, no debiéndose abstraer de
dicho examen al publico consumidor, legftimo destinatario del
producto o servicio diferenciado.

Los criterios anteriormente sefialados se
encuentran contenidos en las siguientes tesis jurisprudencia-
les:

MARCAS. PARA DETERMINAR SI UNA MARCA ES ©
NQ SEMEJANTE EN GRADO DE CONFUSION A OTRA
YA REGISTRADA Y VIGENTE, DEBE TOMARSELA
PARA  COMPARARLA coH LA OTRA EN su
CONJUNTO: 0 BIEN, ATENDIENDO A Los
ELEMENTOS QUE HAYAN SIDO RESERVADOS.
ARTICULD 81, FRACCION XVITYI, DF 1A LEY DR
INVENCIONES Y MARCAS.- En el case a
estudio, como no se presenta el problema
de que sélo hubieran sido reservados
determinados elementos de la marca, la
regla aplicable es que ambas marcas deben
compararse en su conjunto, es decir, no
deben seccionarse para determinar si
alguna de sus partes es o no parecida a
la otra marca, a menos de que ambas lo
sean en toda su extensidén, sino que debe
atenderse primordialmente al efecto que
producen. La exigencia legal se aplica
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porque lo que constituye las marcas en su
conjunto Yy su aspecto general, de modo
que la imitacion se produce cuando dos
marcas tienen en comin casi todos sus
elementos caracteristicos, aunque existan
diferencias entre les elementos
aisladamente considerados. Por lo tanto,
es a las semejanzas y no a las
diferencias a lo que se debe atender para
determinar si hay imitacién. La similitud
entre dos marcas no depende
fundamentalmente de los elementos
distintos que aparezcan en ellas, sino de
los elementos semejantes, de manera que
el juzgador debe guiarse primordialmente
por las semejanzas gque resultan del
conjunto de elementos gue constituyen las
marcas, porque de ello es de donde puede
apreclarse 1la semejanza en grado de
confusién de las marcas en cuestion, y de
manera secundaria por las discrepancias
que sus diverses detalles pudieran
ofrecer separadamente.

Amparo en revisidén 376/80.- Avon Products
Inc.~ 18 de abril de 1980.- Unaninidad de
votos.~- Ponente: Genaro David Gongora
Pimentel.- Secretario: Guillermo Antonio
Mufoz Jiménez.

Sostienen la misma tesis:

ampars on  revisién  376/80.- Applied
Powers, S.,A. de C.V.- 6 de junio de
1980.~ Unanimidad de votos.- Ponente:
Sergio Hugo Chapital Gutiérrez.~
Secretario: Alejandro Garza Ruiz.

Amparo en revisién 783/80.- Perfumeria
Gal, S.A.- 5 de septiembre de 1980.-
Unanimidad de <votos.- Ponente: Sergio
Hugo Chapital Gutiérrez.- Secretario:
Antolin Hiram Gonzalez Cruz.

Amparo en revision 866/80.- Productos
Farmacéuticos, S.A.- 9 de octubre de
1980.~ Unanimidad de votoes.- Ponente:
Genaro David Goéngora Pimentel.~
Secretario: Guillermo Antonio Mufioz
Jiménez.
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MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINARLA, INTERPRETACION DE LA
FRACCION XVIII DEL ARTICULO $1 DE LA LEY
DE INVEKRCIONES Y MARCAS.- Cuando se trate
de determinar si dos marcas son
semejantes en grado de confusion,
conforme a la fraccidn XVIII del articulo
91 de la Ley de Invenciones y Marcas,
debe atenderse primordialmente a su
conjunto, es decir, al efecto que
produzcan tomadas globalmente, y de
manera {mportante, debe atenderse a la
primera impresién, esto es, al efecto gue
pueden producir en el piblico consumidor
al primer golpe de vista, o al ser oidas
cuando son pronunciadas rapidamente, pues
es de suponerse que el publico consumidor
no siempre hace un analisis minucioso y
detallado de las marcas de los productos
que adquiere, asi como tampoco, es
necesarioc que fatalmente todos sus
elementos constitutivos sean semejantes,
sino fundamentalmente que la similitud de
los elenentos principales puedan originar
confusién. Por tanto, para establecer si
entre dos © mas wmarcas registradas, o
cuyo registro se pretende, existen
elementos de confusion que puedan servir
para determinar si una de ellas imita a
las otras, no debe apelarse
primordialmente al analisis de las
diferencias gue entre una y otra existan,
porgue no ha sido esa la mente del
legislador en el caso, ya que ello
requiere una elaborada operacién nental
subjetiva, que el publico consumidor guz
es el que puede ser inducide a error, no
estd en aptitud de hacer en cada caso,
sino que debe atenderse al analisis de la
semejanzas que facilmente puedan
advertirse entre una y otra marca y gue
son las uUnicas susceptibles de provocar
la confusién del publico consumidor,
induciendolo a error respecto de alguna
de ellas. Tal es el criterio que sustenta
el legislador en el precepto legal
citado, al establecer que no se admitira
a registro upa marca que sea semejante
(igual o tan parecida) a otra va
registrada y vigente, aplicada a los
mismos o similares productos o servicios,
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en grado tal que pueda confundirse con la
anterior, tomdndola en su conjunto o
atendiendo a los elementos que hayan sido
reservados.

Amparo en revision 1829/81.~ Hardy Spicer
Limited.- 15 de marzo de 1982, -
Unanimidad de votos.~ Ponente: Genaro
David Gongora Pimentel.~ Secretario:
Guillermo Antonio Munoz Jiménez.

Precedentes:

Amparc en revisioén 146/81,- Laboratorios
Miles de México, S.A.- 7 de septiembre de
1851.~ Unanimidad de votos.

Amparo en revision 746/8Ll.- Inter-
continental Hotels Corporation.- 7 de
septiembre de 1981.~ Unanimidad de votos.
Amparo en revisién 60/82.- Barco of
California.- 15 de marzo de 1982.-
Unanimidad de votos.

Amparo en revisidon 1459/79.- Kern Foods,
Inc.- 3 de mayo de 1982.- Unanimidad ge
votos.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.

Tesis Jurisprudencial 31, Sexta Parte del
Apéndice al Semanario Judicial de 1la
Federacidn de 1917 a 1985, pags. 53 y 54.

MARCAS, EXAMEN DE LAS.- Cuando se trata
de determinar si dos marcas son
semejantes en grado de confusion conforme
a la fraccion XIV del articulc 105 de 1la
Ley de Propiedad Industrial, debe
atenderse no so6lo a un andlisis minucioso
de sus elementos gréficos, fondticos e
ideoldégicos (es decir, a las ideas que
sugieren), examinando las marcas parte
por parte, sino que también  debe
atenderse a su conjunto, es decir, al
efecto que produzcan tomadas globalmente.
¥, de manera importante, es de atenderse
a la primera impresién, al efecto que
puedan producir en el publico consumidor
al primer golpe de vista, o al ser oidas
cuando son pronunciadas rapidamente, pues
no es de suponerse gque dicho publico
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consunidor haga siempre un analisis
ninuciose y detallado de las marcas de
los productos que adgquiere.

Amparo en revisidén 983/70 (7893/68).-

Enrique Ortiz Colina.- 10 de mayo de
1971.~ Unaninidad de votos.
Amparo en revisién 899/70.- Fitchel &

Sacns A. G.- 18 de febrero de 1974.-
Unanimidad de votos.

Amparo en revisidén 527/74.- Henkel & Cie.
B.M.B.H.~ 28 de octubre de 1974.~
Unanimidad de votos.

Amparo en revisién 110/76.- Jacobo Tarrab
Sidauy.- 4 de mayo de 1976.- Unanimidad
de votos.

Amparo en revisioén 694/76.~ Avon
Products, Inc.- lo. de marzo de 1977.-
Unanimidad de votos.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores
de 13877, Tercera Parte, Segundo Tribunal,
Tesis 13, pag. 34.

MARCAS, SEMEJANZA DE LAS.~ Este Tribunal
ha sustentade la tesis de que, para
decidir acerca de la semejanza o
disimilitud entre dos marcas, hay que
compararlas, atendiendo fundamentalmente
a la impresidn  instantanea que se
adquiera, a primera vista, del conjunto
de cada una de las propias marcas.

Amparo en revision 1100/7G.~- R.J.
Reynolds Tobacco Co.- 4 de febrerc de
1971.- Mayoria de votos.- Ponente: Jesus
Toral Moreno.- Disidente: Juan Gomez
Diaz.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores
de 1971, pag. 76

MARCAS, CONFUSION. ES IRRELEVANTE CONSI-
DERAR EL NUMERO DE SILABAS O LETRAS.-
Puede afirmarse que el publico, en su
gran mayoria, no apaliza los diversos
elementos de las marcas, ni cuenta el
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ninero de silabas o de letras que tenga
cada una de ellas., Por lo general, 1los
compradores no recuerdan con precisién
las diferentes caracteristicas de 1los
signos marcarios, pues de ordinario son
poco observadores en cuanto a los
detalles de 1las mismas, y sdlo captan
éstas con una mirada rapida Y
superficial. En tales condiciocnes y de
conformidad con el articulo 105, fraccidn
XIV, inciso b) de la Ley de la Propiedad
Industrial, para determinar si entre dos
narcas se da o no semejanza en grado de
confusidén, no debe examinarse en primer
término, ni c¢onsiderarse como factor
fundamental o decisiveo, el numero de
letras o de silabas de gque conste cada
marca, sino que ha de atenderse, antes
que nada, a la impresidén instantanea que
produzca, en el grueso del publico, el
conjunto de cada uno de los signos, y
también en los elementos gque se hayan
reservado en una u otra marca.

Amparo en revisién 642/77.- Productos
Quimicos Alen, S.A.- 29 de agosto de
1977.~ Unanimidad de votos.- Ponente:

Jesis Toral Moreno.

Jurisprudencia, Precedentes Y Tesis
Sobresalientes. Tribunales Colegiados de
Circuito, Tomo VI, Adnministrativa, Mayo
Ediciones, México, 1982, pag. 830.

MARCAS COMFUSION. CUANDO DEBE CONSIDERAR-
SE QUE EXISTE.~ Previamente, cabe
considerar que la finalidad primordial
de nuestra 1legislacién en mnateria de

marcas, se traduce en evitar la
desorientacién y el error entre los
consunidores, con relacidn a la

naturaleza y origen de los distintos
productos que concurren el mercado
nacional, y a la vez garantizar la
integridad y buena fama del signo
distintive adoptado por el productor,
asegurando la facil identificacidén de sus
articulos, es decir, la marca debe ser
peculiar para poder distinguirse
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claramente de entre otras marcas que
concurren al comercio Y estén
registradas. Consecuentenente, la
proteccién de la ley tiene que ser plena
para que el poder de atraccion y la
capacidad distintiva de las mnarcas vya
registradas no sufran mengua. Esto
justifica el que las marcas sean
suficientemente distintivas entre si, de
tal suerte que el publico consumidor no
soloe no confunda una con la otra, sine
que ni siquiera exista la remota
posibilidad de confusion. Tales
peculiaridades estan implicitas en la
legislacion marcaria al establecer que el
signo raterial gque constituye la marca
debe ser idoneoc para distinguir los
objetos a que se aplica de los demas de
su misma clase, y que una marca no debe
registrarse, si se presta a confusién con
otra registrada con anterioridad.

Anparo en revision 744/79.- Warner
Communications 1Inc.- 31 de octubre de
1979.

Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.-
Unanimidad de votos.

MARCAS, CONFUSIOMN DE.- Para determinar si
dos marcas pueden o no confundirse no hay
que atender solo a su fonética, sino
+amhién A su aspecto grafico capaz de
diferenciarles, puesto que el error en
que podria incurrir el consumidor por la
semejanza entre ambas, tendria que ser
ocasionado por la impresion de conjunto
sefalado, que a primera vista se adquiere
de las marcas, de manera que la
posibilidad de confusion solo existe si
después de tener una vision instantanea
se advierte ia similitud de algunc de sus
elementos.

Amparo en revision 1936/6%.- S.E.V.- 29
de octubre de 1969.- Unanimidad de
votos.- Jurisprudencia Precedentes y
Tesis Sobresalientes, Ob. Cit., pag. 423.
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Por otro lado, se sostiene que no es
exclusivo gque para dirimir sobre la semejanza de dos marcas,
se atienda unicamente al efecto gque puede producir en el
puiblico consumidor al primer golpe de vista, sino que también
debe analizarse el hecho de que quien deba juzgar sobre la
semejanza de las marcas pudiera realizar un examen en sus
detalles para determinar o aclarar el efecto que visual o
fonéticamente puedan producir cuando se las lee u oye en
forma ordinaria sin poner atencion muy cuidadosa.

MARCAS. ANALISIS DE SU POSIBLE CONFU-
SION.- Si bien este Tribunal ha sostenido
que para determinar si dos marcas son
semejantes en grado de confusion, se debe
atender no solo a un analisis minucioso,
sino principalmente al efecto que puedan
producir en el piblico consumidor el
primer golpe de vista, o al ser
pronunciadas rapidanente, ello no
significa que quien deba juzgar sobre la
semejanza de las marcas no pueda fijarse
minuciosamente en sus detalles, para
determinar o aclarar el efecto gque visual
o fonéticamente puedan producir cuando se
las lee u oye en forma ordinaria, sin
poner atenclon muy cuidadosa. Pucs la
impresion subjetiva que las marcas
produzcan de momento, puede ser objeto de
un anadlisis cuidadoso, que no olvide que
debe atenderse a la primera inmpresidn que
dichas marcas preoduzcan en el piblico.

Primer Tribunal Colegiado en Materia
Adninistrativa del Primer Circuito.

Séptima Epoca, Sexta Parte:

Vol. 70, Pag. 4%. A.R. 527/74., Henkel &
Cie. G.M.B.H.- Unanimidad de votos.

Vols. 151-156, Pag. 209. A.R. 487/74.-
Henkel & <cie. G.M.B.H. Unanimidad de

votos.
Vols. 151-156, Pag. 209. A.R. 204/77.-~
Industrias Valvet de México, S.A.

Unanimidad de votos.
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Vols. 151-156. Pag. 209. A.R. 861/79.~
Brs. Inc.- Unanimidad de votos.

Vols. 151-156, Pag. 113. A.R. 527/B1.
Aqua Mex. $.A. Unanimidad de votos.

Tesis Jurisprudencial 3, Sexta Parte del
Apéndice al Semanario Judicial de 1la
Federacién de 1917 a 1985, pag. 12.

También tenemos gque, para determinar si
existe una semejanza susceptible de producir confusién, las
marcas se compararan por lo general desde el punto de vista
de su pronunciacioén, aspecte, apreciacién y significade o
traduccién verbal; asi por ejemplo, aungue dos marcas tengan
una ortografia distinta, puede considerarse que existe
similitud entre ellas si se pronuncian de la misma manera. La
traduccién de palabras extranjeras, especialmente de idiomas
muy conocidos, deben tenerse en cuenta para determinar si
existe una semejanza susceptible de producir confusidén con el
significado de una marca protegida.

MARCAS, CONFUSION. PALABRAS EXTRANJERAS.-
cuando las marcas se hacen consistir de
palabras extranjeras, se debe tomar en
cuenta que el publico consumidor tiene
menos capacidad, en términos generales,
para hacer una discriminacién visual y
fondtica fina entre anbas, por lo que sus
semejanzas o similitudes resultan
realzadas, Yy resulta mas facil la
confusion entre ambas.

Amparo en revision 427/77. Cannon Mills,
S.A.- 9 de agosto de 1977.- Unanimidad de
votos. Ponente: Guillermo Guzman Orozco.

Primer ‘Tribunal <Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.

Pribunales Colegiados, Séptima  Epoca,
Vol. semestral 103-108, Sexta Parte, pag.
134,

Jurisprudencia, Precedentes Y Tesis

Sobresalientes, Ob. Cit., pag. 833.
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MARCAS, PRONUNCIACION DE LAS SILABAS POR
SU ORIGEN IDIOMATICO, NO ES UN CRITERIO
SUFICIENTE DE DIFERENCIACION. - Son
insuficientes los argumentos de la
quejosa, en el sentido de que las letras
(consonantes) iniciales y finales de las
marcas discutidas son distintas y que las
dos silabas  que integran la marca
propuesta son de pronunciacién fuerte en
su idioma de origen, el inglés; frente a
la pronunciacion suave de las silabas
integrantes de 1la marca anterior. En
efecto, si las vocales utilizadas en
ambas marcas son idénticas, sus sonidos
provenientes de su  unieén con las
consonantes semejantes y las vocales
guardan el mismoe orden en cada una, las
semejanzas deben prevalecer sobre las
diferencias.

Amparo en revisién 905/78. CBS INC.- 16
de noviembre de 1978. Unanimidad de
votes. Ponente: Manuel Castro Reyes.

Segundo Tribupnal Colegiade en Materia
Administrativa del Primer Circuito.

Jurisprudencia, Precedentes Y Tesis
Sobresalientes, Ob. Cit., pag. 849.

Es considerada también como similitud de
la marca, la semejanza verbal en funcidén de la impresiodn
ideal que cree, como seria la denominacidén flecha, y el
disefo que la represente, o sea, una semejanza ideoldgica.

MARCAS, CONFUSTION DE. SUGESTIONES Y
ASOCIACIONES.- El articulo 105 fraccién
XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad
Industrial aplicable, prohibe el registro
de una marca cuando hay una probabilidad
razonable de que el publico consumidor,
en general, pueda incurrir en confusidén
al respecto. Es declr, una marca puede
ser sugestiva de 1la otra, o puede
establecer alguna conexién mental con 1la
otra, pero para gque esto llegue a la
prohibicién 1legal es necesario que 1la
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relacion entre ambas sea tal, que haya
probablilidad razonable de confusién en el
publico en general respecto del producto
o de su fabricante., Por otra parte, dos
palabras gque por las solas letras que las
componen podrian parecer gque inducen a
confusién pueden no hacerlo, cuando
ideologicamente el significado de ambas o
de una de ellas hace que haya en ambos
casos asociaciones mentales lo bastante
diferentes para que no sea probable 1la
confusién. Pero para ello serd necesario
que los productos especificos (y no
solamente genéricos) protegidos con anbas
palabras son usadas come marcas, ha
guarden similitudes de ornamentacicdn o de
tipo de letra, que hagan aparecer la
probabilidad de confusidén. Tal es, por
ejemplo, el caso de las palabras
"Bacardi" vy "Bacara", que tcmadas como
conjuntos de letras sin significade, si
darian lugar a confusién entre ellas.
Pero dado que la palabra "Bacara" tiene
claras asociaciones idiomdticas que
bastan a distinguiria de la otra, no se
ve claramente que en este caso concreto
pudiera haber posibilidad razonable de
confusién, si no fuese porque ambas
marcas se aplican exactamente al mismo
producto y ambas etiquetas tienen
elementos de ornato y tipos de letras que
si inducen a confusion.

Amparo en revisidén 344/76.- Bacardi
company Limited.- 18 de agosto de 1976.-
Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo
Guzman Orozco.

Primer Tribunal Colegiado del Primer
Circuito en Materia Administrativa.
Jurisprudencia, rrecedentes ¥ Tecic
Sobresalientes, ob. cit., pag. 831.

Aun y cuando es criterio de la autoridad
judicial que el examinante de la semecjanza de dos marcas debe
razonar primordialmente sobre 1las semejanzas advertidas,
también debe atender a las difercnclas que haga valer el
interesado, resultando aplicables los siguientes criterios:
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MARCAS SEMEJANTES EN SU ANALISIS LA
AUTORIDAD DEBE RAZONAR TANTO SOBRE LAS
SEMEJANZAS ADVERTIDAS POR ELLA COMO
RESPECTO A LAS DIFERENCIAS QUE HAGA VALER
EL INTERESADO. - Como lo aprecis
correctamente el Juez del conocimiento,
si bien la autoridad razondé ampliamente
el porqué de la negativa al registro como
marca de la denominacién "NENE MIO"
propuesta por la quejosa, sin embargo, nho
tomé en cuenta en estos razonamientos las
manifestaciones con las que la gquejosa
tratd de desvirtuar las objeciones
opuestas, pues nada dijo acerca de si la
segunda palabra que constituye la frase
propuesta como marca por la quejosa,
WHENE MIO", permite que tal frase
considerada en su totalidad se distinga
como lo propuso la gquejosa: grafica,
fonética Yy estructuralnente de la
anterioridad constituida por 1la palabra
"NE - NE" sin que se trate de que el
A-quo haya pretendido, como se dice en
los agravios, que para negar el registro
de la marca deba cefirse a las acepciones
literales que use el particular, sino gque
dicha autoridad debe abarcar en su
andlisis tanto las semejanzas advertidas
por ella, como las diferencias hechas
valer por el interesado.

Amparo en revisidn 1907/84. Victor Saad
Sabban. 29 de mayo de 1986.- Mayoria de
votos. Ponente: Angel Sudrez Torres.-
Secretario: Antonio Meza Alarcén.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores
de 1986, Cuarto Tribunal, Tesis 14, pags.
152 y 153.

MARCAS. CRITERIO QUE DEBE ADOPTAR LA
AUTORIDAD PARA  DETERMINAR SI  EXISTE
CONFUSION ENTRE ELLAS.- Aun cuando entre
dos marcas exista cierta semejanza en
cuanto al uso de colores, debe tambien
considerarse las diferenclas que entre
las mismas se dan, como son la
composicién Yy distribucion de las
figuras, la fonética, etc., de manera de
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que si las diferencias son mas numerosas
y visibles, es inconcuso gque las dos
marcas no se prestan a confusidn. En
afecto, segun se desprende del articulo
105, fraccion XIV, inciso b) de la Ley de
la Propiedad 1Industrial, la autoridad
administrativa debe determinar si son
predominantes las semejanzas o las
diferencias, para asi poder establecer si
del conjunto puede o no desprenderse una
impresidn que induzca a error o confusicn
en el publico adquirente del producto
amparado con la marca en cuestion.

Amparo en revisidén 1174/69. Pastas Cora,
S.A.- 20 de agosto de 1970. Unanimidad de
votos.~ Ponente: Arturo Serrano Robles.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.

Es criterio de la autoridad judicial que
cuando las dos marcas cuya posible confusidn se examina,
contengan un elemento comun (prefijos o sufijos), que en
alguna forma describan la procedencia en la composicién o
elaboracion de un articulo, el origen de los productos, de
sus caracteristicas o propiedades o de sus efectos o
aplicaciones, dichos elementos deben ser considerados con
poco ¢énfasis al hacer la comparacidén, puesto gue lo dque
distingue a tales marcas lo es la desinencia o terminacién
con que se adicionan a la2s mismas y gue no resultan ser de
orden puramente secundario, sino que son tan importantes, al
menos con el anterior, lo que basta para que en su conjunto y
consideradas como unidades las marcas ya no sean
confundibles, o su confusién resulte improbable e imprecisa.

MARCAS, CONFUSION DE.- No puede decirse
que una marca se confunde con otra,
porque peodria estimarse por el publico
que es una narca derivada de la otra y
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fabricada por el nismo productor, cuando
la expresién en que ambas coinciden solo
parcialmente es una expresién claramente
descriptiva de las pretendidas cualidades
de los productos, como en el caso de la
palabra "rico" aplicada a alimento,
siempre Yy cuando el elemento
diferenciador anadido a esa expresion sea
bastante para evitar toda confusion,
dando mds énfasis a ese otro elemento que
al elemento comun descriptivo. Sdlo
cuando la parte comin es un nombre
propic, o© wuna palabra muy especifica
ajena a toda descripcién de origen o
cualidades del producto, es cuando puede
constituir el elemento esencial de
confusioén, ¥ trocarse en neramnente
secundaria la diferencia que solo pone
una distincién de orden secundaric entre
las marcas. Asi RICOLINO tiene elementos
sustanciales para distinguirse de RICO,
como marca para proteger alimentos, vya
que la expresion "RICO..." es descriptiva
de las pretendidas cualidades de 1los
productos y es un elemento secundario de
la marca, mientras que la terminacioén
*...LINO" es la parte sustancial de
diferenciacidn.

Primer Tribunal Ceclegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisisén 1414/79.~Central
Impulsora, S.A. de C.V.=-14 de mayo de
1979.- Unanimidad de votos.- Ponente:
Guillermo Guzman Orozco.

Semanario Judicial de la Federacién,
Séptima Epoca, Vols. 133-138, enero-junio
de 1979, Sexta Parte, pags. 95 y 96.

MARCAS, CONFUSION DE.- Cuando las dos
marcas cuya posible confusidn se examina
contengan un elemento comun, que resulte
en alguna forma descriptivo del origen de
los productos, de sus caracteristicas o
propiedades, ] de sus efectos ]
aplicaciones, como es el «caso del
elemente “vita", tratandose de medicinas
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Y preparaciones farmacéuticas de la clase

de la clasificacion oficial, diche
elemento debe ser considerado con poco
énfasis al hacer la comparacién, la que
debe centrarse con atencion acentuada en
el otro elemento que contengan las marcas
en disputa, para ver si ese elemento
adicional de diferenciacidn elimina 1a
posible confusion entre las marcas, pues
este es el sentido que debe darse a las
fracciones 1, II y IV, del articulo 105
de la Ley de la Propiedad Industrial, en
relacién con la fraccion XIV del propio
articulo y en relacién también con el
articulo 106.

Amparo en revision 983/70.- Enrique Ortiz
Colina.- 10 de mayo de 1971.~ Unanimidad
de votos.

Sostienen la nmisma tesis:

Ampare en revision 227/73 .- Roussel
Uclaf.- 9 de julio de 1873.- Unanimidad
de votos.

Amparo en revision 251/73.- Laboratorios
Grossman, S.A.- 13 de agosto de 1973.-
Unanimidad de votos.

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

Amparo en revision 84/76.- Byk Gulden,
S.A. de C.V.- 30 de marzo de 1976.-
Unanimidad de votos.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores
de 1979, Tercera Parte, Primer Tribunal,
Tesis 17, pags. 44 y 45.

MARCAS . CONFUSION. DIFERENCIAS
SECUNDARIAS.- Si dos marcas tienen una
misma parte inicial o radical, que por
sus caracteristicas resulta la parte mas
importante o significativa, y la parte
final por sus caracteristicas tiene
alguna diferencia de orden meramente
secundario o de significacion de menor
importancia, o de uso muy comun, es claro
que tal diferencia {que carece de
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énfasis) no basta para evitar la
confusién entre ambas marcas (articulo
105, fraccien XIV, de la lLey de 1la
Propiedad Industrial), o para evitar que
se sugliera que ambas provienen del mismo
productor, lo que impide el registro de
la segqunda, ya gque se podrda inducir a
confusién al publico consumidor, o a Qque
una de las marcas se beneficiara con el
prestigio o aceptacién del producto con
la otra.

Arparo en revision 527/74.- Henkel & Cia,
G.M.B.H.~ 29 DE OCTUBRE DE 1974.-
Unanimidad de votos.

Amparo en revision 311/75.~ J. C. Penny
Inc.~- 29 de julio de 1975.- Unanimidad de
votos.

Amparo en revisién 84/76.- Byk Gulden,
S.A. de C.V.- 30 de marzo de 1976.-
Unanimidad de votos.

Amparo en revision 110/76.- Jacobo Tarrab
Siday.~ 4 de mayo de 1976.- Unanimidad de
votos.

Amparoc en revision 710/76.- Ragu Foods,
Inc.- 15 de marzo de 1977.~ Unanimidad de
votos.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores
de 1977, Tercera Parte, Tesis 11, pag.
31.

Cuando se trata de dilucidar sobre 1la
semejanza entre marcas compuestas, el examen en conjunto de
los elementos que integran la marce propuesta a registro, se
debe atender a la impresién instantidnea de dichas marcas, lo
cual no impide establecer que un elemento comin resulte con
débil fuerza para llevar a confusidén, pues no toda semejanza
impide el registro de una marca; sino que ademias debe ser en
grado tan evidente esa semejanza que confunda al publico
consumidor, toda vez gque la existencia de un elemento comun
en una marca anterior no genera automdticamente un obstaculo
legal para registrar la nueva marca cuando existe un diverso

elemento diferenciador lo suficientemente intense para
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hacerlo ver al consumidor, a primera impresidén, que esta
frente a marcas diversas, aun mids, el elemento predominante y
por ende distintivo serd retenido con mayor facilidad por el
propio publico, que el elemento comun.

MARCAS COMPUESTAS. ELEMENTOS RELEVANTES.-
Cuando una marca conocida, aunque sea de
dos palabras, tiene todo el énfasis de su
diferenciacién en una de esas palabras, y
la otra es mucho mas incospicua en el
contexto de las marcas, y mds aun cuando
hay varias marcas de la misma
negociacidén, de dos palabras, que tienen
como elemento comun la palabra relevante,
se debe considerar que una nueva marca de
otra persona puede inducir a confusion al
publico consumidor si se emplea dos
palabras de las cuales wuna, la menos

caracteristica, difiere de las
anterioridades, y la otra, la enfatica o
m&s importante, se confunde con la
palabra basica de la o las

anterioridades, o claramente parece una
derivacion de dicha palabra (articulo 105
fraccién XIV, inciso b), de la Ley de la
Propiedad Industrial aplicable). Asi, en
las anterioridades de la quejosa,
"Christian Dior", "Mis Dior", "Diorette"
y "Dior Boutique", es claro que el comin
denominador es la palabra "Dior", que es
la que mas sustancial y enfaticamente
caracteriza las marcas de la quejosa.
Luego, cuando la tercera registra 1la
marca "Paul Diorvett", no puede menos que
pensarse gue se induce a confusion al
publico usuario, pues el elemento "Paul",
resulta gris e irrelevante, mientras que
el elemento "Diorvett" parece ser uha
clara derivacion de “Dior".

Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.

Séptima Epoca, Sexta Parte:
Vols. 145-150, Pag. 339.~ A.R. 401l/76.~-

christian Dieor, S§. de R. L.- Unanimidad
de votos.



169

Vols. 145-150, PAg. 339.- A. R. 710/76.-
Ragu Foods, Inc.- Unanimidad de votos.
Vols. 145-150, P&g. 339.- A.R. 461/77.-
Haw Par Brothers International Limited.-
Unanimidad de votos.

Vols. 145-150, Pag, 339.- A.R. 844/77.~
American Motors Corporation.- Unanimidad
de votos.

Vols., 145-150, PAg. 339.- A.R. 924/80.-
Avon Productos Inc,- Unanimidad de votos.

Tesis Jurisprudencial 4, Sexta Parte del
Apéndice al Semanario Judicial de 1la
Federacion de 1917 a 1985, pag. 13.

MARCAS, NEGATIVA DE REGISTRO POR
CONFUSION.- Este Tribunal estima que al
estudiar la autoridad marcaria una
posible confusién de marcas, el examen en
conjunto de los elementos que integran la
marca propuesta a registro, atendiendo
fundamentalmente a la impresién
instantdnea de dichas marcas, no impide
establecer que un elemento comin resulte
con débil fuerza para llevar a confusidn,
si del examen a primera vista de ambas
marcas surge un elemento comin pues debe
recalcarse gque no toda semejanza impide
el registro de una marca, sino que ademds
debe de ser en grado tan evidente esa
semejanza que confunda al publico
consumidor, debiendo agregarse que las
facultades propias de la autoridad
responsable se ejercen en el acto
reclamado en forma inexacta, dado que la
Ley de Invenciones y Marcas, en la
hipotesis contenida por el articule 91
fraccion XVIII, les permite negar el
registro cnando esa hipdtesis se
actualiza, situacidn que no sucede en el
presente caso porque en la marca de la
gquejosa que se propone a registro existe
un elemento diferenciador que hace, al

estimarla en conjunto, despejar la
posible confusién derivada del elemento
inicial. En tales condiciones, la

existencia de un elemento comin en una
marca anterior, no genera automaticamente
un obstaculo legal para registrar 1la
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nueva marca cuando existe un diverso
elemento diferenciador lo suficientemente
intenso para hacerle ver al consumidor, a
primera impresién, que estd frente a
marcas diversas.

Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.

Amparo en revisién 204/84.- Avon
Productos Inc.- 21 de junio de 1984.-
Unanimidad de wvotos.- Ponente: Eduardo
Aguilar Cota.- Secretario: Ricardo Rivas
Pérez.

Semanario Judicial de la Federacién,
Séptima Epoca, Vols, 181-186, Enero-Junio
de 1984, pags. 121 y 122. Ejecutorias de

los Tribunales Colegiados de Circuito.

Otro criterio sustentado, consiste en que
para determinar la confusién entre dos marcas en conflicto,
se debe atender primordialmente a las denominaciones que
ostenten y con posterioridad a los elementos accesorios gque
puedan presentar, como lo pueden ser 1los colores, enmblema,
toda vez que los elementos nominales de la marca constituyen
un signo individualizador y 1la etiqueta no es mis que el
continente de los elementos nominales, maxime que el publico
estd acostumbrado a solicitar los productos o servicios por
los nombres ¢ denominaciones marcarias que ostentan y no por
las etiquetas, figuras, colores, nimeros o signos que rodean

a las mismas.

MARCAS, DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS
NOMINALES Y SUBSIDIARIAMENTE A LAS
FIGURAS QUE TINTEGRAN LA ETIQUETA.- Lo
esencial en una marca es su denominacion
Yy ésta es la que debe ponerse frente a
las que estdn en disputa, para determinar
su confusién o individualidad, sin que
los denmds elementos sean conducentes para
desvirtuar su diferencia grafica vy
fonética, puesto que 1los productos que
amparan las marcas normalmente se
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distinguen por el nombre de las mismas y
no por sus elementos accesorios.

Amparo en revision 1030/78,- Kimberly
Clark Corporation.- 8 de marzo de 1979.-
Unaninmidad de votos.~ Ponente: Gilberto
Liévana Palma.- Secretario: José Raymundo
Ruiz villalbazo.

Precedente:

Amparo en revisiéon 676/76.- Alexandra de
Markoff Sales Corporation.- 13 de enero
de 1977.- Unanimidad de votos.

Tribunales Cclegiados, Informe de Labores
de 1979, Tercera Parte, Tercer Tribunal,
Tesis 37, pags. 123 y 124,

MARCAS. DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS
NOMINALES, Y SUBSIDIARTAMENTE A LAS
FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA.~ Cuando
dos marcas en conflicto se componen
ademds de sus denominaciones individua-
les, de etiquetas o figuras, debe
atenderse en primer término y en forma
conjunta e individual, a todos y cada une
de los componentes Qque integren 1la
denominacién grafica y fonética de 1la
misma, esto es, los elementos individua-
lizadores que la distingan de las denmas,
para de ahi determinar las diferencias o
semejanzas existentes entre las marcas en
conflicto y si existe confusién entre
ellas, vy, en segundo término, debe
atenderse a los elementos geométricos,
figuras, etiquetas o colores, que
contengan la denominacion cuyo registro
se pretenda, pues de una correcta
interpretacién del articulo 105, fraccién
1V, parrafo primero, de la anterior Ley
de la Propiedad Industrial, se advierte
que una figura no es registrable como
marca, cuando ésta contenga los mismos
elementos graficos y fondticos de la
marca citada con anterioridad, pues
existiendo conflicto entre dos marcas que
detentan notables similitudes en sus
componentes nominales, debe atenderse
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primordialmente al grado de confusidn que
pueda generarse entre ellas en virtud de
las semejanzas existentes entre ambas, y
con posterioridad, debe atenderse a los
elementos reservados en favor de la marca
registrada con anterioridad, tales como
colores, figuras, emblemas o signos
distintivos, pues como se apunta, los
alementos nominales de una determinada
marca, constituyen su signo
individualizador y, la etiqueta no es mds
gue el continente de aquellos elementos
nominales.

Amparo en revision 676/76.- Alexandra de
Markoff Sales Corporation.=- 13 de enero
de 1977.~ Unanimidad de votos.

Tribunales Colegiados, Informe de lLahores
de 1977, Tercera Parte, Tesis 80, pdgs.
205 y 210.

Ahora bien, para determinar la semejanza
de upa marca con otra, en relacién a gque estan aplicadas a
los mismos o similares productos o servicios, se debe
entender en el sentido de gue la semejanza o similitud no se
limita exclusivamente a articulos clasificados en 1a misma
clase, sino a cualguier otra, que se refiera a productos o
servicios nimilares.

MARCAS. ARTICULOS RELACIONADOS, DE
DISTINTA CLASE LEGAL.- Cuando las marcas
se aplican a articules que, aungue
pertenecen a diferentes clases del
articulo 71 del Reglamente de la Ley de
1a Propledad Industrial, son de
naturaleza parecida o substancialmente
relacionada, como lo sen por ejemplo, las
prendas de vestir y las telas y tejides
(clases 39 y 42), es claro que resulta
aplicable la prohibicion de marcas
semejantes a que se refiere el articulo
105, fraccién X1V, inciso b), de la Ley
mencionada.
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Amparo en revision 401/76.- Christian
Dior, S. de R.L.- 31 de agosto de 1976.-
Unanimidad de votos.- Ponente; Guillermo
Guzman Orozco.

Primer Tribunal <Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito.

Tribunales Colegiados, Séptima época,
Volumen Semestral 91-96, Sexta Parte,
pag. 131.

Jurisprudencia, Precedentes 3% Tesis
Scbresalientes, ob. cit., pag. 826.

MARCAS. LA SEMEJARZA IMPIDE SU REGISTROQ,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASIFICACION DE
LAS.~ La semejanza o similitud a que
alude el articulo 91, fraccidén XXII, de
la Ley de Invenciones y Marcas no se
limita a articulos clasificados en 1la
misma clase, sino a cualquiera otra que
se refiera a productos similares, siempre
que induzca a error por su finalidad, su
composicion, lugar de venta o© cualquier
retacion que entre ambos exista, por lo
que, la clasificacion a que alude el
articulo 55 del Reglamento de la ley
mencionada no puede servir de base para
concluir si hay o no similitud entre
productos de distintas clases, mnaxime
cuande los elementos de confusion de las
marcas CONMEMORATIVO (licores alcohoélicos
clase 49) y CONMEMORATIVA (vinos de mesa
clase 47), provienen de la composicién de
la marca, ya que fonética y gramatical-
mente son senejantes en grado de
confusion.

Amparo en revision 1326/88.- Cerveceria
Cuauhtémoc, S.A. de C.V.- 5 de octubre de
1888.- Unanimidad de votos.- Penente:
José Alejandro Luna Ramos.- Secratario:
Agqustin Tello Espinoza.

Tribunales colegiados de Circuito,
Informe de Labores de 1989, Tesis 18,
pig. 201.
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Para resolver scobre la semejanza de dos
marcas también debe ser tomado en cuenta el tipo de publice
consumidor al cual estan destinados, en wultima instancia, los
productos o servicios, de tal suerte que si se venden o se
prestan en comercios diferentes, destinados para distintas
esferas de consumidores, no pueden de esta wmanera provocar
una confusién dentro del publico consumideor, aun y cuando las
marcas en cuestion fueran casi idénticas.

MARCAS. CONHFUSION. PRODUCTOS DIFERENTES,-
Para que una marca no deba registrarse,
aplicando para ello el articulo 105,
fraccion XIV, inciso b), de la Ley de la
Propiedad Industrial aplicable, se
requiere que los articulos amparados por
ambas marcas tengan caracteristicas
semejantes. De nancra que si se trata de
articulos que no tienen wayor relacion
entre si, por su naturaleza ¥y Ssu uso, ©
por las tiendas en que se venden, no hay
inconveniente en usar narcas que podrian
confundirse cuande no hay 1la menor

posibilidad de confusion en los
productos, o de competencia comercial
desleal entre los productores. La
propiedad de una marca tiende,

esencialmente, a proteger el prestigio de
un fabricante, de manera que otro no
pueda aprovecharse de ese prestigioc para
obtener un provecho comercial, en
detrimento del propietario de la marca
anterior, ni pueda causar a éste algun
desprestigio en relacidén con la calidad
de su producto. Pero cuando los productos
a que se aplican las dos marcas son de
naturaleza sustancialmente diferente, o
se aplican a usee substancialmente
diferentes (cuando se trata de
establecimientos especializados), no se
ve que haya razdn en negar el registro de
una marca por su posible semejanza o
confusién con 1la otra. Pues en estos
casos no podra haber confusion para
adquirir el producto del duefic de 1la
marca anterior, con motivo del registro
del otro, ni el productor duenioc de la
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anterjoridad podra sufrir dafo en su
prestigio ni en su economia con el uso de
la otra marca. Ni podra el duefio de 1la
segunda usar el prestigio de la primera,
para vender su producto, ya gue ambos
productos se encontraran en esferas
diferentes de uso, aplicaciones y
expendios comerciales (o departamentos
especiales, en comerciocs generales). Por
lo demds, aunque los productos anparados
per una marca pertenezcan a una categoria
y la marca se haya expedido en principio
para anmparar todos los productos de esa
categoria, si la realidad es que la marca
esta destinada a amparar productos de
cierta naturaleza y destinada a ciertos
usos afines, el registro de esa marca no
impide el registio de una segunda marca
semejante gue so destine a  amparar
exclusivamente clertos productos que,
aungue pertenezcar a la misma categoria
en la clasificacién del articulo 71 del
Reglamento de la ley, sean articulos de
naturaleza esencialmente distinta, y de
usos Y aplicaciones esencialmente
distintos, y que esencialmente se venden
en comercios de naturaleza  también
diferente, como es el caso, por ejemplo,
de cepillos para muebles, pisos Y
tapiceria y de cepillos dentales.

Amparo en revision 21/76.- Johnson &
Johnson. - 16 de narzo de 1976.-
Unanimidad de votos.

Amparo en revision 707/76.- Dresser
Industries, Inc.- lo. de marzo de 1977.-
Unanimidad de votos.

Amparo en revisién 131/77.- American

Cynanid Company.~ 12 de abril de 1977.-
Unanimidad de votos.

Amparo en revision 291/77.- Laboratorios
Infan, S.A.~ 21 de Jjunio de 1977.-
Unanimidad de¢ weokes.

Amparo en revision 347/77.- Central
Exportadora MNacional, S.A.- 9 de agosto
de 1977.- Unanimidad de votos.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores
de 1977, Tercera Parte, Primer Tribunal,
Tesis 12, pag. 32.
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MARCAS, CONFUSION DE.- Aunque la marca
"CRISTAL" queda integramente comprendida
en la marca "CRISTALE", ello no basta
para concluir que haya semejanza entre
las dos a)l grado de confusidn porque la
palabra ‘"cristal” que es el elemento
comin no es un nombre propio, o una
palabra tan peculiar que “cristal®
resulte un derivado de la nisma, con una
concatenacién tal, gque aparezca una marca
derivada de otra, o un diverso producto
del mismo productor. Y mas si en el caso
de la marca anterior ampara ropa en
general, mientras gque 1la otra ampara
exclusivapente medias y pantimedias, sin
que haya elementos en autos para suponer
que el dueio de la anterioridad también
la fabrigue, y sin gue la Sentencia que
estimé gque no habia confusion hubiese
sido impugnada por 1la Parte Tercero
Perjudicada sino solo por la Autoridad
Responsable. Pues en esas palabras, una
de dos y otra de tres silabas, si hay
elementos de diferenciacién por ser una
el nombre comin y ordinario de CRISTAL, y
la otra que, aungue sugiere cristal esta
modjificada Y claramente altera la
connotacidn de esta ultima.

Amparo en revisién 37/80.- Jubar Textil,
S,A,- 17 de abril de 1980.- Unanimidad de
votos.- Ponente: Guillermo Guzman Orozco.

Semanario Judicial de 1la Federacioén,
Séptima Epoca, Vols. 133-138, Enero-Junio
de 1979, Sexta Parte, Tribunales
Colegiados, pag. 95.

Ahora bien, cuando se solicite la nulidad
del registro de una marca por la semejanza en grado de
confusion entre la registrada y la no registrada, cuando se
argumenta que ésta ya se venia usando con anterioridad, se
debe probar plenamente ante la Autoridad Administrativa que
ésta ultima se empezd a usar antes de la fecha legal del
registro o de presentacién de la solicitud de aquella y si no
lo hace €5 improcedente dicha solicitud.



MARCAS, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DE
REGISTRO DE LAS. CUANDO LA SOLICITANTE HNO
PRUEBA EL USO ANTERIOR.- La similitud
existente entre dos marcas, una cuyo
registro se solicita y otra ya registrada
con anterioridad, significa que aquella
persona fisica o moral interesada en el
registro de su marca, esta en aptitud de
solicitar la declaracidén de nulidad de
otra similar a la suya, y debe satisfacer
deterninados requisitos, como son el
demostrar que esta solicitando el
registro dentro de los tres afios de
publicado el primero y que el solicitante
ha estado usando la marca sin
interrupcién, con anterioridad a la fecha
en gque la principié a usar el que 1la
tiene registrada. De ahi que si la
autoridad responsable njega la nulidad
del registro de una marca propiedad de la
tercero perjudicada, por considerar gque
la solicitante no acreditoé que hubiese

usado 1la nisma marca con ant ridad al
12 de novierbre de 1969, se
registrd la marca de la tercero

perjudicada, aun cuando afirme gue usé la
nisma denominacidén desde el 19 de agosto
de 1969, tal proceder de la responsable
no es violatorio de garantias.

Revisidon Administrativa 349/76.- Empresas
Santa Fe, S.A.- 12 de agosto de 1976.-

Unanimidad de votos.- Ponente: angel
Suarez Torres.- Secretario: Hugo G. Lara
Hernandez.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores
de 1976, Tercera Parte, Tercer Tribunal,
Tesis 85, pag. 200.

Por ultimo, se ha sustentado en forma
contradictoria que para poder dilucidarse el problema de la
semejanza de dos marcas se deberd rendir prueba pericial y
por otro lado se sostiene gue no es necesario aportar medios
probatorios diversos para apreciar la confusién que se
presenta, pues basta con el examen gque de ellas se hace.
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MARCAS, SIMILITUD Y DIFERENCIAS. PARA
PODER DETERMINARSE ES INDISPENSABLE QUE
SE RINDA PRUEBA PERICIAL.- La finalidad
que persigue el registro de una marca es
la de distinguir al productor de bienes y
servicios, por el consumidor, de aquellos
bienes que siendo iquales se ofrecen por
varios productores, es por ello que si en
un procedimiento judicial se reclama por
aquél gque tiene su marca debidamente
registrada, que otro productor para
confundir al publico, presenta su
producto con un disefo igual o semejante
a su marca, es indispensable que se rinda
prueba pericial por especialistas en 1la
materia, para poder establecer si existen
o no las similitudes o diferencias entre
la marca registrada con 1la presentacion
del bien que otro productor ofrece vy,
preponderantemente, si se crea en el
consumidor una confusien tal que neo pueda
distinguir entre uno y otro fabricante,
puesto que el juzgador carece de los
conocimientos especificos sobre tal
materia.

Amparo directo 374/86.- Arturo Ley
Anaya.- 15 de enero de 1987.- Unanimidad
de votos.- Ponente: Manuel Ernesto Saloma
vera.- Secretario: Martin Guerrero
Aguilar.

Sostiene la misma tesis:

Amparo directo 66/87.~ Arturc Ley Anaya.-
29 de abril de 1987.- Unanimidad de
votos.- Ponente: Maria de los Angeles E.
Chavira Martinez.- Secretario: Miguel
Lobato Martinez.

Tribunales Colegiados, Informe de Lakores
de 1987, Tercera Parte, Volumen II,
Tribunal Colegiado del Décimo Sequndo
circuito, Tesis 9, pags. 694 y 695.

MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION.-
Para establecer la semejanza en grado de
confusién existente entre dos marcas, no
resulta indispensable aportar nuevos
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probatorios diversos a los existentes en
el expediente marcario, habida cuenta que
dicha semejanza debe surgir de la
comparacién directa entre las marcas
involucradas.

Amparo en revisién 131/88.- Recubrimien-
tos Texturizados, S.A.- 19 de febrero de
1988.=- Unanimidad de wvotos.- Ponente: J.
S, Eduardo Aguilar Cota.- Secretario:
Maximiliano Toral Pérez.

Tribunales Colegiados, Informe de Labores
de 1988, Tercera Parte, Quinto Tribunal,
Tesis 8, pag. 191.
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PRIMERA.- Por marca se debe entender que
es todo signoe o medio material que sirve tanto para
diferenciar a los productos o servicios entre si, de otros de
su misma especie o clase, como para indicar su procedencia y
de esta menra proteger a sus titulares y al publico
consumidor de confusiones de origen.

BEGUNDA.- La finalidad primordial de
nuestra legislacion en mnateria de marcas, se traduce en
evitar la desorientacién y el error entre el publice
consumidor, con relacioen a la naturaleza y origen de los
distintos productos o servicios gue concurren en el mercado
nacional, y a la vez garantizar la integridad y buena fama
del signo distintivo adoptado por el preoductor o prestador de
servicios, asegurando 1la facil identificacion de sus
articulos o servicios, es decir la marca debe ser peculiar
para poder distinguirse claramente de entre las demas marcas
que concurren al comercio y estan registradas.

TERCERA.~ La distintividad del signe
marcario es una de las principales, si no es que la
primordial funcién que debe cumplir una marca para tener la
condicion de tal.

CUARTA.~ La vigente Ley es clara y
especifica en cuanto al senalar los signos, denominaciones o
formas tridimensionales que pueden ser susceptibles de
registro y aquéllos que no pueden serlo, en la inteligencia
de que en algunos de estos ultimos, cuando cumplen con
determinada condicién si pueden ser registrados.



QUINTA.- La senejanza de una marca a otra
Ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares
productos o servicios, es una de las prohibiciones que tiene
expresamente estipulada la Ley de la Materia, para que pueda
ser registrada como signo marcario, toda vez due seria
afectado el poder de atraccién, (debiéndose entender por
éste, el prestigio y buena fama que ha logrado ponetrar la
marca en el comercio), asi como la capacidad distintiva gque
debe tener toda marca.

BEXTA.- El conflicto de resolver sobre
dos nmarcas semejantes en grado de confusion puede presentarse
cuande acontecen cualquiera de los siguientes eventos:

aj} Cuande una persona, sea fisica o
noral, solicita que se registre su signo marcario propuesto,
existiendo otra marca registrada y vigente similar a aquélla
{presentandose esta situacion en el examen de fondo que se
realiza dentro del procedimiento para el registro de 1la

marca).

by cCuando egquivocadamente (por error,
inadvertencia o diferencia de apreciacién), se haya otorgado
el registro de marca, existiendo en vigor otra que se
considere invadida por tratarse de una marca igual o
semejante en grado de confusidn y que se apligue a servicios
o productos iguales o similares, y el titular de la marca
invadida solicite la declaracién administrativa de nulidad de

aquélla.

c) En el caso de que también se solicite
la declaracion administrativa de nulidad porque el registro
de la marca se haya otorgado existiendo otra idéntica o
semejante en grade de confusidén, a otra que haya sido usada
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en el pais con anterioridad a la fecha de presentacién de la
solicitud de la marca registrada y se aplique a los nismos o
similares productos o servicios (condicioni&ndose esta
situacion a gue dicho uso anterior de debe comprobar).

d) Asi tambieéen, en el tiempo que se
solicite 1la declaracién administrativa de nulidad del
registro de una marca cuando otra igual o similar se haya
venido usando con anterioridad en el extranjero, en la misma
hipdétesis del inciso anterior, si ademas del uso existe el
registro extranjero, y gque el pais de origen tenga reprocidad
con Mexico.

e) Cuando se solicita la declaracidn de
infraccion administrativa por parte del titular de una marca
registrada, en contra de una persona gQue use una mnarca
parecida en grado de confusidn a la suya, ¥ con la cual
ampare los nismos o similares productos o servicios que los
protegidos por aguélla.

f) En el <caso de gue solicite la
declaracidn adnministrativa de delito por parte del dueho de
una marca registrada porque otra persona continue usando una
marca ho registrada parecida en grade de confusidn a la suya,
después de gque la sancion administrativa impuesta por esta
causa haya quedado firme.

g) Y por ultimo, cuando se solicite la
declaracicdn administrativa de ilicito por parte del titular
de unx marca registrada cuando se ofrezca en venta o ponga en
circulacién los productos o preste los servicios con la marca
a que se alude en el inciso gue antecede.
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SEPTIMA.~ En materia de Propiedad Indus-
trial, especificamente en razon de los signos distintivos 1la
semejanza de dos marcas en grado de confusion es un problena
que en la practica se presenta cotidianamente, entre 1los
titulares de registres marcarios, o entre eéstos y otro
particular que no ha registrrado debidamente su marca,
usurpande derechos adquiridos, asi como tanbién es uno de los
mas debatidos por las diferentes opiniones que al respecto
emite, tantoe la Autoridad Administrativa como la Autoridad
Judicial.

OCTAVA. - El competidor desleal o
usurpador, trata cuidadosamente de evitar que en su accién la
imitacién quede patentizada: con tal fin, por lo general
pretende lograr la ceonfusién buscada, pero manteniendo una
apareciencia de diversidad, que le sirva para librarse de
toda persecucion, combinando elementos distintivos esenciales
del signo ajeno, con otros pretendidamente diferenciadores,
gue encubran su accion ilicita,

El proposito del competidor desleal de
aprovecharse fraudulentamente del esfuerzo y prestigio gue ha
logrado alcanzar otra marca, se realiza, en la nodalidad mas
frecuente, mediante la adopcion de signos ] formas
tridimensionales en que los elementos distintives, pretenden
dar de ellos una apariencia de diversidad, pero que, sin
embargo, apreciados en su conjunte, sin ese examen meticuloso
y datenids gue no es normal que lleve a cabo el comprador, ©
solicitador de servicios, establezcan la confusion o, cuando
menos la duda respecto a la verdadera identidad de 1los
elementos senalados.

NOVENA.- La confundibilidad de dos marcas
se concreta, en up juicie equivocade del publico consumidor,
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que recae sobre la empresa a la que cree comprar o sobre el
producto gque estima adquirir, esto es, la equivocacién
termina por concretarse en el producte mismo, o en el
servicio de que se trate, el comprador inducido a error por
la impresién de identidad o de semejanza entre los
distintivos, cree que adguiere un producto, cuande en
realidad compra otro distinto del gue gqueria adquirir.

La equivocacion no estriba en una
confusion con respecto a la propia naturaleza del producto o
servicio; la equivocacion consiste en confundir dichos
productos o servicios en cuanto a su procedencia de una
empresa o comerciante determinado, ¢ en cuanto a su identidad
como ese mismo producto o servicio preferidc, dentro de la

clase del que se necesita.

DECIMA.~- Los supuestos mas comunes de
semejanza son aquellos en gque la segunda marca aparece como
una variante, como el resultado de una modificacién de 1la
anterior, con la que posee elementos comunes gue, en la
percepcién wvisual o auditiva, proporcicnan esa sensacidn
peculiar que hace confundibles a los signos.

ONCEAVA.- No siempre y en todo caso se
encuentra excluida del registro la marca posterior idéntica o
semejante; el trafico ofrece numerosos casos de nmarcas
semejantes gque cumplen perfectamente su funcieén distintiva en
beneficio de diterentes empresas, comerciantes o prestadores
de servicios, esto en virtud de la absoluta disparidad de los
productos o servicios y la ausencia de circunstancias que

acreditan el peligro de confusicén.

DOCEAVA.- En supuestos excepcionales, el

uso de marcas idénticas, semejantes o evocadoras, constituye
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una lesion del derecho exclusivo del titular del registro
marcario, aunque no se aprecie peligro de confusion sobre la
procedencia; en tales casos, el Derecho trata de proteger la
propia distintividad de la marca, considerada como sefal; la
fuerza diferenciadora del signo, 1o cual se da en el caso de
la marca notoriamente conocida.

TRECEAVA.~ La vigente Ley de Fomento y
Proteccicn de la Propiedad Industrial, aplicable a la materia
es omisa en cuanto a sefalar de una manera especifica, y aun
general, reglas o principios rectores que sirvan para
resolver de una manera mas objetiva sobre la problematica de
dos marcas semejantes en grado de confusidn, dejando esta
cuestion al criterio subjetivo de la Autoridad
Administrativa, la cual resuelve al efecto, en base a 1la
facultad discrecional que la misma Ley 1le confiere, y en
varios de los casos sujetos a su consideracion dicha
resolucion se basa en los principios doctrinaries y
Jurisprudenciales aplicables al caso concreto en cuestioén: no
debiendo pasar desapercibido, el mencionar que en varios de
eses casos se resuelve en forma contradictoria a lo resuelto
con antelacion, por la autoridad misma en casos andlogos.

CATORCEAVA.- Hasta la fecha existen una
infinidad de criterios que han sido enmitidos por los
Tribunales Colegiados, para resolver sobre cuande se debe
estimar que estamos en presencia de dos marcas semejantes en
grado de confusion; en nuchos de los casos dichos criterios
han sentado Jurisprudencia y muchos aun no: siendo también,
que de la interpretacion que se haga de algunos criterios se
puede llegar a estimar que existe contradiccién entre una
Tesis y otra, pero para poderse llegar a una conclusion de

este tipo se debe analizar mas ampliamente cada caso en
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particular, pues la valoracién de las circunstancias que
pueden influir en cada caso en particular son variadas.

QUINCEAVA.- La apreciacion de si existe o
no semej)anza entre dos marcas sujetas a dicho examen, ne
puede convertirse en un puro problema técnico; no es nunca el
resuyltado de reglas concretas y determinadas, presupone un
juicio en el gque han de valorse todas las circunstancias del
caso concreto en cuestion.

En definitiva, el Jjuicio comparative
sobre la semejanza de dos marcas no tiene cardcter autonomo,
no persigue como finalidad propia verificar si el pretendido
parecido entre las marcas existe, por el mero hecho de que se
dé entre ellas: sino juzgar si esa eventual semejanza (o
identidad en su caso), actuard& como causa productora de un
peligro de confusiodn en el publico consumidor.

DIECISEISAVA.- Ante la gran problemitica
que reviste la semejanza de las marcas en grado de confusion,
el Legislador deberia tomar medidas mas concretas y acordes
con la reslidad; por un lado se deberian establecer en el
Reglamento de la Ley (gue aun no se promulga), reglas o
principios rectores que le auxilien a 1la Autoridad
Administrativa y en su caso la Judicial que va a juzgar sobre
la semejanza, para poder dilucidar de una manera mas objetiva
concreta y verar dicha cuestién; y por otro lado, disminuir
los plazos que se le otorgan a ambas partes dentre del
Procedimiento Adnministrativo respectivo, con el fin de gque
sea mas expedita la resolucion que en su momento se emita,
pues en la especie, el resolver en definitiva sobre dicha
semejanza es un proceso large y tedioso para las partes, con
el consiquiente perjuicio, tanto del publice consumidor gque

se ve defraudade con marcas apécrifas que en el mercado
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coexisten, asi como del camerciante, industrial o prestador
de servicios, legitine titular de la marca, que ve usurpados
sus derechos de Propiedad Industrial, con el consiguiente
perjuiclo econdmice y concurrencial que ésto conlleva.
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