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INTRODUCCION.

Los Derechos Intelectuales, o también llamados Dere
chos de Pensamiento, Derecho de los Creédores, Derechos de -
Cliente;a, Propiedsd Inmaterial, Propiedad Intelectual, entre
otros, son aquellos que enmarcen el conjuntc de prerrogativas
que integran la Propiedad Industriszl y la Propiedad Artistica
y Literaria. Estas dos categorims de derechos tienen el comin
denominador de regular un objeto cuva caracteristica esencial
es sger de naturaleza inmaterial, de shi su justificacién por_
unirse en una sola denominacién, Sin embergo, ceda una de -
ellas posee una singularidad propia que la distingue una de -
otra. El presente trabajo se ubica dentro de la primera de -
éatas, esto es, de la Propieded Industrial.

La doctrina es acorde en sefialar que la esencia de_
la misma reside en dispensar proteccidn a une serie de concep
ciones v combinacidn de elementos wsensibles que han de veler-
se por su utilidad en el cempo de la industria, comercio y -
servicios, También denota que dentro de ella se englobe al De
recho de Patentes, De Marcass, De Nombre y Avisos Comerciales,
De Las BEnsefias, De Denominaciones de Or{gen, Sobre el Secreto
Industrial, y demds.

Eate conjunto de figurss forma bdsicamente dos gru-~
‘pos o ramag distintas de la misma disciplina. La primere com-
prende las creaciones nuevas susceptibles de aplicacidn indug
trial, donde encontramos las invenciones, modelos de utili——-
dad, disefios industriales y el secreto indusiriaml. El segundo
grupé estd constituido por los signos distintivos de cardecter
mercantil, comprendiendo los nombres y avisos comerciales, de
nominaciones de origen y MARCAS.

La elaborascidén de este materiaml obedece a la inquig
" tud por conocer las caracter{sticas tan especiales que revis-
te una de estes modalidadess El Derecho de Mercas.




El conjunto de prerrogatives gue encierra este dere
cho, ‘como. sucede con los demds ¢te comnonen la Propiedad In—-
dustriel, tiene pechliaridddes que lo hacen distinto de cuel-
quier otro; reviste perticularidades del Derecho de Propie---
drd, de un Derecho Absoluto, de vn Derecho de Clienteln, etc.
Estas notas ten peculiares hace gue el mismo rebsse la expre~
8ida "sui generis” con gque se le identifijcaba anteriormente y
se coloque dentro de una nueve categoria de derechos especia-
les o distintos a los cuales falta darles una denominacidn -
més acorde a su naturaleézas jurfdica.

En este trabajo expondremos un panorsra general del
Derecho Marcarjio Mexicano, que si bien no muestra todas sus -
peculiaridades, sf iluatra sobre las més representativas del_
mismo.

Por razones de método el rresente estudio se compo-
ne de cuatro canpf{tnlos. ElL primero de ellos estd destinado al
endlisis de los diversos Ordenamientos Yegislativos Marcerios
que han existido en mmegtro pafs, tarea que facilitard cono—-—
cer las trensformaciones que ha sufrido a travéa del tiempo —
dicho derecho. El cap{tulo segundo comprende las diversas teo
rias que exwlican la naturaleza juridica del derecho de mar—-
cas, lo que permitird tener wna concevtualizacién v defini———
cidn méds exacta de lo gue es esta Instituciédn. En el tercer —
capftulo realizaremos un estndio jurfdico-doctrinario sobre -
la legislacidn vigente de la materia pare efecto de determio-
nar la manera en gue debe nszrse una merce, los dercchos gue_
derivan de su utilizacidn v las diversas modalidades que re-——
viste su uso. El cuarto capftulo, v con el fin de complemen-—
tar el anterior, contiene los nuntos més sobresslientes res—-
pecto al procedimiento administrativo marcario, es decir, las
formalidades y requisitos que deben reunir les promociones v_
escritos dirigidos a la Secretarfa de Comercio v Fomento In--
dustrial con motiveo del nso de una marca, bien para solicitar
una Decleracidn Administrrtiva o interponer alqin Recnurso Aé-
ministrativo.



CAPITUYLO I
DESARROLILO LEGISLATIVO DE LAS MARCAS EN.MEXICb.

FEl orfigen v deserrollo de las marcas en México ha =
sido ¥ es un tema poco estudimdo. Los investigadores que’se .=
han avocado a esta tarea coinciden en dividir su estudio en =
cuatro etapas histdricas:; Prehispdnica, Colonial, Independxen;'
te y Actual.

1. ETAPA PREHISPANICA,

En la historia del México Antigito no se tiene noti-
cia alguna de la existencia de marcas o de alguna disposicidn
que se hays-dictado el respecto, pues a pesar de la riqueza -
de mercanciss que habia los comerciantes no utilizaban ningin
signo o medio vara identificar sus productos de otros del mig
mo género o especie. Esto obedece a que sus operaciones mer—-

_ cantiles las realizeban e través de géneros, es decir, mor -
vi{a de permutscidn; cada gnien dsba lo que necesitaba. (1)

No obstante lo enterior, se tiene conocimiento que_
los haebitantes del Andhuac empleabsan algunos medios materig—-
lea sobre las persones para identificar la clase o condicién_
a que pertenecian. Un ejemplo de estos medios distintivos era
la “collera", que permitia identificar al mal esclavo e impe-
dirle que hullera por entre la gente o penetrase 2 lugeres es
treches.

(1) Nava Negrete, Justo. Derecho de lss Marces. México. Ed. _
Porria, 1985. Pg. 121.




Otro vestigio de estos utensilios son 1ss "pintade-
ras”, que eran una especie de sellos prra estemper la piel hu
mana con fines ceremoniales, religiosos o decoretivos; tam——
bién eran utilizados pera identificar ciertos tributos gque -~
loe pueblos pagesban 8 los reves v sefiores.

Estos sellos tenfan dos formas diferentes: el tipo_
plano, que consistfa en un mango v una tabla con caracteriati
cas variadas en una de cuyas superficies se hallaba grabado -
un dibujo cualquiera que servia psra imprimir. El otro modelo
era un cilindro hueco o sélido, a manera de rodillo, en donde
tenia imprimido un dibujo en relieve que habia de servir para
marcar.

Es obvio que en este periodo existieron signos dis-
tintivos cuya funcién no era precisamente mercantil. Sin em-——
bergo, su utilizacidn, como instrumento para identificer, -
constituyen el antecedente del uso de marcas en el México An-
tiguo.

IXI. ETAPA COLONIAL,

En este periodo la actividad industrial y comercial
estuvieron limitadas por el monopolic que Espafie ejercid so--
bre sus colonias, pues &sta no les permitia traficar con nin-
guna otra nacién o pueblo y sdlo ella acaparaba sus riquezas_
y proporcionaba & su vez las mercancims que éstas necesita-—-
ban.

Predominando esta situacidn, interna y externs, es_
fécil concluir que estss relaciones mercantiles no requerien_
de unr sistems juridico especiel que las regulara, ya que las_



mismas se reducfan a un tipo casi doméstico. Por consiguiente,
el uso de marcas y de normas que las reglamentaran, como hoy_
se concibe, no existieron.

Sin embargo, hay datos acerca de la utilizacién de_
egte tipo de signos distintivos de cardcter mercentil y de -
disposiciones relativos al mismo, s6lo que sus funciones eran
més restringidas. De entre el conjunto de éstos, destacan los
siguienteas

CEDULA REAL DEL 15 DE OCTUBRE DE 1522.

Esta disposicién fue dictada por Carlos V el dfa 15
de octubre de 1522 en la Ciudad de Valladolid y su contenido_,
consistia en 1la sutorizacidn pera usar las maercas de fuego en
los esclavos de reacate. Su llegrda a Wéxico fue g mediados -
del mes de mayo de 1524 trayendo consigo el hierro., Este mig-
mo monsrca, en fecha 26 de junio de 1523, permitié igual sis-
tema de identificacidn pare los esclavos de guerra. (2)

ORDENANZA 26 DEL ANO DE 1525.

Su creador fue Herndn Cortés y mediante ella esta—-
blecid la obligacidn a los propietarios de ganado de tener . -
hierro para marcarlo, asi como la de registrar dicho utenci-—-
1lio ante el escribano del cabildo., (3)

ORDENANZAS DICTADAS EN 1O TOCANTE AL, ARTE DE LA PLATERIA.

Dichas ordenanzas fueron elaeboradas por el Marqués_
de Cadereyte el 20 de octubre de 1638, mismas que seflelaban -

(2) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pdg. 13.
(3) Ibidem.



el procedimiento para mercer los objetos de oro y plata que -
se elaboraban en 1a Nueva Espaiia, destacando las siguientes:

" 8a. El orden que se ha de seguir nara que no se
defraude el quinto Real, ess{ de parte de .-
los plateros como del Veedor y Oficiales -
Reales, es el siguiente: &) Antes de labrar
la plata i oro, loe plateros estdén oblige-—
dos & presentar la pasta a los oficiales -
Reales, para que éstos vean si estd quinta-
da v marcada... b) El Veedor, en rresencia_
de dichos Oficiales Reales, las mercard con
la marca y sefial que rara este efecto deben
llevar.

17a. &) Que los platercs de oro v plata han de -
tener merca v sefial conocide rara identifi-
car las piezas que labren. b) Que esta mer-
ca hen de registrerls ante el Escribano Pi-
blico del Cabildo de la Ciudad de Mérico. -

18s. Que el Veedor no reciba pieza alguna de oro
ni de plata sin que tenga la sefial y merca_
del art{fice que la labrd., " (4)

Para que uvna pieza de plata o de oro pudiera comer—
cializarse o entregarse a quien la mend§ fabricar, debia reu-
nir los sipguientes reguisitos:

" a) Que el veedor la diera por buena (el veedor
no recibfa pieza alguna de plata y oro, sin_

(4) Reangel Medina, David, Tratado de Derecho Marcario. Méxi-——
co. 196C. Pdg. 153-154.



que tuviera la sefial del art{ficie);

b) Que el platero la sefielare con su marcas que
de comin emplerba, su epellido completo y -
(0) en ebrevigtura arbitreria;

¢) La obligacidn de presentar la ‘pieza para que
se enseyera a fin de saber pi contenfa la -
ley establecida en Esps®a desde el afio de -~
1435 vigente en l2 Nueve Espafia (le ley de -
la pieza se marcaba con punzones de fierro -
celzado de scero, con los niimeros que debfa_
tener de menera proporcionada para que se -~
vieran y leyeran fécilmente y que tales nime
ros sean cestellanos y no letinos.

d) Si estaba correcta la ley, lo que se verifi-
caba mediante la burilada, entonces el mercg
dor del gobierno le imprimia el quinto real,
significado por une corona diminuta yes sola_
o va puesta entre las dos simbélices colum--
nas de Hércules. Este sello se gurrdaba en -
las oficinas de la real Hacienda.

e) Después se le imponfa 1la marca de la ciuded,
que consistia en una dguila pequefia o letras
M que queria decir México. La marca de Guate
mala eran dos volcanes v sobre ellos Santia-
go apdstol montado a caballo. (%)

Lawrence Anderson, citado por Nava Negrete, hace un
sumerio de las marcas de acuerdo a la documentacidn que se re
fiere a 1la plata y en el cual puede sgregerse las relativas a
las piezas de oro, por mencionar la mayoria de disposiciones_
y ordenanzas de la época a smbos mineraless

(5) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pdg. 33.



" 15241637 Una. marca.. 1. Certificando impues
SRRt T LT to pagado y que el_

metal empleado era

ley. -

2, Ademds de la ante—-
rior, la marca del_
artifice.

3. Ademds de las dos -
anteriores, la mar—
ca del Ensayador Ma
yor, certificando -
que el empleado era
ley.

©1738-1820 . Cuatro marcas 4. Ademds de las tres_
anteriores, la mar-
ca del lugar y Real
Corona, certificado
de c¢alidad por el -
justicia del parti-
do, " (6)

Cuando algin platero ingresaba al gremio de su ra--
mo, depositaba una copia auténtica de su marca para cotejar--
la, llegando el caso, con la estempada en alguna pieza o alha
ja falte de ley.

Podemos afirmar que el uso de estos signos represen
ta un medio de control sobre los productos de oro y plata que
se elaboraban en la Nueva Espafia, dado que indicaban la proce
dencia y certificacién fehaciente de los mismos, pero sélo -
eso. Por otro lado, constituyen el antecedente de las marcas_
de fébrica.

(6) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pég. 34.



LA CEDULA REAL DEL FRINERO DE OCTUBRE DE 1733,

Mediente ella se dio instrucciones especificas so--
bre le pleteris, consistiendo ens

" f) Que el pletero que necesitsre oro 6 plete de
beria conseguirlo de los Oficirles Reales, -
en les cajes de quinto, a cuenta, que al es-
tar acabsda, se lleverd la pieza para que -
"egtos Ministros" le pusieren el cufio del -
quinto o diezmo; reconociéndose tembién la -
pieza por el ensavador menor, s fin de que -
siendo de once dineros, la mPrcars con la -
marca de su nombre.

i) Que en cuento a los plateros de ls Ciuded de
México, no se puede vender alhaja elguna de_
plete sin que esté marcada del artifice y -
del marcador, conforme a lo dispuesto por -~
las leyes. " (7

ORDENANZAS DEL VIRREY PUEN CLARA DE 1746.
Esta prevenias

" Ordenanza 18. a) Que los plateros de oro y pla-
ta han de tener mrrecs, sefgl -
conocida que pongan en las pie
zas que labren.

e - bv) Que registren su marcs snte el
eseribenc del Juez Veedor. " (8)

(7) Rengel Medina, David. Op. Cit. Pdg. 8-9
(8) Ibidem.



REGLAMEﬁTOS Y 'ARANCELES DEL 12 DE OCTUBRE DE 1778.

Este conjunto de disposiciones, cuyo nombre origi--
nal.es "Reglamento y Aranceles Reples pesra el Comercio Libre_
.@e Espafia e Indies", estzblecid que las mercederfas embarca--
..das ‘pars Indias deberian ir provistss de sus respectivus y le
gitimas merces. Y, "siempre que resultere comprobada la false
dad de merces y despachos, se castigardn los mutores y cémpli
ces de -ese grave delito con 1las penas ¢ue van prefinidas en —
el citedo srticuloc diez y ocho de este reglamento." (9)

Las senciones que establecfa este precepto ersn el_
decomiso de le mercaderfa, cinco afios de prisidn en Africa y
ger privedo de reslizar el comercio con América.

ORDENANZAS DE ENSAYADORES DE 7 DE JULIO DE 1783.

Pueron formades por el Lic., D. Joseph Antonio Lince
Gonzélez, ensayedor mavor del reyno y juez veedor del noble —
arte de la pleteri{a. Se confirmaron por Real orden del 30 de_
diciembre del mismo affo, donde se establec{s "que el ensaya--
dor debe practicar por s{ mismo ( sin comenterlo a otrs perso
na ) frecuentes visites, & lo menos custro en caeda sffo, en el
beratillo, portesles, plaezas, plateriss y demds persjes donde_
se comercie o pueda comerciar la plata u oro; recogiendo lo -
que halle sin merca, quinto o diezmo, siendo pieze capaz de -
admitirlas pera que se proceda a lo que havae lugar segin les_
Reeles disposiciones, Ordenanzas y Bandos, dendo cuents opor-
tunamente con las ceusas que forme. " (10)

El cap{tulo VIII de las mismas ordenanzas, estable-
cias "Después de fundidas y ensayasdss las platas u oros, ¥ -

(9) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pdg. 10~11
(10) Ib{dem. Pég. 9-1C.



puestas las marces de la ley y nombre del ensayador, remitie—-
rén las piezas sl justicia del partido, pera que tomando ra--—
zén de ellss en su libro que nara el efecto debe tener, y -
ruesta en cada pieza la marca del luger y real corona, les -
den la certificacién o gufm, pera que con estos requisitos se
Pueda libremente conducir la plata u oro."

. Se concluye de lo anterior, que las piezas de plata
u oro debian llevar tres marcest la merce o remache del quin-
to, comprobando el pago de los impuestos; la del enseyador, —
pera indicar la ley del metal y la del art{flce, junto con su
nombre, para evitar freudes.

Otros ordenemientos que regularon el uso y aplica--
cién de ertos signos distintives fuerons la Recopilacién de -
los Reinos de las Indims, las Siete Partidas, la Curis Filfpi
ca, en su libro I, intitulado Comercioc Terrestre, Capitulo -
VII Marces, algunss Ordenanzas Reglementrrias de los gremios-
y Actas del Cabildo de la Ciudad de México, entre otras. Desa
fortunadamente, ninguno de ellos configursbs un cuerpo juridi
co especializedo y sélo posefmn normas aisladas en relacidén a
nueatra materia.

Ademds de las anteriores ectividades, existieron -
otras que fueron objeto del uso de mercas. De estas y por su_
importancia, destacan les siguientes:

MARCAS TRANSPARENTES DE AGUA O DE FILIGRANAS EN PAPEL.

Inypante el siglo XVI v heate terminer el XVIII, Es-
pafia suministrdé s México de pavel de filigrana cnyo método de
fabricacidn consistia en "una finisima sucesidn de hilos hori
zontales, estrechos y en el fondo, de la metriz o forma, cru-
zada longitudinalmente por hilos separados, muy separados y -
palientes del fondo horizontal, razdn por la cual aparecen -
translicidos; ahora bien, esas matrices o formatos eran de hi
los metdlicos, letén o cobre generrlmente, sobre los que era_



vaciada la pasta del papel v en momento determinedo, prensada
Y sometida a presidn, quedando la teg del pspel, aunque lisa_,
de pspecto grancso y con sefiales de los hiloa. " (11)

Entre los febricantes de esta mercancfa, surgié la_
necesidnd de diferenciarlo e través de mercas, Estas se elabo
raban con el mismo procedimiento que para dicho bien se reque
ria, pero hecho de hilo de metal, entretejido, en forma tal -
que la pasta al cmer en el molde se adherfa &l signo. La figu
ra ere casi transparente en virtud de lo cual recibieron el -
nombre de msrcas de agus, de filigranas o transparentes. Eg--—
tos signos consistian en escudos, coronae, iniciales, rdbri--—
cas, etc., y pueden considerarse el antecedente inmediato de_
las actuales marcas de productos de papel.

MARCAS DE PUEGO DE LAS CORPORACIONES MONASTICAS EN LOS LIBROS.

En el siglo XVII empezaron s usarse marcas de fuego
que eran hechas en hierro o bronce celentedo al rojo vivo pa—-
ra aplicarlas en los cortes superiores e inferiores de los 13i
bros. Pueron utilizadas por las corporaciones mondsticas y de
educacidn para dar a conocer la procedencia de los textos en_
les antigues bibliotecas mexicanas.

Rengel Medina (12), indicm gque estos signos consti-
tuyen el antecedente inmediato del concepto moderno de la fun
¢idn mercaria, pues sefialaban la procedencis del sitio &l que
el 1ibro pertenecia y el orfgen de su fabricacién.

En opinién contreria, Nava Hegrete (13) sostiene -
que dichas contrasefias constitufen verdaderss marcas de pro—-
piedad, ya que su funcién era seflalar al propietario del bien

(11) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pég. 14-15.
(12) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pdg. 11l-12.
(13) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pég. 20-22.



¥ no diferenciarlo objetivamente de otros productos. Esta si-
tuacidn demuestre 1ls falta de una finalided mercentil, por lo
que no puede constituir un vestigio inmediato de 1la actividad
marceria como acturimente se concibe.

Sefiela este autor la existencia de fabricentes y cg
merciaqtes que vend{ian libros permitidos, los cusles distin--
gufan con marces. Estss, desde su punto de vista, edi constitu
yen un antecedente del actuml signo distintivo de cerdcter -
mercantil que se emplea pare los productos de impresiones y -
publicaciones.,

3in ahondar mds, nos adherimos s le opinidn del - -
maestro Nava Negrete por considersrla cierts en sus observa—-
ciones.

MARCAS EN IOS GREMIOS ARTESANALES.

Al igual gne en Europa, los maestros artiesanales de
la Nueva Espafla emplearon marcas para identificar sus produc-
tos, consintiendo éstes en un apellido, inieial, figura, le~--
tra o signo. Su aplicacién era obligetoria y permitfia identi-
ficar, en caso de fraude o incwnplimiento de las ordenanzes,-
a su titular v lugaer de procedencia. (14)

Tos gremios, a través de sus ordenanzas, estable——-

cian le forma de usar dichos signos, as{ como las penas por -
el incumplimiento de esta obligacién.

MARCAS DE PUEGO PARA EL GANADO.

Este signo fue utilizado para identificar &l ganado,
segdn ordenanza 26 del afio de 1525 deda por Hernén Corte€s. Su

(14) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pdg. 28-30.
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procedimiento se resume a la impresién de un dibujo sobre el_
cuerpo del animel en parte visible con un hierro calentado gl
fuego; su empleo era para animeles mayores { vacuno, csba——--
1lar }. (15)

Los duefios de genado tenfan la obligacién de'regia-
trar sus fierros y sefiales, previo pago de dereschos, ante el_
Ayuntemiento, guien les expedia una copia de la matricula de
inscripeidn,

Como puede observarse, la finalidad de este signo -~
consist{a en identificer al propietsrio de los animeles, tel_
¥y como ocurre mctualmente en cada uno de los Egtedos del pais
con bu ley estetal de ganmderia, donde se prevé el usc y em~—
Pleo de estos signos de identificecién. Ahora bien, si tal ga
nado es tomado como mercencis pere traficer con é1 y si pera_
tal efecto ge utiliza le misma contrasefta, entonces, dicha -~
marca tendrd la acepcidn mercantil que sctuslmente se le otor
&8,

MARCAS DE PUEGO EN IOS ESCLAVOS DEYL MEXICO COIONIAL.

A principios del perfodo Coloniml se dié la précti-
ca aberrsnte de marcar a los esclavos, mismos que se dividfan
en los llamados de guerra y de rescate, Los primeros eren -
dquellos indigenas que no se sometian a la autoridad de Her--
nédn Cortés y que al ser vencidos en batalla se les sometfa =8
la esclavitud herréndoceles la cara con una "G". Los segundos,
eran indigenas sacedos de la esclavitud en que los tenfan los
antiguos caciques, pues por disposicidén del Rey de Espafia se_
concedid el derecho de rescatarlos de esa condicidm y tomar—
los como tales por el tiempe que fuese voluntad del soberano.
A &stos se les marcaba en la cara una "R". (16)

(15) Nave Negrete, Justo. Op. Cit. P4g. 23-26.
(16) Ibidem. PAg. 15-16.



Obviamente que este signo no constituye un antece-~
dente de nuestro sctual concepto de marca, va que ésta no pue
de ser aplicede en los seres humanos. Sin embargo, se vmelve_
neceraria su mencién como una nota ilustrativa.

I1I. ETAPA INDEPENDIENTE.

Una vez independizado nuestro peis de Espafa, con~-
tinuaron splicédndose en materia comercial y mercantil las dis
posiciones que se emplearon durante el régimen coloniel.

Sin embargo, aparecen disnosiciones de cardcter pu-
nitivo sobre esquellos actos que rudieran afectar sl Derecho -
de las MARCAS. Bstas normess comnrendian perte del Cédigo Pe~—
nal y Cédigos de Comercic nromulgados en este lsmso.

CODIGO DE COMERCIO DE 16 DE WAYO DE 1854.

Este C6digo no contemplabe ninguna disnosicidn o a-
partedo especial que reglementara el uso de mercse v s8dlo ha-
cfa referencie de ellas de manera excepcionel. Considersba a_
éstas como instrumentos de prueba de nropiedad nara los due——
flos, o bien, medios de control v gerantfia en la circulacién -
de productos. No obstante lo anterior, son estas peculiarida-
des las que demuestran su existencis ¥ funcién esencial, esto
es, su terea distintiva.

En su erticnlo 189, entre los requisitos que se es-
tablec{a pera las certas de porte o conocimiento que mnodfan -
exigirse mutvemente el cargador de les mercancies y el portea
dor de ellas, ordenabas la designacidén de las mercaderfas, ha-



ciendo mencién de su calidad génerica, peso y de las marces o
signos exteriores de los bultos que les contenfan, (17)

Por otra perte, el uso exclusivo de una marca se ob
ten{a a través de lo sefialado por le Legislacién de Propiedad
Litersriae y Art{stica, deda la analogia existente entre smbas
materias.

CODIGO CIVIL DE 1870.

Al amparo de las disposiciones de este Cédigo, se -
llegé a dar una auténtica proteccidn legal al derecho exclusi
vo sobre las marcas, cuando menos en lo que atafle e las figu-
rativas. Asimismo, en su T{tulo Octavo, bajo el rubro de "Del
Trabajo", reglementaba en forma completa las instituciones -
que actualmente conocemos como Derecho de Autor, en sus tres_
ramas: Propiedad Literaria, Propiedad Drdmeticm y Propiedad -
Artistica. (18)

CODIGO PENAL DE 1871.

Este ordenamiento, que también se le conoce como C§
digo de Martinez de Castro, en su t{tulo genérico de false-—-
dad, establecid sanciones para los delitos de felaificacién -
de moneda, de acciones, documentos de crédito pfblico, de bi-
lletes de banco, sellos, troqueles, pesas, medidas y MARCAS,
La aceptacién en que estaban mencionadas estas \ltimas, es -
resnecto a la contrasefia utilizada por la autoridad para iden
tificar cualquier objeto con el fin de asegurar el pago de al

(17) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pég. 13.
(18) Ibidem.



&in impuesto, o bien, para sefslar el peso o medida sobre los
instrumentos de medicién, entre otros., (19)

No obstente lo anterior, este C8digo contenia dispo
siciones que reprimfanla falsificacidn de marcas industrieles
y comerciales, las cusles estuvieron vigentes hasts el afio de
1903.

CODIGO DE COMERCIO DE 1884.

Este C6digo, en su capftulo titulado " De la Propie
dad Mercantil ", reguld por primera vez la utilizacién de las
marcas de fdbrica, tarea que plasmé en sus articulos 1418 y -
1420.

" ART. 1418.- Todo fabricente tiene derecho de -
poner a sus nroductos, pares distin
guirlos de otros, uns marca espe--
cisel., Esta puede constituirse por_
el nombre del febricante o el de -
su razén social, por el nombre de_
su establecimiento, de le Ciuded o
loealidad en que se haga la fabri-
cacidn, o en iniciales, cifras, le
tras, dibujos, cubiertas, contrase
fias o envases.

T 7UARP. 1420.- Que las marcas deben estar precisa
mente en los productos o mercan-——-
cies y en aquellos en que estén en

(19) Rengel Medina, David. Op. Cit. Pég. 15-16.
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la cubierta o envase, de tel manera
que el objeto que encierre no pueda
extraerse’ sin desgarrar la cubierta
en que eetd la marca., " (20)

La propieded de una marca se obtenfia mediante su de
pésito ante la Secretaria de Fomento, guien concedfa la titu—
laridad solo si ésta no se hubiese usado o rdoptado por otra_
persona y no fuese seméjante a otra marca, evitendo con eato_
ls defraudacidn de intereses ajenos.

La regulacidm que contempleba este ordenamiento no_
se referfa exclusivamente a las marces de fébrica, sino que —
también a las de comerciantes e instituyéndo en embos cascs —
el derecho a su propiedad. Asimismo, considerd que el nombre_
comercial, muestras, privilegios de invencidn y titulos de -
obra, eran de naturaleza mercantil y su regulacién correspon-
dia al C8digo de Comercio. Enumerd los supuestos que configu-
raben la usurpacién de mercas y otorgé accién para exigir el
pago de dsflos y perjuicios cusndo el titular de ésta se veia_
afectado por la falsificacién de su signo distintivo.

Como puede apreciarse, el presente Cddigo se basa -
en el sistema atributivo o constitutivo para otorgar la titu-
laridad de este signo distintivo de cardcter mercantil que es
la marca.

LEY DE 11 DE DICIBMBRE DE 1885.

Por medio de esta Ley se modificaron las disposicio

(20) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pdg. 46-47.

- 16 -



nes snteriores v re cred el Regcistro de Comercio en el que dg
bisn metriculerse los comerciantes. Sus artfculos segundo y -
tercero, establecian la obligmcién de anotar en ls hoja de ca
de comerciante matriculado sus tftulos de propieded indus—-—-
trial, petentes de invencidn o merces de fébrica, los cuales_
producien sus efectos desde la fecha de su inascripeién; su -
omigidn imped{a al comerciente ejercer sus derechos con rela-
cién a terceros.

Estas reformas son el més remoto sntecedente de -
nuestro actual registre de Maercas en su funcién de medio pare
acreditar el uso exclusivo sobre les mismes. Su vigencia fue_
hasta el afio de 1903, fecha en que se promulgaron las leyes -
de natentes y marcas.

CODIGO DE COMERCIO DE 1889.

Eate nuevo ordenamiento deroga las leyes mercanti--
les entes aludidas, pero conserva la obligacidn de inscribir_
en el Registro de Comercio los titulos de marca de fébrica. _
Y, en caso de no realizerse el registro de los documentos que
conforme al mismo deba hacerse, los mismos no producirén per-
juicio a terceros y sf en cambio €stos podrdén eprovecherlos -
en 1o que les fuere favorable.

Este Cédigo no incluye disposiciones especificas sg
bre las marcas, toda vez que el mismo tiemmo entrd en vigor -~
la Ley de Marcas de Pébrica de 1889. (21)

A partir del efo de 1889 y hasta 1942, surgieron -

unas series de disposiciones concernientes directamente a la_
materia de marcas, sobresaliendo las siguientes:

{21) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pég. 48.



LEY DE MAHCAS DE PABRICA DE 28 DE NOVIEMBRE DE 1889.

Promulgada bajo la presidencim de Don Porfirio -
Diaz, esta ley constituve el primer ordenamiento que de modo_
espec{fico y directo regulé el derecho, sobre las merces, com-
prendiendo lss utilizadas por fabricantes y comerciantes.

Sus diecinueve artfculos reflejen un serio empeflo -
por gerantizar el interés del productor y el interés social,_
Congiderd como marca de fébrica cnalguier signo determinsnte
de le egpecimlidnsd para el comercio de un producto industrial,
Establecic que no podian constituir esta figura le forma, co-
lor, locuciones o designesciones que no integren por s{ solas_
el signo determinante de la especialidad de la mercencfa, o —
bien, que fuese contrario a la morel.

De igiual menera, el primero gue hubiege hecho uso -
legal de una marca podia pretender adquirir su propiedesd. Es-
ta se lograba en virtud de lz declaraciédn hecha por la Secre-
tari{m de Pomento, respecto de que el interesado se ha reserva
do sus derechos; la duracidn de eate dominio era por tiempo -
indefinido. (22)

Otra disposicién importante de este Cuerpo Legisla~
tivo, es la relativa 2 que les marcss sélo se transmitisn con
el establecimiento para cuyos objetos de fabricecidn o de co-
mercio servian de distincién. Dicha conducta no esteba sujeta
a ninguna formelided especial y se verificaba conforme a les
reglas del derecho comin.

A pesar de lo trascendental de este ordenamiento ~
fueron susciténdose una serie de casos que cuestionaron su -

(22) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pdg. 22-23,




idoneidad para ser gplicada en ls préctica. Sin .embsrgo, esto
no le resta importancia para representsr el punto que sefiala_.
la transicidén entre la reglementacién deficiente que estos -
bienes recibfan del Cédigo de Comercio y del Cddigo Penal y -
las disposiciones agrupadas en un ordenamiento especial casi_
euténomo .

DECRETO DEL 30 DE JUNIO DE 1896 SOBRE DEPOSITO DE MARCAS DE
APARIENCIA EXTRANJERA.

De acuerdo a su articulo 14, los fabricantes esta--
blecidos dentro de la zona de vigilencia, es decir, Puertos -~
Fronterizos, que dieran apariencia extranjerz a sus productos
s8in gue ello constituvera una verdadera felsificacién, esta--
ban obligados a depos}jar oportunamente en 1la Secretzria de -
Hacienda vy en las Aduenas de sus respectivas demarcaciones, -
las MARCAS de fébrica v demds distintivos de que hicieran uso
en la expedicidn de sus productos a fin de que, mediante este
requisito, pudiesen ser aceptados como nacionales.

DECRETO DE 8 DE PEBRERO DE 1897 SOBRE MARCAS DE APARIENCIA
BXTRANJERA.

Este decreto fijé los requimitos a que debfan suje-
tarse los industrisleg que pretendfsn der apariencia extranje
ra a sus manufacturss.

Segiin su artficulo lo.,"Todos los industriales del -
pais que dieran spsriencia extranjerz a sus productos por me-
dio de rétulos o etiquetms con que merquen la mercencia o su_
envase, v sSiempre que ese procedimiento no importe falsifica-
cidn, lo cual calificard la autorided competente, quedan obli-
gados a registrar oportunamente en la Secretarfa de Hacienda_
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i #d

el nimero de ejemplares que ésta les fije de les marcas, eti-
quetas y demés distintivos usados en los productos que elabo—
Tren, para gque mediante este requisito sean aceptados como na-
cionales."

Este depbsito de marcas ante la Secretaria de Ha~—
cienda, sélo procedia si con anterioridad se habfa hecho el -
registro de las mismas en la Secretarfa de Pomento. (23)

DECRETC DE 28 DE MAYO DE 1903 QUE FIJA LAS BASES PARA LEGIS
LAR SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Este decreto surge a consecuencia de la iniciativa_
presentada por la Secreteria de Fomento de fecha 25 de abril
de 1903, mismo en el que se autorizé al ejecutivo para refor—
mar la Legislacién vigente sobre patentes de invencién, mar--—
cas de fédbrica y demés figuras de 1la Propiedad Industrial con
arreglo a diversas bases, de entre las cuales destacan:

" a).- Las marcas de fébrica se registraron sin ——
examen previo de su novedad u originalidad;
y las patentes de invencidn se expidieron -
sin examen previo, en cuanto a su novedad y
utilidad y sin responseabilidad de ninguna -~
especie para la Nacién, ni para la autori--
dad, en cuyo nombre se expidan;

b).~ La tramitacién de las solicitudes serd sen-~

cilla y répida. Los derechos por la expedi-
cién de ti{tulos, no excederdn al gasto que_

(23) Rengel Medina, David. Op. Cit. Pkg. 25.



aproximaedamente originen, El impueeto, si_
lo hubiere, serd progresivo;

c).=- Se establecerﬁ una penalidad especial para
los delitos contra la propiedad industrial,
modificando, si fuere necesario, las dispo
siciones del Cédigo Penal.

d).- Ia traslacién del dominio de cualquier pro
piedad industrial ya sea psrcial o total,_
Para ser vdlida, deberf hacerse enotar en_
el registro correspondiente, modificéndose
al efecto las prevenciones del Cédigo de -
Comercio en cuanto sea necesario;

e).- Se publicard un periddico, que con sufi-——-
ciente claridad describa, represente y enu
mere, los inventos patentados y las marcas
depositadas. " (24)

En bgsé a los lineamientos generales de este decre~
to, el Prepidente de la Repiblica expidié la Ley de Marcas In
dustrieles y de Comercio de 1903.

LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 25 DE AGOSTO DE
. 1903.

Este Ley perfeccioné la legislecidén sobre propiedad
industrial e inicié su labor dando una definicién de merca, -

(24) Rangel Medina, David. Op. Cit. PAg. 27.



consistiendo ésta en: el signo o denominecién ceracteristica_
¥ peculiar utilizada por el industrial, agrieultor o comer-—
ciante en los articulos gque produce o exrende, con el fin de
singularizsrlos y denotar su procedencia. Asimismo, menciona_
los medios materiales que pueden constituir este signo, como__
son: los nombres bejo forme distintiva, las denominecicnes, -
etiquetas o marbetea cubiertas envases o recipientes, timbres,
sellos, vifietas, orillos,; filigranas, grabados, escudos, em—
blemas, relieves, cifras, etc., enumeracién que s8lo era emun
ciativa y no limitativa.

Por primera vez el registro de una merea se tramitd
en una oficina especislmente crerda perra ellot Oficine de Pa-—
tentes y Warces. Dicho ccto se reglizaba sin ningin examen de
novedad y bajo la exclusiva responsahilidad del solicitante,-
sin perjuicio de terceros y aplicdndose un examen puramente -
administretivo. Este registro surtfa sus efectos desde la fe-
cha de su presentacién ante tales oficines v ten{a une vigen-
cia de veinte aflos.

Genéricemente me dispone gue el registro de una mer
ca es nulo cuando se hava hecho en contravencién a las dispo-
siciones de la nropia ley y como tinica cansal especffica se -
consigna la relativa a que dicho signo vya se hubiese registra
do con anterioridad por otra persona.

Esta ley introduce el sistema de la secién libre de
una merca registrada, la cual podis trensmitirse y enajenarse
como cualquier otro derecho. Para que dicho traspaso produzca
efectos contra terceros, era obligatorio su registro en la o-
ficina de patentes y marcess. Tambien se reconoce una priori--—
dad a lss marees cuyo registro se pidan en México dentro de —
los cuatro meses de haber sido solicitado en otro pafs, siem-
pre que haya reci{procidad al respecto para los ciudadenos me-
xicanos.

Impuso la obligacidén a febricantes, agricultores y_
comerciantes, de indicar ostensiblemente que sus marces esta-
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ban registradas. (25)

Esta ley reglamentd, vor primera vez, el nombre y -
aviso comercial; signos distintivos de la hacienda mercantil_
que guardan estrecho vinculo con las mercas, lo cual explica_
que sin perjuicio de las normas reletives a tales elementos -
de la empresa, la misma ley disponge que les son aplicables -
miltiples preceptos marcarios a los mismes. (26)

LEY DE MARCAS, AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES.DE 28 DE JUNIO
DE 1928.

Esta legislacidn sobre propiedad indusirial supera_
en mucho a la anterior, ya que resulta de una compilacién de_
legislaciones Marcarias de diversos paises, de material doc--
trinario y experiencias prdcticas.

Se adopta el sisteme mixto atributivo declerativo,_
mismo que otorga el derecho exclusivo de uso de una marca & -
su registrante, ademds reconoce les prerrogatives adquiridas_
yror el usuario extraregistral, siempre y cuando haya explota-
do dicho signo con mds de tres afios de enterioridad a la fe--
cha legal del mencionado registro.

Por otra perte, no define 1o que es una marca y sé-
lo la conceptualiza como el signo o medio materisl distintivo
que estd usando o quiera user un comerciante, industrial o -
agricultor para distinguir y denotar la procedencia de los ar
t{culos que expende, fabrigue o produzca. Asimismo, establece
los objetos que puedan constituir este signo, comprendiendo -
at los nombres bajo una forma distintive, las denominaciones_,
¥ en general cumslquier medioc materiel que sea susceptible, -

(25) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pdg. 27-29.
(26) Nava Negrete, Justo. Op. Cit, Pdg. 60-67.



por sus cardcteres especiales, de hecer distinguir los obje——
tos & que treta de anlicarse de los de su misma especie o -
clase, Tembién las razoned sociesles de los comerciantes, le--
Yendes, muestras v enseflas de sus establecimientos arplicadas_
a2:las mercencias que venden, podfan constituir wne marca.

Se fijen con mavor presicidn y clarided los requisi
toe y formalidades que debe cumplir el solicitante de un re-—
gistro mercario, se implanta el examen de noveded y se.-crea--—
el rrocedimiento de oposicién rara terceros que se consmderan
afectados.

El derecho de ejercicio de acciones civiles y pena-
les en contra de las nrersonas gue lesionaran el uso exclusivo

+..de una marea, signid los mismos lineamientos de la ley de -

1903, pero exigid pera la rersecucidén de los delitos de falsi
ficacién,; imitecidén o utilizacién ilegel de marces, una decla
racién administrstiva del Denartazmento de la Propiedad Indus—
trial.

Plasma como exigencim para la transmisién de una -
marca a un terceroc, practicer sobre la misma un examen previo
de novedad y sdlo en el caso de existir anterioridad alguna u
oposicidn, se registrard la transmisién en el Departamento de
la Propiedad Industrial.

Introduce Je extincién de las mercas ror falta de -
explotacidén en un lapso de cinco efios consecutivos, a menos —
que antes del vencimiento de dicho perfodo el registro fuese_
renovedo, manifestando su titular la imposibilidad de efec—--
tuar su aprovechamiento.




DECRETO DE 2 DE ENERO DE 1935 QUE REFORMA Y ADICIONA EN
MATERIA PENAL A LA LEY DE 1928.

Durante el régimen del Presidente Cérdenas, se re--
formé la Ley de ¥arcas de 1928 en su aspecto relativo a las -
penas de prisidn por la comisién de delitos. As{, se reduce —
al minimo las penae de prisién v pecunieriams para los delitos
de imitecidén de marcas, de usar mercas que puedan inducir al_
p¥blico a error sobre la procedencia de las mercancies y del_
delito de hacer indicaciones falsas sobre la naturaleza v -
constitucién de los productos. En la ley original 1le pena cor
poral se fijaba de uno a dos afios; en la reforma podfa fluc——
tuar entre tres dfas a dos aflos,

Para los comerciantes que vendian dolosamente o ha-
cfan circular loe articulos marcados en la forma penada por -
las disposiciones legales referidas, las penas de prisién y -
multa fueron aumentadas. Otra reforma se refiere a la penali-
dad sefialada para los impresores, litdgrefos, etc., remitiéne
dose pare la calificacidén de su responsabilidad a los vrinci-
pios establecidos por el Cédigo Penel.

Por dltimo, fue necesario que el duefo de una mar—-—
ca, pera pedir al Juez el aseguramiento de los objetos ilegal
mente marcsdos, comprobara por cualquier medio legal el cuer-
po del delito, entre otros requisitos.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 1842,

La vigencia de este ordenamiento se inicia el lo. -~
de enero de 1943, Su nota caracteristica es la codificacidén -
que hace de todas las disposiciones relatives a patentes de -~
invencidén, marcas, avisos comercisles, nombres comerciales
competencia desleal, as{ como la inclusién de los wrincipios_
universslmente admitidos por la Convencién de Unién de Peris_

<
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de 1883 para la proteccidén de la Propiedad Industrial.

De entre las 1nnovecionea més 1mport9ntes que intro

“duce esta lev, destacan las siguientes:

a)

b)

c)

Se determina las denominsciones o signos suscepti-—-—
bles de registrarse como marcas, asi como aquellos ~
que no pueden serlo por impedirlo considersciones de
orden pdblico (art. 105, frec. XI). Se establecen re
glas mds estrictas que impidan el registro de marcas
que engafien al piblico sobre la procedencims de los -
artficulos o0 que constituyan falsas indicaciones 80~=
bre la naturalegza o calidad de los productos ampara-
dos.

Se reduce a diez afios el término de vigencia de las_
marces para que sea igual al que debe trenscurrir en
tre las renovaciones subsecuentes, otorgéndose un -
plazo de gracia de dos &flos; si no se presentaba la_
solicitud o se efectda el nrgo csducaba la marca.

Se establecen sanciones especificas para quienes no_
acaten las disposiciones relstivas al uso obligeto—
rio de la leyenda "Hecho en México" en todos ayue—-——
1los articulos de fabricacidén nacional que ostenten_
marcas registradas o no. De iguel manera, se consig-
nan medidas que tienden a impedir que industriales y
comerciantes empleen marcas, registrades o no, en ar
t{culos elabormdos en el pais v traten de darles -
apariencia extranjera, 1o que resulta en perjuicio -
de la economia nacional, pues productos mexicanos de
buena calidad se hacian pasar como extranjeroe en —
detrimento del piblico v de la industria nacional.



d) BEn la tranemisién de marces registredas, se consig——
nan diversas reglas pera eviter que se disponge de -
éstas en forma tal que llegue a existir multiplici--
dad de propietarios de marcas idénticas o semejan—-~
tes, en grado tal que se confundan e induzcan a -
error al piblico consumidor.

e) Se establecieron normas que regularon el procedimien
to para diecter las declaraciones administrativas de_
nulidad, de extincién por falta de uso,. de falsifica
cidn, de imitacién y uso ilegal de marcas. Asimismo,
se reglamenté la notificacién de la demanda, dando -
oportunidad para que el propietario del signo regia-
trado o el presunto falsificador, imitador, usuario_
ilegal o desleal competidor formulara su defensa por
escrito y presentara pruebas.

f) Se suprimiercn los medios ordinarios para impugner -
las resoluciones administrativas que contemplaba la_
ley de 1928, gquedando como tinico medio impugnativo -
el juicio de amparo. {(27)

Esta ley significé un adelanto considerable dentro_
de la Propiedad Industrial, como lo demuestra su vigencia de_
mée de tres décadas; representa los crfterios doctrinales mds
autorizados y jurisprudenciales al r@Bpecto, asi como las ex—
periencias obtenidas de las conferencias de revisién del Con-
venio de Paris.

(27) Rangel Medina, David, Op. Cit. P4g. 43-47.



LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1975 &

El dfa 23 de octubre de 1975, el Secretario de In--—
dustria y Comercio en turno, comparecié ante la Cémara de Se-
nadores para explicar y fundamenter la Iniciativa de Ley que_
regulaba los derechos de inventores y el uso de signos marca-
rios, indicando que la misma persegufa los siguientes objeti-
vos:

" a) Concede un rango dominante al interés pi
blicos

b) Estimula a la indnatria nacional para -
que satisfaga la demanda y el mercedo in
terno e impulsa la actividad inventiva -
de los mexicanos;

e¢) A reducir las importaciones y a estable-
cer disposiciones juridicas que promue-—-
van nuestras exportaciones;

d) Apoya las actividades industriales y co-
mercisles efectuadas por nacionales;

e) Da proteccidn a la colectividad consumi-
dora, ¥

f£) Robustece la independencia econémica de_
México. " (28)

(*) vigente a partir del 11 de febrero de 1976.
(28) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pdg. 537.
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B materie de marcas introduce las siguientes inno-
.vacioness

l.- Se determinea las denominaciones o signos suscepti——-
bles de registrarse como marcas, asi como las que no
pueden serlo por impedirlo consideraciones de orden_
piblico. .

2.~ Se autoriza a la Secretaria de Comercio vy Pomento In
dustrial a imponer el uso de una sola marca en aque-
1los productos sustancialmente igusles y fabricados_
por una misma persona. El establecimiento de esta me
dida estd condicionada a que los productes elabora—-—
dos o servicios prestados tengan un mismo fin, pro--
vengan de la misma persona y sean sustencialmente -
iguales en tanto que sélo difieran en caracteristi--
s cas accidentales.

3.~ Se implanta el uso obligatorio de la marca. Esta Ley
exigid el uso efectivo de este signo para conservar_
los derechos derivadoa de su registro, sfiadiendo que
de no comprobarse dicha utilizacién dentro de los -
tres sfios msiguientes a su registro o cuandoc se efec—
tda la renovacién, la marca se extinguird (art. 117_
y 140).

4.- La Secretarfa de Comercio y Pomento Industrial ee in
vestida de amplias facultades pera prohibir el uso -
de merces, registradas o no, en determinado producto
de cualquier rama de la actividad econdmica cuando -

; existan razones de orden miblico. Pera realizar esta
conducta, la ley regueria que fuesen ofdos los orga-—
nismos de los sectorem interesados, se expidiera una
deoclaratoria y se publicara en el Diario Oficial.

w 5.~ Otra innovacién, sin duda la mds importante, fue la_
contenide en los articulos 127 y 128, calificados de



cruciales por la prensa internacionsl, donde me esta
blecid la obligacién de vincular marcas extranjeras_
con las nacionales. Con esta disposicién quedaban -
obligados a tal supuesto los titulares de marces mso-
licitadas y regiatradas en un pafs extrenjero, las -
personas fisicas o juridicas extranjeras, las unio--
nes econdmicas extranjeras sin personalidad juridica
¥ las empresas mexicanas en las que participe mayori
tariemente capital extranjero.

En cuanto al licenciatario, podie serlo cual--~
quier persona fisica o juridica nacional e incluso -
las subsidiarias o filiales mexicanas de empresas ex
tranjeraa, siempre y cuando hubiesen elaborado, pro-
ducido o prestado sus servicios exclusivamente en el
pais.

Introduce por primera vez en nuestro derecho la figu
ra juridica de la licencia obligatoria en materia de
marcas, indicéndose que la Secretaria de Comercio ¥y
Fomento Industriasl por causa de utilidad piblica po-
drd decretar dicha situacién (art. 132). Esta figura
surgid de una copia del derecho de patentes.

También introduce, como un caso de extincién de la -
marca, que el titular de la miema haya provocado o _
tolerado que se transforme en denominacidn genérica_
la marca que correspondia 2 uno o varios de los pro-
ductos o servicios para los cuseles se registré, de -
tal modo que en los medios comercieles y en el uso -
generalizado de dicha denominacién por el piblico, -
haya perdido su significacién diastintiva, como medio
de identificar el correlativo producto o servicio a
que se aplique (art. 149).

Otra innovacidén de la Lev de Invenciones y Marcas, -
es la cancelacién de oficio de una marca. La Secreta
ria de Comercio y Pomento Industrisl podréd cancelar el



registro de este signo distintivo de cardcter mercan
il cuando su titular especule, haga uso indebido en
el precio o celidad de un nrodiucto o servieilo ampera
do por el mismo y Vveva en detrimento del piblico o iy
de la economfe del pafs.

9.~ Asimismo, este Tey en su precepto 211, enuncia una -
serie de supuestos que congidera como delitos en ma-
teria marcaria con una severidad que no posefan an--
tes.

10.~ Por Hltimo, esta lev introduce por primera vez las -
marcas de servicio. (29)

REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS EN MATERIA DE
TRANSPERENCIA DE TECNOLOGIA Y VINCULACION DE MARCAS DEL
8 DE OCTUBRE DE 1976.

Fl B de octubre de 1976 se promulgd este reglamento
que fue publicado en el Diario Oficial de la Federacién el -
dfa 14 del mismo mes y aflo, entrando en vigencia tres dfas -

-despies de su publicacién.

Su objetivo fue regular la aplicacidén del erticulo_
27 de la Ley ¢de Invenciones y Marcas tinicamente. A peser de -
su vigencia, la realided es que nunca se aplicé ninguno de -
sus 13 articulos gque lo configuraban.

(29) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pdg. 539-557.




REGLAMENTO DE LA LEY DE INVBNPIONES DB MARCAS DEL 4 DE
PEBRERO DE 1981.

Este reglamento fue publicado el dfa 20 de febrero_
de 1981 en el Diario Oficisl de la Pederacidén, entrando en vi
gencia al dia siguiente de su publicacidn.

Lo peculiar de este ordenamiento es que entrd en -
funcidén a 5 afios después de la vigencia de la Ley de Invencip
nes y Marces, aplicdndose por lo mientras el reglemento de le
Ley de Propiedad Industrisl de 1942.

Lo anterior resulta contradictorio, pues la nueva -
Ley de la Materia contemplabs una serie de cambios que no po-
dfan ser realizados mediente el auxilio de un reglamento que_
resultaba insuficiente, lo cusl sin embergo se hizo.

De entre sus 68 artf{culos, el mimero 56 sefialaba -
que la solicitud de registro de una marca debia especificar -
los articulos, productos o servicios que pretendia amparsr, -~
de acuerdo a una clasificeacién que el mismo contenia, donde -
eastablecfa el género de la actividad para le que se requeria_
la marca. Declard que los registros de marcas otorgedes en -~
base al reglamento de la Lev de Propiedad Industrial de 1942,
deberian, al solicitar su renovacién, me les adecuara & la -
clapificacién de productos v servicios que estamblecia, siendo
indispensable para obtener su renovacién.

Asimiemo, no observd nada relativo a procedimiento
edministrativo, vigilancia, insepeccidén o recursos; situacio—-
nes que contemplaba va la Ley de Invenciones y Marcas.

En conclueidn, este reglamento se caracteriza por -
la felta de disposiciones referentes a situaciones que de he~
cho y de derecho exist{an v de las cueles era omiso.



REGLAMENTO DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DEL 24 DE
AGOSTO DE 19f8.

Este reglamento fue publicado en el Dierio Oficisl_
de la Pederacién el dfa 3C de agosto del mismo affo, entrnndo
en vigencie a los 30 dfms netureles siguientes a su publica--
c¢idn.

Se caracteriza por poseer una mavor emplitud en -
cnanto a su dmbito de aplicecidn, es decir, ‘treta de ser acor
de con la Ley de Invenciones v Mercas; nara tal efecto se le_
anexaron 60 articulos més,

Entre sus innovaciones concede un cepitulo por sepa
rado a las mercas, denominaciones de origen, avisos comercia-
les, nomhres comerciales, procedimientos ndministrativos, ing
pecciones y vigilancia v sanciones v recursos.

Su ertfculo 74 representa un intento por frensr la_
introduccién de mercanciass faleas a nuestro pais, esto es, de
aquellos productos que ostentan ilicitsmente une merca regis-
trada en Wéxico, va sea nacional o extranjera.

Finalmente, a8l ignal que la Lev de Invenciones y -~
Merces, incurre en una serie de omisiones sobre situaciones -
de hecho gque no fueron contemrladas; por ejemplo, en lo refe-
rente a licencias obligatoriss de uso de mercas, se aprecia -
la falta de procedimiento que regule diches figura. Estss inod
servancies originan gue se tergiverse el espiritu de 1a Ley -
con interpretaciones erréneas. Por lo demds, las innovaciones
que contempla son les mismas que introduce la Lev de Invencio
nes y Marcas v de las cnales va hemos hecho referencia.



IV, ETAPA ACTUAL.

LEY DE POMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDMSTRIAL.

Esta ley rige actualmente en materia de propieded -
industrial y fue publiceda en el Diario Oficial de la Pedera-
cidn el 26 de junio de 1991, iniciande su vigencla al dfa si-
guiente de su publicacidn,

El presente ordenamiento reconoce seis puntos esen-~
ciales a salveguardar con su aplicacidn, mismos que plasma en
su articulo segundo.

* Artfculo 20. Este ley tiene por objeto:

.- Establecer les bases para que, en —
les actividades industrisles y co--—
merciales del pafis, tenge luger un_,
gistema permanente de perfecciona--—
miento de sus procesocs v productos;

1I.- Promover y fomenter le activided in
ventive de splicacidn industrial, -
las mejores técnicas y le difusidn_
de conocimientos tecnoldgicos den——
tro de los sectores productivos;

III.~ Propiciar e impulsar el mejorermien—
to de la calidad de los bienes y -
servicios en la industrias y en el -
comercio, conforme a los intereses_
de los consumidores.



IV.- Pavorocer la creatividad pera'el‘di
sefio y-la presentacién de productos
nuevos y Wtiles;

V.- Proteger la nropiedad industriel me
diante la regulecidn de patentes de
invencidn; de registros de modelos_
de utilidad, diseflos industriales,-
marcas y avisos comerciales; de nom
bres comerciales; de denominaciones
de origen v de secretos . .indugstrie--
les, y

VI.- Prevenir los actos que atenten con-
tra ls propiedad industrial o cuve -
constituyan competencia desleal re-
lacionada con la miema y establecer
las sanciones v penas respecto de -
ellos.

Los aspectos méds sobresalientes en materia de mar—-
cas . que incluye la presente ley, son:

— Se abroga la Ley de Invenciones y Marcas, la Tey Sobre
el Control y Registro de la Transferencir de Tecnolo--
gia y el Uso v Explotacién de Patentes y Marces y el -
Reglamento de esta ltima, publicados en el Disrio Ofi
cial el 11 de enero de 1982 v 9 de enero de 1990 res—-
pectivamente.

- En tanto que el Ejecutivo Federal expide el Reglamento
de la presente Ley, se seguird aplicendo en lo que no_
se oponge & la misma el Reglamento de la Ley de Inven-
ciones y Marcas.

- Crea el Instituto Mexicano de la Propieded Indnstrial_
como orgenismo descentralizado que serd organo de con-



sulta y apoyo téenico de la Secretarfa de Comercio y -
Porento Industrial en meterias de Propiedad Industrial
y difusidn, esesorfa y servicio al pdblico en esta ma-
teria.

Bajo un a8dlo tftulo (IV) comprende a las marcas, avi--
so8 y nombres comerciales. Este se integra por siete -
capftulos, de los cusles cinco de ellos se refieren a
materia marceria. El1 capftulo I se titula "De las Mar-
cas" y define lo que debe entenderse por la misma. El__
capftulo II se titula "De les Mercas Colectivas" y es-—
teblece quienes podrdn solicitar e) registro de la mis
ma. EL canftulo V se titula "Del Registro de Marcea", -
refiriéndose a los trémites para presentar las solici-
tudes de registro de una marce. El canftnlo VI se denp
mina "De las Ticencims y Transmisién de Derechos", v -
determins la concesidn de licencias, su inscripcidn en
la Secretaria de Comercio y Pomento Industrial, su can
celacidén y tranemicién de los derechos a terceros. EIl_
capitulo VII se titula "De la Nulided, Caducidad y 0an
celacidn de Registro" vy especifica los casos en que se
considera la nulidad, caducidad o cancelacidn del re--
gistro de una marca.

Ios efectos producidos por el registro de una marca -
tiene la vigencia de diez afios, pudiéndose renovar por
per{odos sucesivos de le misma durscidén, en lugser de -
le vigencia de cinco afios que contempla la anterior -
ley.

Para la renovacidén del registro basterd la manifesta--—
cién de uso ininterrumpido bajo protesta de decir ver-
dnd, en lugar de ofrecer periddica y frecuentemente -
ante la autoridad vpruebes de gue la marca registreda -
se usa. Es interés del particulsr ofrecer una declara-
cidn fidedigna el respecto, va que de lo contrerio -
cualquier tercero puede demandar la caducidad de la -



marca por felta de uso, si ésta ha estado inactive por
un perfodo de tres afios dentro de la vigencia.

- Se emplfa el plazo que la anterior ley concedfe a los_
titulares de marces extrenierss para demandar la nuli-~
dad de los registros marcarios indebids~wente obtenidos
por otros titulares en México.

- La autoridad estd facnltadm para negar el registro en_
cualquier clase de productos o servicios de las marcas
extranjeras que son notoriamente conocidas, as{ como -
pera recibir simultdneamente en México solicitudes de_
registro de marcas vpresentadas en pafses extranjeros,-
siempre que exista reciprocidad.

- En su artfculo 227 sefinla que son competentes los tri-
bunales de la federacidn para conocer de los delitos a
que se refiere esta lev, as{ como de las controversias
mercantiles y civiles que se susciten con motivo de la
aplicacidén de este ordenamiento. Y, que cuando dichas_
controversias afecten sélo intereses particulares, po-
drén conocer de ellos, a eleccidn del actor, los tribu
nales del orden comin.

— Se precissn los tipos penales va determinados por la —
ley anterior v se adicionan otros més relativos a la -
violacidn de secretos industriales, uso no sutorizado_
de una denominacidn de origen o de marcas previamente_
registradas en denominaciones o razones sociales de -
personas morales que reaslizen ectividades iguales o si
milares a las gue se aplica la marca.

— Refuerza la persecucidén de los delitos al permitir que
el Ministerio Pdblico requiera s 1la autoridasd adminis-
trativa un dictémen técnico sobre la comisidn del ili-
cito.

— Ademés de las sanciones que se imponga a los infracto-

res, se podréd demandar le reparacién de los dafios y -
perjuicios sufridos.
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V. LAS MARCAS EN EL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y
COMERCIO ( GATT ).

Al samparo del presente titulo expondré los asypectos
legisleativos mercarios més sobresalientes respecto ¢ la parti
cipacién de México en el Acuerdo Genersl Sobre Aranceles y Co
mercio ( GATT ), que por su importancia actual merece ser in-—
clufdo su snélisis en el presente numeral de este cap{tulo.

Sin shondar en antecedentes histdricos, aspectos PO,
1{tico o econdmico, diremos que los or{genes de este orgenis—
mo se remontan a la &poca de la Pos—guerra, donde losg partici
pantes a lss juntas de Bretton Woods reconocieron la necegi--
dad de reducir los obstéculos del comercio mediante la libera
cibn de éste. (30)

En el aflo de 1947, en Ginebra Suiza, se reunieron -
22 paises que acordaron un documento tituledo Acuverdo General
Sobre Aranceles y Comercio ( GATT ).

Las normas del GATT rigen el comercio de los peises
miembros v sus relaciones entre ellos, previa le aceptacién -
de los derechos ¥ obligaciones que se sefirlan en el Acuerdo.
La vigilancia de su cumplimiento es une actividad importente_
¥y rermanente del mismo.

Durante 40 aflos ha fungido como el principel orge——
nismo internacional encergado de negociar le reduccién y eli-
minacidén de los obstdculos que entorpecen el libre comercio,_
as{ como las relaciones comercisles internacionales.

(30) Naranjos Osorio, José Alberto. "Las Marcas y el GATT".
Direccidn de Desarrollo Tecnoldgico, Departemento de Ti-
tulacién, Tranemisidn y Conservacidn de Marcas/Secreta--—
rie de Comercio v Fomento Industrial, Wéxico. 1991. =~
Pég. 1 - 26,



De lo expresado, se concluye que el GATT es: un con—"
junto de normas, por un lado y un foro por el otro, en’ donde_

los pafses pueden planear, negociar v resolver sus problemas_
comercieles internacionales.

El 19 de enero de 1979, México envid un cominicado_
al Director General del GATT, informando su intencidn de ini-
ciar négocieciones para su eventual adhesién al Acuerdo Gene-
ral; su participacién se condiciond al reconncimiento de lMéxi
co como un pafs en desarrollo. Este deseo ée formar paerte de_
dicho érgano se manifestd a través del Proyecto.de Protocolo_
de Adhesidn, documento en el que se establecid el rarco juri-
dico y econdmico de aplicacidn del Acuerdo Genersl, consignén
dose los derechos y obligaciones yue se derivan para Méxiceo.

En el Protocolo referido se establecid que los debe
res de México ante el GATT no se regirian npor la letra exacta
del Acuerdo General, sino por la aplicacién de dste en base -
al Protocolo de México y 1os acuerdos contenidos en el infor-
me del grupc de trabajo.

Los principios que México consideré para su even-—-
tual adhesién al Acuerdo Genersl en su negociscidén, fuerons

1. México es un pafs en desarrollo;

2. México seguiria aplicando sus politicas de desarro--
1lo econdmico y social;

3. Wéxico deberia tener flexibilidad en la regulacidén -
de sus importeciones.

4, Necesidad de proteger el sector agricolaj

5. Proteger y promover el sector industrial conforme a
las politicas internaes del pais;

6. Plena vigencia de los ordenamientes politicos inter-
. nos de México.



. Como resultedo de su negociacién, México ofrecid -
concesiones en el alrededor de 300 fracciones arancelariss.

Le inclusién de México en el GATT, y con ello la ——
apertura comercial, demanda que el miemo tenga acceso a tecngo
log{as modernas, lo cual sdélo se logra si se cuentan con una_
adecuada proteccién de Propiedad Intelectual.

De los acuerdos a que ha llegedo este organismo en_
materia de marcas, se encuentra lo expresado por su artfculo_
IX, que a la letra dices

1. En lo gue concierne a la reglamentacidn relati
va a las marcas, cada parte contratante conce-
derd a los productos de los territorios de las
demés partes contratantes un trato no menos fa
vorable que el concedido a los productos simi-
lares d€ un tercer pais.

2., Las partes contratantes reconocen gue, al esta
blecer y aplicar las leves y reglamentos rela-
tivos a las marcas de orfgen, converndria redu-
cir al minimo las dificultades y los inconve--
nientes gue dichas medidas podrfan ocasionar -
al comercic y a la produccidn de los paises ex
portadores, teniendo debidamente en cuenta 1la
necesidad de proteger a los consumidores con~-
tra las indicaciones fraudulentas o que puedan
inducir a error.

3. Siempre que administrativamente fuera factible,
las partes contratantes deberian permitir que_
les marcas de orfgen frneran colocadas en el mg
mento de la importacién.

4. En lo que concierne a la fijacidén de marcas en

los productos importados, las leyes y reglamen
tos de las partes contratantes serén tales que

- 40 -



gea posible ajustarse a ellos sin ocasioner un
perjuicio greve s los productos, reducir subs-
tancialmente su valor, ni sumentar indebidamen
te su precio de costo.

5. Por regla genersl, ninguna parte contratante -
deber{a imponer derechos o sanciones especia-—
les por la inobservancia de las prescripciones
relatives a la fijacidn de maerces antes de la_
importacién, a menos que la rectificecidn de -
las marces haya sido demorsda indebidamente, -
se hayan fijado marcas gue puedan inducir a -
error o se haya omitido intencionelmente 1le -
fijacién de dichas marcas.

6. Las partes contratantes colaborsran entre sf -
para impedir el uso ce 1s8 marces comerciales_
de menera que tienda a inducir a error con res
pecto al verdedero origen de un producto en de
trimento de los nombres de orfgen regionales o
geogréficos distintivos de los productos del -
territorio de una parte contratante, protegi--
dos por su legislacidn. Cada perte contratante
prestard completa y benévola considerscidén a —
laes peticiones o representaciones gue pueda -~
formular otra parte contratante con respecto a
abusos como los mencionados en este pdrrafo -
que le hayan sido sefialados esta otra parte -
contratante sobre los nombres de los productos
que ésta haya comunicado 2 lz primers perte -
contratante.

De lo transerito se desprenden varias hipdtesis que
afectan a nuestro pafs en lo que a propiedad industrisl se re
fiere, mds perticularmente en lo concerniente a marcas. En -
efecto, el punto nimero 2 sefinla que las pertes contratantes_
reconocen que en lo relativo & marcas de origen, convendria -
reducir al minimo las dificultedes y los inconvenientes que -



dichas medidas podfan ocasionar sl comercioc y, por otro lado,
egteblece la necesidad de proteger a los consumidores contra_ .
las indicaciones fraudulentas.

Ia anterior aseveracidn, a mi juicio, resulta con--
tradictoria en cuanto a que si se reduce al minimo las difi--
cultades en las mercancfas que se introduzca al pais implica_
darles libre acceso, independientemente de que esto es 1o que
ocurre en la realidad, puee nuestro sistema nacional de adue-
nas no cuenta con pergonal capacitado que pueda aplicar los -
reglamentos, en forma especial los relativos a marcas, a la -
mercanci{a que trensita o ingresa a la necién por una aduana -
especifica, En consecuencia, no se analiza en forme particu--
lar cada artfculo gque se importa rara ver si contiene indica~
ciones fraudulentas que puedan engaflar »1 pfblico consumidor.

Esto lleva a particularizar los problemas que haste
el dfa de hoy se han presentado con motivo del ingreso de -
nuestro pafs al GATT.

A nuestra manera de ver, los mismos se presentan de
dos formas diferentess

1. Los acasionados por la importacién de mercancias que
son fabricadas en un pais miembro del GATT pero gyue_
se elaboraron por un licenciatario legitimo del titu
lar de la marca, quien exporta a otras naciones a re
sar de que su territorio autorizado en el contrato -
de licencia es uno en especifico, y

2. Los originados por la importacién de mercancia que -
oatenta una marca registrada en México por una persg
ne distinta al que introduce la mercancia, es decir,
se trate de articulos falsificados y gue constituye_
un acto ilfcito que se tipifica como delito en los -
términos del precepto 223 de la Ley de Fomento y Pro
teccidn de la Propiedad Industrial,



En el primer supuesto, existe una auténtica impoten
cie pares actuar frente a los casos en que ingresan a nuestro_
pais bienes fabricados por un licenciatario del titular origi
nal de la marca en otro pafs miembro. Debemos entender que pa
ra efectos de la Ley de Pomento y Proteccidn de la Propiedad_
Industrial no se estd incumpliendo en un uso ilegel de la mig
ma, ya que quien los elaboré tenfia autorizacidén pera hacerlo,
pero quizé no lo tenia param exporterlo a& otros paises en don-
de el tituler original de la marca ya habfia otorgado licen——-
clag adicionales, lo que de acuerdo a nuestrs ley no es deli-
to.

Esto derive en un problema de estricto cumplimiento
de contrato, que es de caricter civil y debe reglamentarse en
base a la legislacién de cada uno de loe pafses que son intexr
nacionalmente conocidos como maquiladores; por ejemplo, TAi-~w
wan, Cores, Chinsa, entre otros.

Cada afia es mayor el rimero de problemas que enfren
ten les empreasas meylcanes subsidiarine de transnecionales -
por causa de la importacidn de los productos que ellas fabri-
can en forma exclusiva para el mercado nacional, con margenes
de utilided elevadisimos, v los cuales se venden a menor pre-
cio que el costo de produccidn local. Bsta importacién desme-
dida se resliza no solo de objetos de primera necesidad, sino
de articulos superfluos, vulgarmente denominados "chatarra®.

Algunos asnectos que pueden tomarse en cuenta para_

solucionar esta situacidén, son:

— Las empresas mexicanas tienen la ventaja del costo de_
mano de obra, por lo que deben gjustar sus orecios pa-
ra ger competitivos internscionalmente.

—= Reducir sus margenes de utilidad.

- Cuando las casas matricea firmen un contrato de licen-
cia, debe asegnrarse el licenciatario que se incluya -
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una cldusula que impide la exportacién a pafses en don
de exista otra licencia de uso de merca exclusiva pre-
viamente otorgeda.

~ Mientras se logra lo anterior, la empresa mexicena de-
be importar productos con objeto de ser competitiva 1o
calmente en precios y calidad.

El inico supuesto que podria configvrar una conduc-
te delictiva, de acuerdo a8l articulo 223 de la actual Ley de_
la Materia, es que la persona importadora de un producto que
ostenta una marcs cuya distribucidn le corresponde al licen~..
ciatario mexiecano en forma exclusiva, la ofrezce en venta. in
este caso, podria ser aplicable la fraccién VIT de este artf{.
culo. 3in embergo, es muy diffcil desvirtusr este delito quw_
se funda en poner en venta dichas mercederies, pues las frec~
ciones VI y VII del precepto referido estdn {ntimamente rela-~
cionadas y al no existir uso ilegal de la marca en estricto -
derecho, tampoco puede surtir el delito relativo & poner en -
venta y circnulacién tales productos.

" Articulo 223.- Son delitoss

VII.- Ofrecer en venta o poner en circulmecién
productos iguales o simileres a los que
se aplica una marca registreda, g7 sa~—-~
biendas de que se usé ésta en los mis——
mos sin consentimiento de su titular. *

En el segundo aspecto, de les mercancfas falsas, la
Ley de Pomento y Proteccién de la Propiedad Industrial ofrece
una mayor seguridsd jurfidica a los titulares de una marca re-
gistrada en contra de los terceros que introducen ilfcitamen-
te mercancias felsas a nuestro pafs. La fraccidén VI del erti-
culo 223 del citado Ordenamiento, seflala que la persona que -



use una merca registrada sin contar con el consentimiento del
titular o de la licencia respectiva en productos o servicios
igusles o similares & dquellos que distingue dicho signo, se-
réd acreedor de una pena corporal que varia de dos a seis afios
de prisién y multa de cien a diez mil dfms de salario minimo_
general vigente en el Distrito PFedersal,

. La fraccién VII del mismo Ordenamiento complementa_
la enterior medida e indica que aquella persona que ofrezeca -
en venta o ponga en circulacién un producto igual o similar -~
a los que se aplique una marca registreda, a sabiendas de que
se usd ésta en los mismos sin consentimientd de su tituler, -
serd acreedor de las mismas sanciones que se mencionan para -
la fraccidn anterior,

Como se observa, la actuasl Ley de la Materia prote-
ge 8l titular de una marca registrada o al licenciaterio de -
ella contra la usurpacidén que de la misma se hage pere identi
ficar productos o servicios igusles o similares a los que dis
tingue. Esta tutela se extiende contra dquellos que realizan_
el ugo ilegitimo del signo y contra los gue ponen en venta o
circulacién dichas mercancias o servicios a sahiendas de que_
son falsos.

Debo aclarar que estas medidas son recientes, apare
cen con la vigencia de la Ley de Fomento y Proteccidn de la -
Propiedad Industrial, pues anteriormente sélo existian las -
fracciones IV y V del artfcule 211 de le Ley de Invenciones y
Marcas, que no eran tan claras comc las actusles dispogicio--
nes.

Por otra parte, el articulo 74 del reglamento de la
Ley de Invenciones y Msercas, vigente hasta mientras no se ex-
pida el correspondiente a la actual Leyv de la Materia, facul-
ta al titular de una marca o usuario esutorizado pera solici--~
tar la verificacién de la legitimided de 1la marca que ostenta
un producto que pretende ser importado sl pafs por un terce--
TO.



" ART., T4.~

Las marces registradas en México, sean
de orfigen nacional o extranjero, serdn
objeto de proteccién en loas términos ~
del registro de las miasmas,

Cusndo se pretende importsr por_
un tercero mercancia que ostente cual-
quiera de dichas mercas, los titulares
0 usuarios autorizados de las mismas -
podrﬁn solieitar, cuando tenga motivo_
suficiente pera ello, que previa a la_
operacién de importscién se verifique,
en la aduana en que se encuentre la -~
mercanc{a, la legitimidad de la marca_
que ostente, 8i para dicha verifica——-
cién se requiere un lapso mayor de -
tres dfas hdbiles, no se permitird la_
internacidén de la mercancia si quien -
golicitd la verificacién de 1a legiti-
mided de la marce otorgs fianza para -
garantizar los dafios v perjuicios que_
se ocasionaren al importador por la dg
mora en la importacién.

En ningin caso se detendrd la im-
portacidn, ni se sujeterd la operacidn
respectiva a investigacidén sobre la le
gitimided de la marca, si la mercancia
viene amparada por certificacién de la
autoridad competente del pais de ori--
gen en el sentido de que el uso de la_
marca que ostenta es legitimo, siempre
¥ cuando en ese pais se concede el mig
mo tratamiento a la mercancia de orf~-
gen nacional.

La Secretaria, con la participa--
cién de las demés autoridades competen
tes expedird el instructivo para la -



aplicacién de lo dispuesto en este
)

articulo.

Otra disposicién gque sirve para frenar la introduc-
cién de mercencias falses, es lo Sispuesto por la Secretesria_
de Comercio y Fomento Industrisl en " Acuerdo Que Prohibe la
Importacidn de Mercanc{a que Ostenta Ilfcitemente Marcas Re-—
glstradas en México " de 17 de marzo de 1987, mismo que en

sus articulos primero y segundo sefiala:

Art{iculo Primero.-

Artfculo Segundo.-

(31).Legislacidén Sobre Propiedad Industrial, Transferencia de
Tecnologfa e Inversiones Extranjeras. México. Editorial_

Se prohibe la importacidén de_
mercencias que ostenten ilf{ci
tamente marcas registradas en
México.

Las personas fisicas o -
morales que deseen realizar -
importaciones de mercencies -
amparades por marcas registra
das en México, s6lo podrdn ha
cerlo previa comprobacidn, an
te la Aduana correspondiente,
de gue el uso de la marca que
ostente dichas mercencias es_
leg{timo.

Se presume que es legitimo el
uso de una merca en los Si-—-
guientes casos:

Porrfia. 1990. Pdg. 112-113.



2

b)

e)

a)

e)

Cuando la marca sSea propia de la
persona que pretende efectuer la
importacidén o ésta tiene derecho
a su uso por ser licenciatario.

Cuando el importador actia en re
presentacién del titular o licen
ciatario de la marca que osten——
ten las merecancias.

Cuendo el exportador extranjero_
es titular o licencietario de 1la
merca que ostenta la mercencia -
que se pretende importar.

Cuando el titnlar o licenciata——
rio de la marca y el importedor
constituyen empresa matriz y sub
gidiaria, respectivamente,

Cuando se trate de mercancias -
que de conformidad con los artf-
culos 46 fraccidédn IV de la Ley -
Adugnera y 107 de su reglamento,
integran el equipaje de los pass
Jeroa en viajes internacionales.

En todos los casos menciong
dos no se requerird que el impor
tedor acredite el uso legfitimo -
de la marce que ostente la mer—
cancia a importar, pero si debe_
demostrar que se encuentra en -
cuglquiera de dichos casos.

Como se observa,

las disposiciones tendientes a im-

pedir la penetracidén de productos que ostenten ilfcitamente -



una marca registrada son escasas y las mds viables son de re-
ciente creacidn.

Bn conclusién, el ingreso de México al GATT se hizo
sin ninguna planeacidn juridica en lo referente a propiedad -
intelectual, principalmente en el #émbito marcario. En conse--
cuencia, se vuelve necesario modificar las leyes que ge invo-
lucren en esta temitica como son el Cddigo Aduanero, el Cédi-
€0 Penal, el de Procedimientos Penales, Reglamento de la Ac—-
tual Ley de Invenciones y Marcas, asi como ampliar le Ley de_
Pomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial.



CAPITUTLO “"II

T. COMCEPTO Y DEFINICION DE MARCA.

No es fécil dar unm explicacién de lo gue constitu—
ye una merca, pues cade sutor o tratadists que proporciona -
una respuesta lo hace en base a sn tendencia ideoldgica, Ante
tal encrucijeda, haré referencia a los principales conceptos_
y definiciones gue sobre ésta se hsn elaboredo.

La Enciclopedia Jurfdica Omeha al conceptualizar lo
que es una marca, nos dices

" SeMal o distintivo gue ponen los comercisntes o
industrisles e igualmente los agricultores a sus
produetos, pera identificar la vrocedencia de -
los mismos v diferenciarlos de otros; la mereca -
es el simbolo gue identifica en le universeslided
del mercedo la cualided o circunstencias diferen
ciales de las distintes mercenciss que a 61 con-
vergen en pendular movimiento de oferts y demen-
da", Como destecan los especialistes contempord-
neos, es "el pabelldn de la mercederie con los -
atributos v garantias que como tal representa", _
bien sea referidos al comercisnte e industrial -
por una parte, al consumidor en otras o =zl estado
donde ocurre el hecho de su fabricacién o venta,
por la responsebilided de tutelar el patrimonio_
moral y meterial de los individvos que en su te-—
rritorio sctdan en funcidn de la comunidad jurf-
dica internacional cue integran. " (1)

(1) Enciclopedia Jur{dica Omebs. Buenos Aires, Argentina. Ed.
Bibliogref{a Argentina $.R.L. Tomo XIX. Pdg. 91-92.



Del concepto citado se aprecia: la Marca tiene una_
funcidn de identificacidén, misma que sirve para reconocer la_
procedencia y divergencia de los productos entre sf. Asimig——
mo, éste es simbolo que resalta las cualidades de los diferen
tes productoa que concurren a un mercado, representando los -
atributos y garantias de una mercaderia.

Guillermo Cabanellas, en su Diccionario de Derecho_
Usual, proporciona un concepto de marca que, desde mi punto -
de vista, es muy amplio y por conaiguiente ambiguo.

" Todo lo que hace o pone en persona, animal o cosa
para diferenciar, recordar, identificar, compro--
bar un hecho o clase y otras miltiples aplicacio~
nes. Accidn o amacto de marcar o sefialar materiale.-—
mente. " (2)

Un concepto més de marca, nos dicet

" La Marce es un signo que se usa para distinguir -
en el mercado los productos o los servicios de ~ ~
una empresa de los productos o servicios de lag -~
otras empresas. " (3)

Este concepto considera & la marca como el signo -
distintivoe de productos o servicios que proporciona una empreg
sa. Observédndose, ademds, un cardcter mercantil en dicho plan
teamiento.

(2) Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Ar-
gentina, Ed. Helimsta S.R.L. 1964. Tomo II. Pdg. 638.

(3) De Sola Cafiizares, Pelipe., Tratado de Derecho Comercial -
Comparado. Bercelona. Ed. Montaner y Simén. 1962. -
Pomo II. Pég. 253.



Por ¥ltimo, heré referencia al concento de marca —~
que proporciona el tratadista Hermenegildo Baylos Corroza, —-—
quien sefialas

" La marca es un sigmo destinedo a individualizar -
los productos o servicios de una empresa determi-
nade y hacer que sean reconocidos en el mercado —
por el péblico consumidor. No identifice un pro—-—
dnucto o servicio, considersdos en su individuali-
dad, sino en cuanto ejemplares de una rerie. Lle-
ve, pues, a cabo una identificacidn nemeral, vi-—
niendo & decir que el designado es uno mds de to-
dos loe prodnctos o todos los servicios que se =-—
distiguen con le misma merca." (4)

Sin luger a dudes, erte sutor nrorvorcions un concep
to de merce més eapecifico, déndonos e conocer Sus TRAEOS fun
damenteles. Ahora bien, la intencién ded presente trabejo no__
consiste en exponer todos los conce-tos que de merce existan,
sino u¥nicamente adquirir el conocimiento general de dicha fi-
gura, nues pertiendo de tel base podremos evocernos fdcilmen—
te al objetivo que nos hemos trazado. En consecuencie, y des.-
pués de haber estudiasdo y anelizado los diversos conceptos de
la misma, considero més apropisdo el signiente:

" La merce, juridicamente hahlendo, es la sefial o
signo distintivo que identifice y diferencia loa
productos yue concurren a un mercado, denotando_
el fabricente o industrial que los elabora, al -
comercirnte gque trafice con ellos o bien al esta
do donde se remliza su fabricecién. Iguelmente,
la merce sirve para identificer los etributes ¥y
cumlidmdes de un producto, distinguiéndolos e su
vez, de otros simileres o perecidos. "

(4) Bavlos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Indus--
trinl. Medrid. Ed. Civitas. 1978. Pég. 838-839



Concluido lo enterior, es necesario poseer elemen~-
tos més técnicos y precisos sobre la naturaleza de este signo
distintivo, Para tal efecto nos avocaremos al estudio de las_
principeles definiciones gque existen respecto a la merca.

El Diccionario Jurfdico Mexicano proporciona una de
finicidn téenica de marca, sefimlando que €sta eg els

" Signo utilizado por los industriales o prestadgo
res de servicios, en las mercancfas o estableci
mientos objeto de su actividad, o en aquellos -
medios capaces de presentarlos gréficamente, pa
ra distinguirlos, singularizarlos, individuali-
zarlos; denotar su procedencia v calidad, en su
caBo, de otros idénticos o de su misma clase o
egpecie. Su registro y uso traen como consecuen
cia, la proteccién de las mercancias y servi---
cios preatados, pues se evita la competencia -
desleal y por tanto, el industrial o comercian-
te conservan en lo posible su crédito. Por otra
parte, se garantiza a los consumidores la obten
cién de 1la calidad que la experiencia les repor
ta con la adquisicidén de los servicios y mercan
cias a través de las marcas; e igualmente el -
conjunto de marcas en un pais es en el extranje
ro una garantia del comercio de explotacién, lo
que les otorga importancia particular. " (5)

El texto transcrito, ademds de confirmar nuestro ——
concepto de marca, aporta nuevos elementos. Tenemos que ésta,
aparte de industriales y comerciantes, es utilizada por los -~
prestadores de servicios y puede userse tanto en las mercan--

(5) Dicecionario Jur{dico Mexicano. Instituto de Investigacio-
nes Jur{dicas/U.N.A.M, México. Ed. Porrda/UNAM. 1987.
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cias como en los establecimientos industriales o mercantiles_
donde se realiza la actividad generadora o distribuidora de -~
produectos, siendo sus funciones las ya citadas en el apartado
precedente. Asimismo, el registro de la misma otorga a su ti-
tular la exclusividad de su uso y protecciédn de sus mercan---
cias o servicios frente & la competencia desleal. Por §ltimo,
la marca es el medio que garantiza a los consumidores la cali
dad de un producto.

El tratadista Jorge Barrera Graff, proporciona una_
definicién de marca, indicando ques

# Por marca, en Derecho Industrial, entendemos el
signo distintivo de las mercancfas que una em-—
presa elabore o expenda. " (6)

Esta definicién, que tal pareciera tratarse de un -
concepto, sitida & la marca como signo distintivo de mercade--
rias, blen se trate de las gue produce una empresa o las que_
vende un establecimiento.comercial, Por consiguiente, este an
tor distingue dos clases de marcas: las de fébrica y las de -
comercio,

Otra definicidén de mareca nos dices

" La marca es el signo caracterfstico con que el_
industrial, comerciante o agricultor distingue_
los productos de su industria, comercio o explo
tacién agricola. La marca se identifica con el_
producto que distingue y, desde luego, cuanto mg

(6) Barrera Graff, Jorge. Tratado de Derecho Mercantil., Méxi-
co. Ed. Porrda. 1957. V1. I. Pég. 238.



yor es.la difusién y aceptacién de ese procducto,
mayor valor adquiere aquella para su titular o -
similténeamente, la marce sirve para propender a
esa difusidn, pues que es fdcilmente recordada -
por la clientela. " (7)

N Esta definicién se integra por elementoes que ya co-
nocemos, agregando que la funcién de la marca es la de difun-
dir y hacer que sea aceptado un producto, el cual serd identi
ficado y recordado por la clientela a través de £sta. En con-—
secuencia, la marca es el instrumento que identifica, distin-
gue y difunde un producto.

Una definicién de marca que es muy acertaeda, aungue
extensa, es la que proporciona César Sepilveda en su obra ti-
tulada "El Sistema Mexicano de Propiedad Industrial®, que tex
tualmente dice:

" La marca es un signo para distinguir. Se emplea -
para sefialar y caracterizar mercancias o produc--
tos de la industria, o bien, servicios, diferen-.

- cifndolos de otros., Tiene mor objeto la merca pro
teger las mercederias y los servicios, poniendo--
los al abrigo de le competencis desleal mediante_
la identificacién. Estan destinedas m especiali——
zar los productos en que se vean o los servicios_
que se valen de ellas y a indicer y garantizar su
procedencia o les empresas que los presten. Cum-—
pliendo un doble propdsito las mercas. El primero
que segin ya se dijo permite distinguir los pro-~
ductos o los Bervicios de un competidor y por tan
to posibilita al industrial o al comerciante para
congervar su crédito y orientar la eleccién del -

('7) Breuer Moreno, Pedro C. Tratado de Marcas de Pdbrics y de
Comercio. Buenos Aires. Ed. Robfes., 1946. Pdg. 31-32.



piblico hacia los articulos que elabora o expen—-
de. Por otro constituve la marca una gerantia pa-
ra los consumidores: que puedan obtener el tipo ¥y
calidad de mercancias y servicios que desean obte
ner y que les merece confianzae, tento por la uni-
formided del producto y por la celidad de los ser
vicios como por el precio, asi como por sus expe-
riencias personales anteriores en relacién a las_
mercaderias y su prestigio, y » los servicios y -
su eficacia, Las marcas sportan a la mercancfa -
una individualidad, y hacen posible reconocer ese
producto entre los articulos competidores o andlo
gos, Puede decirse también que el sistema juridi-
co de las marcas protege contra el expoliedor y -
por otra parte que el conjunto de marcas de un -
rafs es, en el extranjero, une grerantis del comer
cio de exvwortaciédn, lo que Yes otorga importencia
perticular. " (8)

Esta definicidn de murca, que desde mi runto de vis
ta sistematiza los elementos constitutivos de les anteriores,
sefiala que ésta es un signo distintivo aportador de una indi-
vidualided gque hace posible distingnuir un producto de fébrica,
mercenc{rs o servicios de otros iguales o andlogos. Y, que la
marca constituye un instrumento de defensa contra la competen
cia desleal, as{ como un medio de garentia para el miblico -
consumidor; adyuirir lo deseado. Asimismo, las marces de un -
pafs son en el extranjero simbolos de cslidad v seguridad en
el tréfico internacional de mercaderias.

El meestro Rangel Medina, en su Tratrdo de Derecho_
Marcario, reelize una clasificacién de las diferentes defini—
ciones que de la marca se han dado, les cuasl me parece correc-

(8) Sepilveda, César. El Sistema Mexiceno de Propiedad Indus—
trial. Wéxico. Ed. Pormia, 1981. Pég. 113.



te pero mde que téenicamente, pedagégicemente. En efecto, es—
te divisidn realizada en bese e la evolucién histdrice v ten-
dencias ideoldgices, facilits nuestra investigacidén sin nece-
sided de recurrir a otrees fuentes bibliogrdficas. Este plan--
teamiento lo realiza en cuatro grupos:

Le que sefiarla a 1a merca un papel de signo indica
dor del luger de procedencia de ls mercencia; a-
quella que considera a la marca como un agente in
dividnslizador del producto mismo; una més que -~
revne los razgos distintivos de les dos menciona-
des; y otra que, adoptando la tesis mixta ya indi
cede enfoca la esencia de la marca en funcidn de_
1la eclientela. " (9)

Diaz Velasco_(1¢), define & la mrrcs como el "dig—.—
tintivo eplicable a procuctos pare que éntos rvedan ser dife-
renciedos de sus similares en el mercado."

Finslmente, e actual Lev ée Pomento v Proteccidn -
de la Propiedad Inducetrial del 26 de junio de 1991, en su Ti-
tulo Cuarto De las Marces y de los Avisos v Nombres Comercia-
les, Capftulo I De las Marcas, define a &sta como:

" ART. 88.- Se entiende ror marce a todo signo visi
ble que distinga wnroductos o servicios_
de otros de su misma especie o clase en
el mercado. " (11)

(9 ) Rangel Fedinm, David. Op. Cit. Pég. 153-154.

{10) Diez Velesco, Manuel, Concesién v Nulidad de Patentes de
Invencidén, Medrid. Editorial Reviste de Derecho Privado.
1946, Vvé1. IX, Pdég, 25-26.

(11) Diario Oficisl de la Pederacidn. 27 de junio de 1991,
No. 20, Tomo CDLIII. Pdg. 14.
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Como se advierte, dicho ordenemiento define a lm <

marca como el Bigno que distingue a un producto o servicio de .

otro de su misma clase o especie.

En base a las pesquicias realizadas, considero que__
una definicién més apropiada de marca ea la siguientes

" La marca es un signo distintivo de productos de
fébrica, mercaderfas y servicios; su fin es el_
de identificar el fabricante, corerciente o em-
presa rrestedora de servicios, otorgande a su -
legitimo poseedor el amparo de leg leves, as{ -
como le garantin de conservar una clientela a -
través de la misma, representsndo local o inter
nacionzlmente mseguridad pars el miblico consumi
dor. "

Le anterior conclusién ohedece a lo siguiente: la -~
marca identifica los productos elaborados por un fabricante;_
distingue el comerciante que uUnicamente vende productos o a -
la empresa que presta un servicio determinado; representa se-
guridsd jurfdica pera quien la registra, dedo que otorga el -~
derecho exclusivo de su uso.

II. DIVERSAS TEORIAS.

En el presente apartado expondré las diversas teo——
r{as gue explicen la naturaleza jurfidica del derecho de mar-—
cas, aclarando que el esquema utilizado para tal fin no conse-
tituye el \nico, pues hay tentos como autores existen.



Estamos ante la presencis de un derecho no previsto
en les clasificaciones tradicionales, pues sus ceracterd{sti~-
cas ten especimles originan gue no pueda incluirse en ninguna
de les ya existentes. Tiene la peculisvided de recaer sobre —
bienes inmateriales, de poseer notas vropias del derecho de -
propiedad, de producir los efectos de un monopolio temporsl ¥y
1la funcién de obtener unas clientela, entre otros.

Aef, 1a evolucidn del pensamiento jurfdico y el ed
venimiento ¢e nuevas concepciones que explican la naturaleza_
de nuestro objeto de estudio, ha dado luger al planteamiento_
de numerosas teorfas que pretenden aclarar au origen v correg
to encuedramiento en el orden jurfdico.

DERECHO PUBLICO Y DERECHO PRIVADO.

Ta primera gran clesificacién del Derecho. es la- gue
lo divide en derecho piblico y derecho privedo. El marstro. -
Bravo Gonzdlez, en relacién a este punto sefialas

" Derecho piblico es aguel gue trata del gobierno
de los romanos; y el derecho privedo es el que_
se refiere a la utilidad de los particulares. " (12)

Aplicando estos conceptos a nuestro tiempo y précti
ca, diremos que el derecho piblico se nresenta en las relacig
nes del Estedo con los particulares v el derecho privado es -
el existente entre estos \Wltimos.

(12) Bravo Gonzdlez, Agustin. Derecho Romsno. México. Ed. =
Pax - México, 1981, Primer Curso. Pég. 26.



; La actual: doctrina determina que es diffcil estable
cer una uivisi6n iprecisa entre laes diverses ramas. del derecho,_
veique:los puntos de contucto son numerosos v por tanto las —
dificultpdea de 'na clasificacidn se multiplicen, por esta ra
zdn se ha seflalado:

) La divisi6n de Derecho Riblico v Derecho Privado

;' no-ep. descriptiva en eu objeto, v por lo mismo -
no es susceptible de una clasificecidn, se tra--—
te, més bien, dé une ides regnlative en donde se
pueden contempler todes las relaciones juridicas
ofreciendo, entonces, sin excercién simulténea——
mente un especto privado y uno piblico lo cual,-
por otra rarte es confirmado mor la experien ——-
cia. " (13)

Sin shondor més en el temm, nos adherimos plenamen-—
te a la anterior postura, pues efectivamente resnltn laborio-
80 e infructuoso establecer una divisién del derecho en aten-
cibn al tipo de relaciones yue regulp, va see las exigtentes_
entre partlcuWarne o las del Estado como ente sobersno con es
tos dltimos, Ademfs, los puntos de contreto entre ambos ramas
son numerosos v no en contadas ocesiones 'ins retacidn Jurfdi-
ce que se inicia como privada se vuelve miblica, o viceveraa.

For 1o vue respecta al Derecho de Mercar los suto--
res no ge ponen de acuerdo. Para plguncs cebe dentro del dere
cho .privado, va que se establecen relaciones entre perticula-
res. en donde se tiene que respetar el uso privado de una mar-
ca que tiene un merticvler frente a los demds. Ctros 10 si---
tiien 21 lado del drrecho piblico, 2legendo que es el Estrdo -
quien regula el registro v nso de éstm, o bien, que se trate_
de un derecho de cardcter mixto donde participan normas de -
ambas ramas.

(13) Nava Negrete, Justo. On. Cit. Pdg. 121,



En México, lee dispomiciones mercarias pertenecen -
por mandato de lev al derecho piblico (en particuler al dere-
cho administrative), pues la Yey de Pomento y Proteccidédn de -
la Propiedad Industrial dispone que gus normas son de orden -
piblico ¥ que su aplicacién corresponde sl Ejecutivo Federal,
es decir, el Estado actia como ente sobersno frente a los par
ticulares que pretenden adquirir el derecho exclusivo de una_
marca..

'* ARTICULO 1lo.- Ias disposiciones de esta Ley son
de orden piblico y de .observancia
general en toda la Repiblica, sin
perjicio de lo establecido en -
los Tratados Internascionales de -
los que México sea parte. Su apli
cacién administrativa corresponde
al Ejecutivo Federal por conducto
de la Secretarf{a de Comercio y Fo
mento Industrial. " (14)

En mi opinién, el derecho marcario no pertenece a -
ninguna de las dos ramas que integran esta cldsica divisién -
del derecho, no es privado ni es piblico. Lo anterior se basa
en los siguientes presupuestost

Primero. La existencies de estas dos categorias resulta -
absoletms, pues no existe una relacidén privada o
piblica que se mentenga siempre igual, aungque -
asf se pretends, sino que en muchas ocasiones -
convergen en una sola situacidn intereses priva
dos, piblicos o sociales, originando una mezcla
de normas juridicas de diversa naturaleza.

(14) Diario Oficial de la Pederacidn. Op. Cit. Pég. 4.



Segundo. Se observa gue el Derecho Marcario no regula -
una relacidn total entre perticulares, razén -
que lo excluye de pertenecer a la categoria del
Derecho Privado.

Tercero. A pesar de que el Estndo considera a las normas
marcarias de orden miblico, éstas poseen una nga
turaleza privada, proveniente del uso que los -
primeros fabricantes y comerciantes hacfen de -
este signo. Esto demuestra la existencia de una
relacién mercantil que perdura hasta la fecha,_
¥ que bien puede remitirlas al cempo del Dere——
cho Privado.

Concluyendo, estamos en presencia de un derecho di-:
ferente que no compagina con ninguna de las clasificaciones =
existentes, pues en é1 configuran normss de diverso tipo que_
le otorgan una composicidn ecléctica. P

TEORIA DEL DERECHO DE PROPIEDAD.

Esta teorfa es la que mayor aceptacidén ha tenido y_
correlativamente defendida mAs ardorosamente. Consiste en a—-
firmar que el autor, inventor y titular de signos distintivos
de cardcter mercantil poseemr sobre sus obras y signos distin—
tivos un derecho que debe ser conceptualizado como una verda-
dera propiedad. Es la primera interpretacidn formal relativa
a la naturaleza jurfdica del derecho de los creadores, nota —
con la cual éste hubo de incorporarse a los ordenamientos mo~
dernos. Asimismo, el uso que hace de la institucién de 1la -
propiedad, como arquetipo jurfdico para determinar la clase -
de prerrogativas que tienen éstos, 1o resliza a trevés de la_



aplicacidn literal e {Integra del esquema de esta figura, lle-
' gando a sostener que en estos derechos tambien cabe un ius a-
butendi, un derecho de uso y uno de disfrute. (15)

Por otra parte, la ampliacidn pera significar cual-
quier género de seflorio inmediato sobre un bien que encierra-
el concepto de propiedad, origina que esta tesis se manifies—
te como la relacidn de pertenencia que une al creador con su-
obra, es decir, éste disfruta sobre aquella un derecho idénti
co al de propiedsd . .

Es dentro del marco de la revolucién francesa donde
8e aprecia con meyor clsridad le influencia de este concepto,
rues se declara que la propiedsd constituye un derecho natura
ral y fundamental del hombre no sujeto a ninguna restriccién,
Y que el dominio que gozan los creadores sobre sus obras re-—
presenta une menifestacidn particular del ejercicio de este -
derecho. De esta menera, llega a afirmarse "que la obra es --
propiedad de su creador, en tales términos que protegerla es-
respetar uno de los derechos del hombre de orfgen natural —-—-
preexistente en toda ley, sagrado e inviolable " (16). Por —-
consipguiente, la relacién de sefiorioc entre el autor y su obra
es considerada como un derecho natural de propiednd que tie——
nen los creadores.

Por lo que respecta a los comerciantes, se declasra-—
que tampoco habrén de condicionar el uso de sus signos al cum
plimiento de normas dirigidas a regular le fabricacién, venta
o control de calidad de sus productos, pues en lo sucesivo se
congiderard una funcién exclusivamente suya.

(15) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Phg. 387
(16) Ibfdem. Pdg. 4CL



La idea era que la invencidn, crescidn o tituleri--
dad. de signos distintivors de cardcter mercentil, constituian-
le propiedad més inataceble, legitime y personal existente ——
por encima de toda regulacidn juridica. De esta manera, el —-
pensemiento de fildsofos y juristes de fines del siglo XVIII-
encontro su més lerga y terminante expresidn en el predmbulo-
de la ley frencesa de 7 de enero de 1791, cusndo se afirmos —
"toda idea nueva cuyo desarrollo o manifestacién pueda ser u=
til 8 la sociedad, pertenece originelmente al que ls concebid
y se atacarfan los derechos del hombre en au esencia, de no —
verse en el descubrimiento industriel la propiedad de su esu--
tor." (17)

El maestro Nava Negrete, 8l referirse a esta misma-—
teorfa, sefiala que "durante mucho tiempo se admitié que el de
recho sobre lms marcas no era sino una manifestacién del dere
cho de propiedad" (18) y que dicha tegis era ya entigua, dado
que en la Edad Media va se invoceba & propdsito de ella las —
acciones rei vindicsetio y uti possideitis. Continuando en su-
explicacidn, indica que el principio de la propiedad de las -
marces de fébrica o de comercic se encontraba en la naturale~
za misma de les cosas; era consecuencia directa del derecho -~
de propiedad existente sobre los objetos que se fabriceban o_
vend{an,

De la resefia hecha por este autor, se observa que -
el propietario de un producto lo serd tambien del signo dis—
tintive que ampara dicho bien, originendo un solo derecho de

(17) Amor Pernéndez, Antonio. Propiedad Industriasl en el Dere
cho Internacional, Barcelona, Espafia. Ed. Ediciones Nau-
ta, 1965. Pdg. 13

(18) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pdg. 123



propiedad que implicaba el disfrute de todos los beneficios -
que pudiera otorgar diche titularided.

Otros autores sostienen que la doctrins de la pro--
piedad no es la correcta para explicer la naturaleza juridica
del derecho de los creadores, principelmente por:

”» I. Que cualquier clase de propiedad se adquie
re sin la intervencién del poder miblico,-
1o que aquf sf{ es requisito " sine qua -
non " puesto que la administracidn p i
ca hace una concesidn,

IY, El ser derecho temporal frente a la perpe-
tuidad de la propiedad y el dominio.

III. La imposibilidad del sefforio directo, asi_
como de la situacidn excluyente de los de-
més siendo ambas caracteristicas deo la pro
piedad. "  (19)

Les objeciones a la tesis de la rropiedad son anti-
guas, numerosas y greves. Todas ellas se basan en afirmar que
se altera o violenta el concepto de dominio sl pretender apli
carlo a una zona de intereses y objetos tan peculiares como -
son los que corresponden al derecho de los creadores. Y, que_
no puede esta doctrina ser el medio iddéneo para carscterizar_
este tipo de facultades por el gran nimero de diferencias que
existe entre smbas figuress, destacando de entre ellas las si-
guientes:

a) Que la propiedad recae sobre mna cosa individuel;
el derecho de los creadores se refiere a toda una
categor{a de bienes.

(19) Amor Ferndndez, Antonio. Op. Cit. Pdg. 2C.
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b)

e)

.

d)

~

e

£)

e

h)

1)

3

Que el derecho de propiedad se resuelve en facul
tades de disfrute; el de los creamdores en la po—
8ibilidad de impedir a otros una actividad deter
minada.

El derecho de propieded impide a todo tercero la
realizacidn de actos idénticos a los que efectia
el pronietario; por lo contrsrio, el derecho de_
loe creadores impide la realigzacidén de actos se-
me jantes.

El derecho de los creadores impone a' los demds -
la obligacidén de no hacer lo que realizes otro; -
el derecho de propiedad solo les obliga a no -
atentar a la cosa ajena.

El derecho de los creadores no es susceptible de

posesidn en el mismo sentido que las cosas mate-
riales.

Los separa, también, la temporalidad de 18 pro--
teceidn brindada.

En el derecho de los creadores se da la interven

‘eién de la autoridaed administrativa pfiblica para

lograr su adquisicidén.

En el ceso de los creadores no ee estd en presen
cia del disfrute de un bien, sino del ejercicio_
de una actividad mercantil.

Los creadores tienen la facultad de impedir, --
cuando la creacidén ha aalido de su dominio, su -
reproduccidn, es decir, limitar a otro propieta-
rio el disfrute total de la cosa.

La propiedad expresa el disfrute totsl de una co
sa; el de los creadores se limits a determinadas
facultades.



A todas estas objeciones, la.teoris de la propiedad
ha replicado con argumentos invariables: que se trate de nue-
ves formas de apropiamcidn gue han de ser consideradas como Tl
propiedades especiales, o bien, que constituye una adaptacién
del dominio a nueves zonas de valores no reconocidas anterior
mente.

. Este alegato, que perece enfrentar todo este -conjun
to de critices, tiene 1la desventaja de gue si el concepto de_
propiedad se hace mda extenso no quedard neda dentro de él. _
Tampoco es aceptable la postura de que el derecho de los creg
dores constituye un tipo de "propiedad especial", pues tal -
aseverscién nunca explice qué debe entenderse por la misme.

He de sefialar gue la construccidn del derecho de -
los creadores, como un derecho de propieded, he servido a un_
movimiento genersl de proteccidn al sutor, inventor y titular
de signoe mercantiles. Asimismo, revresenta un instrumento de
tutela jurfdies en la que todavfes reelizen une funcidn ilus—-
trativa los conceptos de ocupacidn, reivindicacidn, etec.

Actualmente esta teories ha sido suprreda, y si ale-
guien pretende utilizarla lo hace después de una serie de -
aclaraciones y limitaciones a su uso. También puede afirmarse
que el derecho gue tiene el creador sobre su obra, el inven--
tor sobre su invencidn o el que tiene el titnlar de un signo_
distintivo de cardcter mercantil sobre el mismo, es totalmen-
te distinto del que se tiene sobre el bien gne encierra la -
creacidn, del instrumento que refleje lea invencidn o del pro-
ducto o servicio que ostenta un signo mercantil, como lo es -
la merca.

Con lo znterior queda demostrado que el derecho de_
marcas es diferente de aguel gque se posee sobre el producto o
gervicio que la ostenta y que el enajenamiento de un determi-
nsdo bien no implica su trensmisidn, pues ambas instituciones
tienen una regulacidén jurfdica independiente entre si.



TEORIA DE L0S DERECHOS INTELECTUALES.

En el afio de 1874, el jurista Belga Edmond Picard -
did a conocer una nueva categoria de derechos: loe Derechos -
Intelecturles, tesis yue completd con estudios aparecidos en_
1877 y 1879, d#ndole un nuevo desarrollo en el afio de 1883 en
su estudio de " BEmbriologfa Juridica."

Ia doctrina de Picard pone de manifiesto la insufi-
ciencia de la clésica divisidn Romanista tripartita y su nece
sidad de amplirrla, pues la misme resmlioba insuficiente pare
encuadrar el derecho de los creadores, el cusl se inclufa en_
el grupo de los derechos reales sdlo con el fin de respetar -~
la sacrosenta clesificecidn de los Romanos.

" Picard indica que heets en tiempos recientes sélo
habia tres categoriss; y dicha divisidn tripsrti-
ta detaba desde los romenos:

a) Derechos personales: (Juras in_persons propisa),
patria npotestad, matrimonio, mavoria, interdic
cién, etc.

b) Derechos obligecionales: (Jurw_in altero), com
praventa, srrendamiento, mandato, ctec.

¢) Derechos realess (Juras in re meterieli), pro--
piedad, usufructo, servidumbre, etc. " (20)

Los inconvenientes que resultaben de esa postura -
conservadora, ere que se esforzaba en aplicar a este nuevo ti
po de fecultedes las reglas propiss de los derechos reales or
dinarios, asi como msimilarlos al clésico concepto de propie-
dad. De ahf los mal entendidos y repetides equivocaciones que
¥nicamente demostraban la necesided de un nuevo régimen juri-

(20) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pég. 127.
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dico para definirlos. Ante esta insuficiencia, Picard esteble
cif la categoria de los dereches intelectnales (jura in re in
telletuali), los cuales segin €1 son: 1) Los derechos sobre -
las obras literarias vy art{sticas; 2) Los inventos; 3) ILos mo
delos y dibujos industriasles; 4) Ias marcas de fébrica y 5) -
Las ensefas comerciales, " (21)

Considera Picard que el objeto juridico constituye_
lo mds importante para una correcta clasificecién de los dere
chos, toda vez que de los elementos que integran todo derecho
subjetivot sujeto, objeto y relacidn iurfdice no todos tienen
la misma trascendencia y sélo en base al segindo puede surgir
una divisidén suficientemente matizada de tipos de derecho di-
verscs. Por consiguiente, se da a la tarea de realizar un es-
tudio ontoldgico de dichos componentes, los cuales describe y
analiza de la siguiente manera:

I. El1 Sujeto o Elemento Activo. Es aquel que se constitu
ye por la persona a gquien corresponde la titularidaed_
del derecho, es decir, aquel a quien pertenece v favo
rece; situacidén que le otorge un cardcter invariable,
pues siempre serd el mismo en todos los casos.

Ia designacidn y caracterizacidn de este elemento -
me parece acertada, rues en toda relacidén juridica hay un su-
jeto activo, va sea una nersona fisica o juridica.

II. El Objeto o Elemento Pasivo, Se constituve por las co
s8a8 gsobre las cuales el titular del derecho puede e--
jercer sus prerrogsativas Jjuridicas. Agregendo, que to
da variedad del mismo puede ser reducida a cuatro gru
pos.

(21) Mouchet y Radaelli. Derechos Intelectusles sobre las -
Obras Literarias v Artisticas. Buenoas Aires. 1948. FPég._
21.



Antes de mencionar las ceracterfsticas de cada uno_
de ellos, debo indicer que los estudiosos de esta materia no__
se ponen de acuerdo scobre su nimero; por ejemplo, para Nava ~
Negrete (22) son cinco las cetegoriss del objeto jurfdico a -
que se refiere esta tesis; afirmacidn con la que no estoy de__
acuerdo, pues en principio Picard sélo menciona cuatro catego
rias de derechos con sus respectivos objetos Juridicos. Ia =
quinta clasificacidén a gque se alude resulte posterior al plan
teamiento inicial, es decir, no fue inclufda originalmente en
la teorf{as de los derechos intelectusles.

Pare el tretadista RBevlos Corroza (23), tode la ve-
riedad de objetos juridicos existentes puede ser reducida a -
tres grupost el que se compone por las cosas del mundo mate--—
riel y que integra los derechos reales; el que se forma por -
las acciones positivas o negativas de otra persona y yue cons
tituye los derechos personales y obligecionales y aquel que -
se origina por cosas incorporales, productos intelectuasles -
propiamente dicho, y yue integre la categorfa de los derechos
intelectuales. Igualmente, no acepto esta divisidn, pues una__
misma categoria de derechos (los personales y obligacionalesa)
se valen de un solo objeto juridico peras constituirse como ta
les, lo cual no puede ser.

Pascual Di GCuglielmo (24), tUnicamente menciona tres
categoriss de objetos jurfdicos, los cusles integren los dere
chos reales, obligacionales y personsles. Sin embargo, indi--
rectamente reconoce la existencia de otre divisidn, pues sefia
la que en las anteriores no cabe el objeto del derecho de los
creadores.

(22) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pdg. 126.

(23) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pdg. 429.

(24) Di Guglielmo, Pascual. Tratado de Derecho Industrial.
Buenos Aires. Ed. TEA. 1951, Tomo II. Pdg. 4.



Desde mi punto de vista, son cuatro los grupos en —
que Pilcard clasifica el objeto jurfdico de los derechos., Pri-
meramente se refiere a cada uno de los tres que componen la -
clésica divisién tripertita, para luego mencionar a dquel so-
bre el que recaen los derechos intelectuales.

Primer Grupo:

El objeto jurfdico se integra por una cali
dad juridica que ha sido conferida al suje
to por la ley; sirve de base a la configu-
racién de los derechos personales (minoria
de edad, tutelas, matrimonio, etc.)

Segundo Grupo: Aqui el objeto Jjurfdico lo constituven --

las cosas del mundo material, mismes que_
sirven de fundamento a los derechos rea--
les.

Al referirse a esta misma clasificecién, Pascual Di
Guglielmo sefiala que "el objeto de los derechos reales, es -
unae res, esto es, un ser orgénico o inorgdnico, viviente o =
inerte, con exclusién del ser humano." (25)

Tercer Grupo:

Cuarto Grupos

(25) Di Guglielmo,

En este grupo el objeto juridico se encuen
tra representado por los hechos del hombre
que se obliga a dar o hacer algo, es decir,
versa sobre las acciones positivas o nege-
tivas de otros; da nacimiento a los dere-~-
chos obligacionales.

Aqufi el objeto jurfdico se constituve por_
cosas incorpéreas, productos de la inteli-

gencia propiamente dicho, © bien, por los_
valores representados en los signos distin

Pascual. Op. Cit. Tomo II. Pég. 4.
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tivos de cardcter mercantil, aue no son co-

sas corpéreas, ni prestaciones de otra per- -
sona, perc cuve utilizacién revresenta un -

valor patrimoniel.

Como resultado de esta ltima clasificacidn, Picard
sflade la categoria de los derechos intelectuales, los cuales_
se hallan integrados por dos elementos: uno personal, intelec
tuel o moral y otro de tipo patrimonial; ambos de naturaleza_
distinta pero unidos en una sintesis propia v rec{proca.

" El derecho morsl esté integrado por la prerroga
tiva de disponer la divulgacién de la obra, el_
derecho a que se reconczce su paternidad, el de
recho de velar por la integrided de la obra 'y a
introducir en ella modificaciones v el llamado_
derecho de arrepentimiento, el derecho patrimo-
niasl, por su parte, consiste en una exclusiva -
de explotacién econdmica de la misma, que com--
prende su coria, reproduccidn v ejecucién en -
cualquier modalidad que proporcione une ganan--—
cia econémica. " (26)

III. Por una relacidén entre el Sujeto v el Objeto., Consi
dera Picard, que este elemento no sirve cde base pe-
ra una correcta clasificacién de los derechos por -
gser infinitamente variable; designa le forma en que
el sujeto puede beneficiarse del objeto.

(26) Baylos Corroza, Hermenegildo, Op. Cit. Pdg. 394.



IV. Por la Proteccidn o Coercidn Juridica. Este elemen-
to se manifiesta como la aplicacidn dé la fuerza gu
bernamentel pare rroteger cualquier derecho gne se_
viola, para hacerlo respetar o restsblecer su uso.

Debo aclarsr que algunos autéres, entre ellos Mava_
Negrete, consideran que Picerd alude a eate cuarto elemento.
En mi opinién, esta inclusién no es esencial porque su acepta
cién o rechezo no altera el planteamiento original de esta -
construceidn dogmdtica; mds min, debe recordsrse gue una de -
las caracteristicaes de toda norma juridica es, precisamente,_
la coercibilidad.

Tee objeciones a lm teoria de los derechos intelec~
tuales no me dejen esperar; verbigracia, se dice gque el nom--
bre con que se le ha designado en la doctrina es poco afortu-
nado, ya gque inicamente alude g las creaciones del autor e in
ventor, razdén por le que no pnede ser extensivo al derecho -~
marcario y demds signos dietintivos de cardcter mercentil, -
pues éstos poseen nna natursleza y contenido diverso que estd
muy lejos de constituir una obre de la inteligencia.

" S{ es exacto, en efecto, que la inteligencis huma
na constituye t{tulo bastante psra la proteccién_
de las obras literarias, cientificas v srtfsticas
esto no sucede con nombres comerciales y marcas,
pues mal puede sostenerse que sean el resultado -
de la actividad psiquica les formadas v denomina-
ciones del dominio piblico o anteriocrmente usadas
en otras industrias. " (27)

Georges de Ro, citado por Neva Negrete, indica que_
gramaticalmente la denominacidn de "derechos intelectuales" -
no es exacta, dasdo que no tiene sentido 1lamar de esta manera

(27) Di guglielmo, Pascusl, Op. Cit. Tomo II, Pdg. 5.
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al derecho sobre la marca, gque consiste ordinariemente en un_
signo de simbolos vulgares que todo mundo puede imaginar o -
formar y que una ¢éistincidn nueva Unicemente complicarfis la —
d;visidn de los derechos, reconocide ¥ usada hasta nuestros -
dfas.

Otros autores que también se han dado a la tarea de
seflalar los inconvenientes de esta teoris, coinciden con lo -
ya apuntado, es decir, que la expresidén "derechos intelectua—
les" no es la sdecusda para referirse al derecho de marcas, -
al del nombre comercial, etc., va que no implican un trabejo_
intelectual, sino que eseguran las ventajas del ejercicio de_
la industria o comercio, De entre ellos podemns mencionar a —
Paul Roubier v Moisse Amar.

Considero que las objeciones a lg doctrins de Ed---
mond Picard no son exactas., Si bien es cierto yue la marca, -
como signo, no es una obra de la inteligencia del hombre, ef_
representa la funcién intelectusl de orgenizecién v direccién
de los elementos ée la empresa, lo que se refleja en loa pro-
ductos que elabora o servicios que presta. Esta terea es la -
que el derecho marcario proteje v represents, con lo cual su_
inclusidn en la categoria de los derechos creados por Picard_
estd justificada, Ademds, esta nueve cotegor{s de derechos re
sulta neceseris por las cerscteristicas tan eapeciales que rg
visten los miemos y yue origins gue no rueden ser enmsrcedos_
en ningune otra clese.

TEORIA DE LA FROFIEDAD INMATERIAL.

Esta teoria tiene como exponente al insigne Jurista
Prancesco Carnelntti, quien en su obra "Usucspion de 1la Pro~-
piedad Industrial’, presente un estudio penetrente de 1o que_
es la Propiedad Inmaterial, misma que coloca al lado del anti
guo concepto de Propiedad Romana como une nueva categoria de_
derechos absolutos de un contenido méds amplio.
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" 8in embargo, hoy todos saben que existe, de lado
del antiguo, un nuevo tipe de propiedad, al cuel
podemos dar, desde luego, el nombre de Fropiedad
Inmateriel; de éstz no se conoce todavia ni el -
objeto ni el contenido, pero se tiene la comuni-
cacién, o al menos hay la intuicién comin, de -
Jque tiene la estructura del derecho absoluto, es
decir, del derecho primerio, pero no del relati-
vo y menos del derecho de crédito. " (28)

Este nuevo tipo de propiedad comnrende las obras -~
hechas no tento con inteligencia, sino de inteligencia, dis—-
tinguiéndose del concepto clésico de propiedad por el bien -
que conatituye su objeto, que no es otra cosa sino la ideas, -
entendiéndose por ésta como el pensamiento sepsrado de su -
fuente e incorporado en una cosa. Par lo consiguiente, el de-
recho de Propiedad Inmateriel es aquel que se ejercite sobre_
las obras de la inteligencia, cuyo contenido es proteger el —
goce exclugivo de la idea; es la crescidn misma, la obra de -
la inteligencia, 1la forma originaria de este nuevo derecho de
propiedad.

Para Carneluttj,la propiedad inmaterial debe in-——-
cluir los derechos ée autor y de patente y no asi el marcarioc
o el correspondiente a las demdfs denominaciones industriales,
pues cuando esto sucede el concepto de ls misma se torna nebu
loso.

La anterior impresicidn =e debe, segin este autor,-
a la inexacta distincién entre bien e interés, que constitu--
yen respectivamente el objeto y el contenido del derecho o de
una eituacidn jurfdica en general. Agrega, que el primero de_

(28) Carnelutti, Prancesco. Usucapion ée la Fropiedad Indus--
trial. México. Ed. Porria, 1945. Pdg. 30.



éstos 1o constituve una porcién individual fel mmdo evterior
sobre la que puede ejercitarse el goce del hombre para satis—
facer una necesidad. El segnundo representa uns vosicién favo-
rable que permite un meior disfrute de un bien, en cuanto que
agegura la exclusividad de su goce. (29)

So=tiene Carnelutti que 1la identificaciédn, la repu-
tacidn v el secreto son intereses, pues permiten al piblico -
conocer las cuzlidedes de un hombre, ée una hacienda o saber_
qué nechos o vproductos provienen de &quel o de ésta, es de-——
cir, son una posicidén favorable que facilita v gerantiza el -
goce de un bien.

Como puede observarse, la "idea" es el bien inmate-
rial yue configure el objeto del derecho del autor e inven———
tor. Por lo contrerio, el derecho a la marca v demds demds —
denominaciones industriales deben ser vistos por el lado de -
su contenido, tomsndo en cuenta el interés que representan.

Para Carnelutti, la Fropiedsd TInmaterial, se divide
en dos clases: Propiedad Ariistica v Fropiedad Indnustrisl, in
dicando que para saber sobre esta ltima es necesnrio conocer
primeramente el concepto de "Hacienda". Al respecto, sefala -
que la misma se constituve por el sgregado de personas y co—-—
sae que forman perte de la remlidad econdmica, donde los cola
boradores poseen la calidad de objetos, de bienes y no de su-
Jjetos. Y, que el derecho que se posee sobre ella tiene la fun
cién y estructura de un derecho real o cuendo menos el de un_
absoluto, ya que pertenece al titular frente a cualquiera e -
impone la obligacidn de no gozar el bien que es su objeto.

Sin duda, que cuando este autor habla de hacienda -
1o hace refiriéndome a la empresa, pues los textos especiali-
zados asi lo confirman:

(29) Carnelutti, Prancesco. Op. Cit. Pdg. 31l.
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" Segin lg finslidad de la creacidn de la haciends,
ésta puede ser de "wroduccién", de "inversién" o
de "consumo". Las primeras son las que se origi-——
nan como consecuencia de la intencidn del o de -
los provietarios de aumentar su caudal. En esta -
categorfa estd comprendida toda la inmensa serie_
de tipos de empresas privadas y también muchas -~
creadas por el Estedo, ya sea con patrimonio pro-
pio o combinado con log particulsres. " (30)

Aflade, que de la existencia ¥ combinecién de los -
elementos que integran la anterior figura, existe otra més: -
El Aviamiento, el cual no es otra cosa sino la energfa del au
tor de la hacienda. Y, gue dicho elemento reine las carscte--
rieticas neceasrias para ser considerado un bien inmateriel,_
ya que constituye un producto de la inteligencia.

" ;,qué cosa puede ser esta energia, sino pensamien-
to; ¥ qué cosa es el pensamiento desprendido de -
su fuente, qué es el hombre, sino la idea? Sin du
da alguna, también el aviamiento se encuentra co-
locado en el genus de las obras de la inteligen--~
cia., " (31)

. En este momento es cusndo més cobre trascendencia -
la obrs de Carnelutti, pues de afirmar que dentro de lz pro--
piedad inmsterial sélo caben los derechos del gutor e inven--
tor, pasa a sostener que existe uno mds suyo objeto lo confi-
gura el aviamientos Bl Derecho Sobre el Aviamiento de la Ha--

(30) Enciclopedia OMEBA de Contabilided, Finanzas-Economia y_
Direccidn de Empresas. Editorial Bibliogrédfica Argentina
S.R.L, 1967. Vé1l. 3.

(31) Carnelutti, Prancesco., Op. Cit. Pdg. 54-55.



cienda, agregando que el mismo debe ser considerado por el la

do de su contenido més que nor el de su objeto, siendo su ca-
so més representativo el derecho de marcas, al cual sélo con-

sidera parte o especie de esta tercers categoria.

Esta inclusidn permite conocer el criterio de esté_
autor en relecién al derecho de marces, pudiéndose resumir de
la siguiente manera: Tnos

a) La marca constituye un interés y no-un bien, ‘en‘cuan
to que no satisface ninguna necesided.

b) El derecho de marcss debe ser visto por el lado- de —
su contenido, mismo que se compone por vn interés,

c) Es un derecho que forma parte de otro; es-de tipo =
accesorio.

Sea suficiente con la mencidn de estns caracteristi
ces pars sefislsr gque no estov 8e acuerdo con le teorfa de -
Prancesco Carnelutti, nues la misma incurre en un planteamien
to eleborado de menera inverss.

Sostiene este tratadista, que el derecho sobre lag -
marca debe ser visto desde el lado de su contenido, lo cuel -
en una primers instancie es cierto, pues la rerlizecidn de un
signo marcario tiene muy poco de constituir una obre de 1la in
telectualidad. Sin embargo, ests situacidn en ningdn momento_
es suficiente para indicer que la marca, al ignal que las de-
més denominaciones industriales, constituyan un mero interés,
un instrumento o medio para identificar las cualidades de un_
producto o servicio dnicamente, yes que ésta tutels un bien -
inmaterisl; el aviamiento, como el pnropio Cernelutti lo sefie-
la.




ESTA TESIS MO DEGE
SAR DE LA BIBLIOVECA

" La verdad es que tembién la merca, como lr neten
te, tutela mun bien inmaterial, y precisamente, -
una idea; aquella es la idea inventive, este es_
el aviamiento, que también se resuelve en fherza
pesfquica acumulada en la hacienda. " (32)

Como se observa, el derechc de mercas posee una am-—
plitud més extensa, por lo que permite establecer que Carnelu
tti planted al revés su derecho, es decir, debid enunciar la_
exiptencia de un Derecho Sobre la Marca de le Hecienda y no -
sobre al aviamiento de 1la misma, ya que 1la funcidn del prime-~
ro va mds alld de ser un simple instrumento diferencjiador, -
puer tutela a su vez la mectividad intelectusl que se desarro-
1la en el interior de la emnresa, la cusl se ve reflejada en_
la elaboracidn de los bienes o servicios que produce y que la
merca protege; va para que no sea imitada o disminmida por -
terceros, todo en funcién de esa actividad creadora.

Nava Negrete, al referirse a ests teoria, indica -
que no es poeible considerar al derecho sobre la marce como -~
parte del existente sobre el avismiento de la empresa, princi
palmente pere el Derecho Mexicano, pues en principio el avia-
miento representa una cualidad y no un elemento de la hacien—
da, siendo cuestionable su proteccién juridica. En cambio, la
marca si{ tiene una tutela juridica propie e inderendiente. Y,
que "la marca no estd en funcién de la emprese, sino en fun--
cién de los productos o servicios que distingue, tods vez que
el titular de una marca que la trasmita lo nuede efectuar sin
necesidad de transmitir la empresa.” (213)

La teorfa de la Propiedad Inmaterial de Franceeco -
Carnelutti, tiene, en mi opinién, el mérito de sefalar la -
exigtencia de un derecho que nuede ger visto desde el lado de
su contenido, o bien, deade el objeto gue lo constituye.

(32) Carnelutti, Prancesco. Op. Cit. Pég. 70.
(33) Nave Negrete, Justo. Op. Cit. Pg. 133.



TEORIA DEL DERECHO SOBRE BIENES INMATERIALES.

En el efio de 1875, el tratsdista alemén Joseph Ko~-
lher cred la teorfsm de "Los Derechos Sobre Bienes Inmateria—-—
les", misme que representa le negstiva a sdmitir que el dere-
cho de loe cresdores heya de conceptuelizerse como un derecho
de propieded. Asimismo, conetituye la primere posicidn doctri
narie que caracteriza y define al objeto Jjurfdico del derecho
que tienen el sutor e inventor sobre sue obrama; es le tesis —
que inicia el estudio de este figura como teme gue precisp -
ser examinado separsdemente.

El estudio de Kolher parte de la comperacién reali-
zeda entre dos clases de objetos jurfdicos: el gie se consti-
tuyve por las cosas sobre laa que recae la propieded y aquel -
que se configure con las creaciones intelectuales que protege
el derecho de los creadores. En el primer ceso, las “coses® -
son entes meteriales sobre las que puede orgenizerse un tipo_
de sefiorio gue reviste una tonelidad cesi fisice, en la posi-
bilided de une apropiascidén excluyente de todo sujeto gue no -
sea el titular. Por lo contrerio, les obras intelectusles opgo
nen su inmaterielided a cualgnier género de nroteceidn gue el
derecho organize pera assegurer su disfrute. Pero, en unas y -
otras, son entes auténomos so‘re loe que se reflejm un poder_
juridico de disposicidn que he de sjustarse a lss carncter{s-
ticas propiss del objeto., (24)

En consecuencia, el objeto jurfdico del derecho de_
los creadores e constituye por la propie creascién intelec-—-
tuel, que es vn ente exterior sl sujeto, una realided objeti-~
va epta pera que recaiga sobre ella un roder jurfdico que tie
ne como caracteristica el de stribuir une faculted de goce de
1le creecidn miema; confiere un poder de exclusién de la gene-

(34) Bavlos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. PSg. 420.



relidad de esocindos con el correletivo deber de abstenclén -
de todos ellos, poniendo a disposicién del titular epe bien —
sobre el gue el derecho recse sin que tenga que proecurdrselo_
a través de una sctividad de terceros.

El tretadista Beylos Corroze, sl explicar este mis~
mo punto de la teorfam de Kolher, indica que la crescidn inte~
lectual el separarse de su fuente sdquiere una sutonomia que_
la hace ser objeto de relaciones jurf{dicas: "Es que la crep—-
cién intelectual, en cuanto se separa del sujeto ¥y no se redu
ce a un solo pensemiento, adquiere une individualided propia
¥ presenta la autonomfa precisa pera constituirse en objeto ~
de relaciones jurf{dicas." (35)

Para Kolher, el conjunto de facultades que poseen -~
los creadores asohre su obra es un derechn de cardcter absolu~
to, en cuento que otorga al titnler el poder de excluir a ter
ceros del diafrute de la creacidn intelectual en todo aquello
que la ley no limite ese seMorfo mediante excepciones. asf, -~
la menera en que el derecho ssegura los intereses de un crea-
dor, es reconociéndole un seforfo jurfidico sobre su obre; es-
te poder no da lugar a un verdsdero derecho de propiedad, por
lo que es més ampropiado, segin Kolher, llamerlo "Derecho So—-
bre Bienes Inmeterislea."

La doctrina de este autor tiene el mérito de lograr
la armonfa entre el sefior{fo dominical que se tiene sobre un -
bien intelectual v el goce que la generalided puede hacer de_
su contenido, es decir, hacer concilisbles la difusidn y cono
cimiento de la ides inclufde en el bien con el disfrute econ6
mico gque proporciona su expansidn, el cual corresponde exclu~
sivamente al tituler mediante la atribucién de un derecho sb-
soluto.

Asimismo, las teoriams posteriores e este docirina -
ven en ells el orfgen del dualismo tedrico que ha fragmentado

(35) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pig. 421.
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el derecho de los creadnres en dos clases de prerrogetivass -
“las de carécter patrimoniel. v las de indole moral, Debe acla-
rarse gue este autor \inicemente tome en considerszcidn a la -
primera de ‘elles, pues indica que-el aspecto moral no es dere
“’cho’:que- correspnnda 8l creador especificemente como euntor, si
no.que le es conferido cormo hombre y, en consecuencia, ubica-
do ‘en otro derecho fistinto.

" 'En efecto 1lss construcciones wniteriss del dere

“eho-de autor ven en ella el origen de ese dua-—-
lismo tedrico que ha fragmentedo ests figura en
dos tipos de derechos, o de cardécter petrimo-
niel v.otro de frndole morezl o wersonal."” {(36)

Para Kolher, el ohjeto del derecho de los cresdores
no-es un cuerpo fisico, no es nada que pueda tocsrse o perci-
birse, sino que es un bien inmaterial. Ante esteo, hace la dis-
tincidén entre el derecho de gue es snusceptible el ejemplar wg
terisl de une creacién y aquel que posee el creador sobre la_
obra misma, ya gue se trata de dos régimenes diferentes. En -
el priner caso, el bien materisl yue sirve de recipiente a la
ereacidn intelectnal cae dentro del derecho de propiedad y -
aquél gue versa sobre la propia creacién se centra en el dere
cho sobre bienes inmateriales.

Las objeciones a le tesis de ¥olher provienen de Gji
verscs sectores doctrinarios, principalmente de aguél que for
man los pertidiarios de le teorfa de los derechos de monopo--
lio. Asi, se dice que carece de fimura v de profundidad de -
andlisis y que sdélo es unz bells r simple construccidn, pun-—
que formeda de metéforas no siempre inocusms; que no es més -
que una generalizaciédn verbal para expresar cerechos parcif--
les. (37)

(36) Baylos Corroze, Hermenegildo. Op. Cit. Pég. 417.
(37) Ibfdem. Pdg. 424.




Se sefiala gue recnrre innecesarismente a la catego-
ria de "bien inmaterial" para explicar ls naturaleza de la -
'cosa" sobre la que dice recae el derecho, pues su construc--—
¢ién no es la spropisds. También, se le critica la afirmacidén
de que el objeto jurfdico del derecho de los creadores sea u-
na cosa inmaterial, ye que el ordenamiento jurfdico no puede_
regir directemente una cosa de tal natureleza, un fendmeno pu
ramente psiquico, una idea o pensemiento, sino que sélo les -

.brinda proteccidn cuendo se han exteriorizado en unas materia.

" naturalmente que lo que treta de protegerse no
son cosas materisles, sino productos del espi-
ritu, pero si ese es el fin, en cambio, el me-
dio empleedo no es el idéneo, pues la ley tie~
ne que dar un rodeo y dirigirse a los medios -
de expresidn, suspendiendo la sctividad imita-
dora de los demds, es decir, prohibiendo un ac
to perceptible por los sentidos. La teorfis, -
pues confunde el fin persegnido por la ley con
el medio empleado. "  (38)

Entre las criticas mds recientes de que e¢s objeto -
la teoria de los derechos sobre bienes inmateriales, se €new-—
cuentra la de Remo Pranceschelli, para quien la nocidn de -
bien inmaterisl carece de un contenido propio, por lo que no_
es vdlido como concepto utilizable., Agrega, que la determina-
cidn del mismo se hace en la doctrine negativemente: inmate—-
rial es lo no material, lo no perceptible sensiblemente; cosa
inmaterisl es la que sélo puede ser percibida con el intelec—
to, con la mente., Y, que mantener tsl postura es desconocer -
que el hombre percibe con la mente, con el espfritu, no solo_
las creaciones de que ege habla, sino cualquier otra clase de_
cosas existentes, incluso las materisles y el hombre mismo. -
Igualmente, menciona gque en la realided no existe produceidn_

(38) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pdg. 425
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. inmaterial que no tenge un esiento en elementos sensibles vy -
corpfreos, sungue sean fugaces, y que todo Lo que realiza el_
hombre presents siempre un cardcter mixto de operacidn inte—-
lectuel ¥ de modificecidn corpéree. En consecuencia, tal dis-
tincidn carece de fundemento ontoldgico. Por riltimo, menciona
que en el concepto de bien inmateria) estdn comrrendides co--
ses totslmente heterogéneams, como las sptitudes, la hebilided
adquirida, los servicios, ete., siendo imposible unificarlos
en una construccidén unitarie, demostrendo que les creaciones_
intelectuales se protegen sdlo en hipdtesis t{pices. (39)

La utilizacidn de un concepto, que en este crso es_
el de "bien inmateriel", implice su conocimiento ée fondo, -
pues de no ser aef{ se corre el riesgo de cser en una serie de
imprecisiones al momento de su uvso; més sin si ce emplea como
premisa de une construccidn dogmdtica. Por ests razén, me pa-
rece acertade la idea de Remo Pranceschelli, en el sentido de
que el concepto de "bien inmateriasl" represente uns eerie de_
acepciones y cuestiones filoséficas que no fueron valoredas -
al momento de su aplicacién. Sin embargo, wun acierto mny im--
portante es que Kolher emplea por primera vez una denomin@ie--
cién diferente pere identificer el conjunto de prerrogativas_
que nogeen los cresdores sobre sug obres, es decir, no recu--
rre al euxilio de concepto de "propiedrd" nara distinguir el
derecho de los cremsdores y lo hace, precisemente, porque éste
reviste uns serie de caracteristicas especimles que lo distin
guen de cualquier otro derecho,

Mencionados los puntos esenciales, objeciones y mé-
ritos de esta teoria, el ripguiente paso es determinar la im--
portancia que puede tener en relacién al derecho marcario. Jg
seph Kolher, denota que el andlisis de las msrces, sl igual -
que el de los demde signos distintivos de cerdcter mercantil,

(39) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pdg. 425-427.



corresponde gl dmbito del derecho de la personalidad. Agregen
do, que la propiedad que se tiene sobre el nombre, la marca o
el patrimonio son expresiones alusivas e la existencia de ese
derecho de la personalidad que ha de ser defendido contra las
actuaciones desleales. En definitiva, este autor no vid en el
signo distintivo de la marca un objeto suténomo, un bien inma
terial, sino el ejercicio de una actividad empresarisl desti-
nada a. diferenciarse de le=s empresas riveles.

Deade mi punto de viste, ests afirmecidn no es co--
rrecta, pues la marca no puede ser parte de una actividad em-
presarial, que exista en funcién de la haciénda. Lo que ha su
cedido es una incorrecta determinacién del objeto jurfdicamen
te protegido por el derecho de marcas; éste protege y repre--
senta una creacidén espiritual: lr Empress, y al prohibirse la
reproduccidn o imitacidn de una marces, se impide la apropis--
cidn de los valores de ests obra intelectual.

El tratsdiste Baylos Corroza, el abordsr este tema,
manifiesta que la idem o el hallazgo de la expresién formal -
utilizada como signo no constituye una obra intelectual y que
dicha mctividad de creacidn, cuaslquiera gue fuese, es un fac-
tor irrelevante por completo pera la tutela juridieca, pues lo
protegido no es el valor artistico que puedan poseer las pala
bras o dibujos que constituyen este signo, por lo muy origi--
nal v significativo yue sea; lo unico que lo hard velioso es_
la actividad creadora que se estd generando en el interior de
la empresa, la cual representa y protege. De este modo, los -
velores de la creacidn empresarisl se incornoran el signo que
éata ha decidido utilizar para distinguir su sctuscidn v pre-
sencia en el mercado. (40)

La enterior hipStesis me parece correcta, pues la -
empresa no es algo conclufdo, cuya reproduccidn se obtengs me

(40) Raylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pdg. 5£2-585,
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diante le ectumcién de unos elementos normativos implicitos -

en una reelidad meterisl, como en las obras literarias o ar— -
tistices, Esta creecidn ea un proceso en marcha, algo Que es-

té haciendo todavia su creador; no una obre acabada dotada de

elementos propios que permitan su repeticién y multiplicacidn

idéntica a sf misma. Por consiguiente, la marca permite a la_

empresa, que es algo en formacidn, manifesterse ante el pibli

co como un resnltado obtenido.

As{, podemos afirmer que el derecho marcerio queda_
inclufdo dentro de la teorfa de los derechos sobre bienes ine
materisles, aunque Kolher no lo mencione, pues éste represen-
ta y tutela une obra del espiritu o de la inteligencia.

Por ltimo, el tratadista Baylos Corroze sostiene -
que "al protegerse el signo, protege el derecho a une crea-—-
cién intelectuel propiamente dicha: La empresea mercantil., B-—
1lo justifice la inclusién de 1le tutela de los signos mercan-
tiles dentro del tratado de los derechos intelectuales." (41)

TEORIA DEIL, DERECHO DE LA PERSONALIDAD O DE LO3 DERECHOS
DE LA INDIVIDUALIDAD.

Esta teoria es defendida por Joseph Kolher, para —-
quien el estudio de los signoes distintivos de cardcter mercan
til, entre ellos le marca, corresponde al dmbito del derecho_
de le personalidad. Por tal razén expondré los puntos més -~

(41) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pdg. 584-585,
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esencinles de esta categor{s de derechos, mismos que nos ser-—
virén paras determinar si este awtor estd o no en lo correcto.

Como preirisa, considero neceserio conocer el concep
to de Derecho de la Personalidad o también llamado Derecho So
bre la Propia Persone, Individuales o Personalisimos, enten——
diéndose que los mismos "Constituven un tipo singular de fa--
cultades reconocidas a las personas fisicas sobre el aprove—-—
chamiento legal de diversos bienes derivados de su propia na-
turaleza somética, de sus cualidades espirituamles y en gene-—
ral de(la§ proyecciones integrantes de su categorim huma —-——
na." 42

Ademds de lo anterior, se distinguen pors

-~ El ser originarios, porque nacen con su sujeto activo.

~ Ser subjetivos privados, porque garantizan el goce de_
las facultades del individuo.

- Son absolutos, porque pueden oponerse g las demés per-
sonas,

~ Son personal{simos, porque sdlo su titular puede ejer-
cerlos.

— Son variables, porque su contenido obedece a las cire—~
cunstancias en que se desarrollan. -

— Son irrenuncimbles, porgue no pueden desaparecer por —
la voluntad. . g L

(42) Diccionario Jurfdico Mexicano., Op. Cit.  Tomo
Pég. 216. B



- Son imprescriptibles, porgue el transcurso del tiempo
no los alters.

Poara Kolher, la marca es el migno distintivo de la_
persona que fabricd la mercencfa, el medio de menifegtecidédn -
del creador, la expresidn de su activided rroductora v las re
laciones existentes entre érte v mquél son de derecho perso--
nel. Por consiguiente, este signo no constituve un bien autd-
nomo, no es digociable del individun v s#dlo es un medio que —
permite fijar 1a nrocedencias de wna mercancfa, de una cierta_
persone 0 empresa; 8 un elemento inseparabhle de la personnli
dad juridica del fabricente, como la linertad v el honor.

La marca, el nombre v la ensefia no configuran pare_
Kolher un derecho sutdnomo, careciendo de todo vselor cuando -
se abstiene o geparan de la rersona a (ne pertenecen.

" De ghi se colige que el nombre, la ensefia, le -
marca, etc., no constituven derechors putdnomos,
8ino simrles medios con que se hace valer el in
dividualrecht®*, cuva violacidn siempre constitu
ve un mtentado F la personalidad. " (43)

Sefialadas las carascteristicas erenciales del dere—
cho de la personalided, asi{ como el criterio de Kolher con -
respecto al derecho de marcae, el signiente prro es determi--
ner si existe entre ambes figuras algin vinculo. Para lo ante
rior sefialaré sus diferencias y semejanzas.

~ Tos derechos de la personalide#d no son susceptibles de
enajenacién, pues nacen con el sujeto ¥y mueren con é1l.
Ia merca, en crembio, estd destinade a identificer los_
resultados de determinada actividsd lsboral y pueden -
ser objeto de cambios por actos entre vivos o de qlti-

(*) Literalmente esta palabra significa "derecho individnal",

(43) Di Guglielmo, Pascuel. Op. Cit. Tomo I. Pdg. 44.



ma.voluntad, - con una- total omisidn que se establece. -
con lg persona de su titularidad.

- Los derechos de la perconalided rebesan los cuadros -~
del derecho privado e invaden les esferas del derecho_
Constitucional.

- Loe derechos personasles son irrenuncisbles, inaliena——
bles, imprescriptibles e intransmisibles, Por 1lo con--
trario, les marcas pueden ser renunciables, trasmigi--
bles v enejenables,

- Los derechos de 1la personalidad son aquellos destina—-
dos & vproteger el reconocimiento, la integridad y el -
libre desenvolvimiento de la personalidad humena, tan-
to en el aspecto fisico, moral e intelectnal, Evidente
mente, estos derechos no tienen un carfcter patrimo---
nial, en cambio, el derecho de marcas si participa en_
esa peculiaridad, pues el mismo est4 en el comercio -
humano.

Breuer Moreno, al referirse a estms teoria, indica -
que para Kolher "el crédito de la marca, la merca misma, la -
clientela, deben protegerse por el valor econémico que repre-
sentan aunque no sean obra de la inteligencia." (44)

Puede concluirse que la naturaleza de la merca, des
je la perspectiva del autor a estudio, deriva de la idem de -
que cualquier creacién es una emanacidn de la personalidad.
Por consiguiente, 1z afirmeciédn de que los signos distintivos
de cardcter mercantil estén {ntimamente vinculados a la perso
nalidad del sujeto y que su usurpacién lejos de constituir -
una lesidén patrimonial injusta, ofende a la persona del titu-
lar, es algo que no puede concebirse actualmente.

(44) Breuer Moreno, Pedro C. Op. Cit. Pég. 22.
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Sin embsrgo, el gran mérito de la doctrine de Jo———

" seph Kolher consiste en haber puesto de relieve el fundemento

de la proteccidn dispensedas a la merca, pues si las produccio

nes del espiritu tienen derecho a 1le tutela juridica por ser:

emanaciones directss de la mctividad creadora del inventor o

del autor, ee la funcidén distintiva de este migno lo que jus-
tifica su amparo legal.

Puere de lo anterior, la concepcidn del ilustre tra
tadista alemdn no concuerds con los resultados empiricos que_
arroja la obeervecidén v adlo constituve unm abstraccidn més ~
de la filosoffa jurf{dice slemana.

TEORIA DE T0S MONOPOLIOS DE DERECHO PRIVADO.

Ernest Roguin, en sus obress de "ILa Regla de Dere-—-
cho" de 1889 y "La Ciencia Juridica Pura" de 1928, did a cono
cer una categorim especinl de derechos en le que inclufa a -
las figuras de la propiedad intelectual e industrial: “Loe Mo
nopolios de Derecho Privedo".

Bsta concepcidn represente un robustecimiento del -
dominio sobre las cosaes mediante una red general de deberes —
de inaccidn., Asimismo, niega a admitir que la obre intelec——
tual constituva el objeto juridico del derecho de los creado-—
res.

Para Roguin, un monopolio no consiste en la posibi-
lidad jurfdice de poeseer con carécter exclusivo un determina-
do objeto, sino en la de impedir a otros gue detenten un bien
semejante o andlogo A los del monopolizador. En otres pala---
bras, es un compuesto de obligaciones ordinarias de no hacer_



que noseen del lado pasivo una obligacidn de no imitacidn v -
por la perte activa la feculted de impedir diche actividad. _
Y, eato es lo gue sucede con el derecho de los crerdores, con
el derivado de la proriedad intelectuaml, literaria y arti{sti-
¢a, con el que posee el inventor y usuario de nombres v mar--
cas. (45) En todos ellos, el fondo del derecho estd constitui
do por el poder jur{dico que se atribuve al tituler pera impe
dir la’ "imitacién" v la posesién de objetos serejantes, aun--
que corporalmente diversos. En consecuencia, estos derechos -
son "monopolios privados", pues en ellos concurre la nota -
egencial de este figure en cunento que la misme nn es otra co-
2a que un "derecho a la no imitecién", entendiendo por esta -
dltime, no 8dlo le ejecncidn de unae cierta ectividad o treba-
jo encaminado a fabricar cosas semejantes a las del monopoli-
zador, =ino también la posesidén de ¢ichos bienes.

Considera, gue el sutor o inventor no tienen la fa-
cultad de crear, multiplicar o reproducir su obra por virtud_
de algin derecho especial, sino por razén de otras institucig
nes del orden comin. Agregendo, que el derecho de los creado-
res gse constituye ror la prohibicién a 1la libertad que tienen
todos de apropiarse de las ideas ajenas, hecho que sélo eeré_
posible a través de unae proteccién especial. Esta tutela tie~
ne el efecto de impedir la imitacién de las obras artisticss,
litererias, inventivas o de une marce. Por consiguiente, los_
artistas, sutores, industrieles o comercientea sin una protec
c¢ién especifica quedan sbandonedos a los efectos del derecho_
comin, el cual sf{ permite esta actividad.

En base m las anteriores consideraciones, Roguin -
sostiene que el objeto del derecho de monopolio es la oblige-~

cién de abstenerse a ejercer una actividad reservada y el con
tenido la posibilidad de exigir el cumplimiento de esa obliga

(45) Bavlos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pég. 434,
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cidn. Asimismo, niega que la creacién intelectual conptituya_
el objeto jurfdico del derecho de los creadores, va que sélo_
puede serlo del interés pero no del derecho.

Calixto Velverde y Valverde (46), al explicar la ng
turaleza del derecho que poseen los creadores s0bre 8US Om—-—
bras, se adhiere a la teoria de Roguin e indica que 1la propie
dad intelectusl, tal como la contemplan los ordenamientos mo-
dernos, no puede configurar un derecho de cosa inmaterisl, -
pues tel doctrina confunde el Pin que congiste en msegirer el
goce exclusivo de ciertas concepciones del espiritu o de la -
invencién con el Medio que es la prohibicién impuesta & las -
demds personas juridicas de poseer o crear objetos materiales
que expresen las mismas o parecidas cosas. Afiade, que la esen
cim de esta propiedad consiste en reservar al autor el dere--
cho exclusivo de producir sus obras e imponer a todos el de--
ber pasivo de no imiterlas ni producirlas. Bsto no es un dere
cho de propiedad, sino un monopolio de derecho privado que se
rige por una legislacidén especial cuya finelidad es eviter es
ta metividad que el derecho comtin no limita.

Octovio Bunge, citado por Nava Negrete, en su obra_
"E1 Derecho" censura la denominacién con que ha sido identifi
cada esta categoria de derechos, ya que encierra dos expresio
nes opuestas: les de "Monopolio", propia del derecho pidblico_
¥ le de "Derecho Privado" que por definicién se contrepone n
la primera. (47)

A pesar de que Bunge no acepta el nombre con que Ro
guin llama a las facultades que poseen los creadores sobre -
sus obras, lo cierto es que cuando clasifica los derechos sub

(46) Valverde y Valverde, Calixto. Tratado de Derecho Civil -
Egpafiol. Valladolid Espefia. Bditorial "Cuesta". 1920. -
Tomo II Parte Especial — Derechos Reales. P4g. 119.

(47) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pdg. 137.
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Jetivos agrega en el sexto y dltimo lugar lo que é1 llama "De
rechos Intelectuales", los monopnlios de derechs privedo.

Para Nava Negrete, resulia insostenible decir que -
el tituler de uns marca tenga un monopolio de derecho privedo
sobre la misma, pues &ste puede ser empleade por otra persona
pera designar un producto o servicio diferente, por lo que se
hace incompatible 1la palabra Monopolio., (48)

En términos genersles, podemos afirmar que las ob—-
aervaciones heches a eeta doctrina son correctas, pues si -
bien es cierto que la ley confiere al tituler de una marca re
gistrada un tipo de monopolio, esto no le da la exclusivided_
pere realizar una actividad econédmica determinmda. Lo ante—--
rior obedece a que diferentes pereonas pueden llevar a cabo -
ega miema fincién productiva amparsdos con otra merces, o -
bien, utilizar el mismo signo pera designer un producto o ser
vicio diferente, con lo que pierde su cardcter de instrumento
monopolizador.

A través de esta teorie se plantea uns serie de he-
chos que tienen vigencia en materim de propiedsd industrialj_
por ejemplo, la sseveracidén de que medimnte el prestigio y ai
fusién de una marca, que logras su ususrio a bare de esfuerzo_
Y promocién comercisl, conduce indirectamente a un monopolio_
de clientes adictos para el producto o servicio que distin-——-
gue., También, el andlisis de este autor muestra los fendémenos
que se originen con la concurrencis de productos semejantes o
andlogos en su mercado comin, como es le imitacién o reproduc
cidn ilicita de que pueden ser objeto determinados bienes le-
galmente protegidos por un signo distintivo de cardécter mer--
cantil.

(48) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pég. 137.



TEORIA”DE 105 DERECHOS DE CLIENTELA.

Besfndose en la utilidad econdmice ¥ contenido pe——
trimoniel que desempefian les figuras de la propieded indus———
trial, el jurista frances Peul Roubier cree una nueva catego-
rie de.derechos: "Jos Derechos de Clientela".

Esta doctrina centre su atencidn en llamer las co—-
sag por su nombre, es decir, utilizer conceptos precisos que_
esteblecen una adecuacidn correcta entre la teoris y los no--
tas propirs del hecho o fendmeno; no se cuiere nara el dere—-—
cho otrs denominacidn, =ino amquella gue recibe el aconteci—-—-
miento o suceso real. Asimismo, se caraecteriza por la exelta—
cidn de la funcidn econdmica de las instituciones, le cual po.
drd determinarese conociendo la utilidad gue proporcicnen e -~
identificendo su contenido patrimonial.

Para Roubier, ls utilidad econdmice de estos dere——
chos es la conquiste de la clientela, ya sea 2 través de un —
bien inmaterisl como la invencidn u obra de arte o con la ayu
da de otros de iguaml neturaleze como lo son le merca, nombre_
o rétulo. En cambio, el contenido netrimonial de los mismos —
se traduce en la ohtencidn de beneficios en la concurrencia -
econdmica.

Seflala Roubier, que el interés por conseguir un mi-
mero reservado de clientes es protegido mor un conjunto de -
normas juridices e les que conviene esa misma denominecidn: -
"derechos de clientela."

" 8i se busca cudl es le utilidad econdmica de los
derechos intelectuales results que tienden todos
a la conquista de ls clientela, va sea para un -
bien inmaterial - invencién, obra de arte -, ya
sea con la ayuda de un bien inmaterial - marca,-
nombre, ensefia -, y al mismo tiempo se descubre_



el contenido patrimonial de tales derechos, plues
se trata gracias a una accidn econdmica sobre la
clientela, de obtener beneficios en la competen—
cia ccondmica. " (49)

Estos derechos no hubiesen podido ser reconocidos -
en otre sociedad que no fuese la nuestra, basada en une econg
- mia comercial e industrial donde la competencia produce valo—
res econémicos desconocidos en otras époces v el régimen de -
libertmd de mercado elumbra una riqueza nueve derivada de la_
captacidn de clientes, descubriendo en éstof mn verdadero ve-
lor.

Por otra parte, este conjiinto de prerrogetivas no -
8e constituven ente el piblico congumidor o frente a la -~ -
clientela, sino que la accidn que emena ce ellos ha de diri--
girse a les casas rivales, a los concurrentes en el mundo de_
la fabricacién o de ls venta. En estas condiciones, el conglo
merado de compradores aparece como el objeto mds gue como uno
de los sujetoa de derecho.

De esta menera, la teoriam de Pmul Roubier plentea -
la lucha organizada entre casas indnstriales o comerciales en
torno a 1a congnista de la clientela, donde los derechos de -
propiedad intelectual e induetrial fijen ciertas posiciones —
en provecho de sus titulares que les casss comerciales deben_
respetar.

La clientela constituve, prra este antor, yn valor_
sujeto a todes las fluctuaciones de la siturcidn econdmica ¥y
guien la tiene no goza de derecho alguno pare mentener su vo-
lumen y forma de manera estable, ror cuanto se vive dentro de
un régimen de competencia y libertad econdmica. Sin embargo,
a fin de sostener una competencia leal se han creado ciertes_

(49) De Sola Caflizares, Felipe, Op. Cit. Tomo II. Pég. 259.
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prerrogativas, que en el caso de las mercas consiste en reeer

var en rropiedad de une rersona el derecho exclusivo: de repro".
ducir tal o cual signo distintivo psra que le sirva ‘como.me——

d:.o colector de e determinada clientela,

7 “Por ltimo, sefiala gue o8 derechos privativos de =
la pronieded intelectnal e industrial nacen al momento -en' que

“la liberted ‘general-es reemnlazada mor nna prerrogetiva defi-:"

nidas una erclusiva, misma que reserva o un suieto la facul--
tad de reproducir una creacién nieva con exclusidn Ae todo '~
concurrente, o bien, nn cierto signo distintivo gne servird -~
para fijer wna clientela, lea cuel constituye el valor ccun6mi
co més importrnte de la em~resa mercantil.,

" Estas pnsicicnes privilegisdas, gue rueden invo-
carse para excluir a los demds de tal actividad_
econdmica, ea lo que podrfamos denominar los: de—
rechos privativos del esvtor, y del inventor y. -
del comerciante gque utiliza signos distintivos -
en su actividad mercantil, " (50)

Las obirciones que ha recibido esta teorfa son mu-—~
ches, principalmente: que no puede hablerse de wna Tropiedad
de clienteln puesto que ésta represente sélo la esperanza de_
que los clientes continuen manifestédndose en favor de un de~—
terminado esteblecimiento; que lz clientela, como el rropio -
Roubier sefinla, es 'n valor ineatable sobre la cue no puede —
funderse éerecho algunn, de donde se desprende gue Su posi——-—
cidn sdlo posee un cardcter descriptivo; no existe en ella -~
ningin esfuerzo de técnica jurfdica ni el intento siquiera de
una construccidn dogmética de sus pretendidos derechos de - -
clientela; no determina cudl es el objeto de estos nuevos de—
rechos que crea, pues si por una perte los concibe como reca-
yendo directamente sobre la clientela, en cuanto valor econd-

(50) Bavlos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pdg. 437.
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mico, en otros aspectos no parece lleger s admitir esta es——-
tructurecidn, toda vez que €1 mismo recoroce gue la clientela
es un velor que no puede ser asegurrdo nor ninguvna institu—--
cién jurf{dica; que existe en la misma la idea de une coinci--
dencia total entre el fendmeno econdmico y la institucidn ju-
ridica, en cuanto que llega a concebir que la simple mencién_
de monqpolio es suficientemente caracterizadora desde el pun-
to de vista jur{iéico para que ya no se agregue ningin otro da
t0 que defina el derecho subjetivo de que se trata.

Gémez Segade, en su texto de "El Secreto Indus———-
trial", critica la tesis de Roubier e indica que una manera -
de debatirla definitivamente es la existencia de las marcas -
de reserva, pues en ellas no existe ninguna explotacién como_
tampoco 1la posibilided de adquirir una clientela. Sin embar--
g0, nedie se atreverfam a decir que el derecho sobre la misma_
es de tipo eventval, (51)

Desde mi punto de vista, ente teorfia se caracteri-
za por el tono descriptive que utiliza pere explicer el hecho
o fendmeno de que se trata, as{ como la gran exaltacidn de la_
funcidn econdmica del mismo, pero Unicemente eso. Por otra -~
parte, refleja una escasa técnice jurfdica pera explicer su -
tema de estudio, como lo demuestra la impresicién de su obje-
to jurfdico. Ademés, la idea de establecer una coincidencia -
total entre el suceso econdmico ¥ la institucidn jurfdica no_
puede ser, pues ambas ramas del saber son totalmente distin--
tas a pesar de que en determinado momento puedan estar fuerte
mente vinculadas; no besta la simple mencidn del concepto de_
monopolio para explicar la naturaleza y estructura del dere-—-
cho de los creadores.

(51) Gémez Segade, José Antonio., "El Secreto Industrial® Con
cepto y Proteccidédn., Madrid, Editorial Tecnos. 1974. -
Pég. B2,



TEORIA DE LOS DERECHOS DE MONOPOLIO,

Para loe italianos Remo Pranceschelli, Lendi, Gu---
glielmetti, entre otros, la mejor denominacidén para llamar al
conjunto de prerrogativas que integran la propiedad intelec--
tual e industrial es la de "Derechos de Monopolio".

Este teorfa pretende resolver la natursleza jur{di-
ca de los derechos que-integran le propiedad industrial e in-
telectual a través de la figurs econdmica del monopolio ¥ -
constituir con la misma una cuarte posicién dentro de la divi
8ién cldsica de los derechos, ya que ésta resulta insuficien-
te para encuadrar las facultades del autor, inventor, tituler
de marcas, etc. Por consiguiente, alberga en este concepto to
des las notes necesaries vera considerarlo como rector de la_
reelidad juridica; empefio con el cuel llega con todo un apsra
to construccionista no menos complejo ni conceptusl que el a-
doptado por cualquiera de las doetrinas ye examinadas,

Agregn, que la designacién de este concepto no es —
arbitreria, dado que refleja lo carscteristico del derecho de
los creesdores. Y, que la simple utilizacidn de términos econd
micos no es suficiente para tener por constitufdas nociones -
jur{dices aplicables. Esta situascién hace necesaria la inme--
dieta conatruccién dogmdtice de teles prerrogstivas.

He nmefialado que esta tesis es profesasda por diver——
gos autores, sin embergo cada uno de ellos aborda el tems deg
de su particular punto de vista. Por tal razén, es necesario_
proceder a una exposicidn separaia de tan distintas formula--—
ciones.

Para Remo Pranceschelli, el estudio del monopolio -
que tienen loe cresdores sobre sus obras ha de plantearse co-
mo materia con la cual se determine una nueva cotegorfa juri-
dica, dejando a un lado la concepcidn cldsica del mismo que -
sélo hebla de posesidn de cosas parecidss a las del monopoli-
zador o de actividades semejantes a las gque se le ha reserve-
do.
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La justificecién de estm ooetura, qegﬁn Prace ¢
1131, se confirma en base a cuetro razones: s U

- La historis de erte concento.
=~ El1 estudio de su funcién econdmice.

-, La consideracién de la netnreleza del poder ju: i-
dico gue tienen los creadores.

-~ El snédlisie de la estructure del derecho.

Desde el punto de vista historicu, el derecho del -
autor e inventor es la versidn actual de los viejoas privilem-
glos de edicién v de las entigues patentes cuyo contenido ers
un facere en relacidn con una cosa. Los derechos actvales po-
geen loas mismes caracterf{stiess de aguellss instituciones ain
més modificacidn que le de no ser hoy concepturdos como conce
siones gracioses v s{ como derechos esteblecidos por la ley,_
lo que no afecta en absoluto su naturalezs. De esta manera, -
Monopolio se llameban todes aquelles figuras y manifestacio—-—
nes precedentes n las mctuales facultedes de los crerdores y_
por tel razén deben ser llamedns hoy de igusl meners.

Ahors bien, si desde el punto de vista histérico re
sulte obligatorio celificAr sl derecho de lor creadores como_
monopolio, la misma denominacién merecen en base a su funcién
econémica. Parm entender lo anterior, he de tenerse en cuenta
que lo economfe moderne tiene como base una concurrencia mong
polistica. As{, csde empresa constituve um monopolio parcial;
para ceda vendedor hey un grupo de clientes que tratan con &1
a perar de la existencia de diferenciss de precios rercrecto -
a otros comercientes, en considerecidén & una serie de prefe--
rencias, de datos que favorecen la eleccién, en virtud de to-
des lss cualee dicho sujeto es un monopolista. Y, ees que todo
elemento que diferencia los productos unoe de otros o que se_
constituye en fector que origine la preferencis de un empress
rio determinasdo, configura ya un medio monopolirtico. Por con
siguiente, las distintas modslidades del derecho de esutor y -
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de la propiedad industrial ( patentes, marcas, modelos indus-
trisles, etc., ) cumplen esta misma funcidn, dado gque constitu
yen monopolios legales sobre los productos que comprenden.(53)

Al lado de esta funcién, Pranceschelli coloca una -
més: la funcidn concurrencial. Agrega, que para comprender eg
te caracterf{stica debe tenerse presente que un monopolioc no —
existe en forma absoluta, ya por el ambiente en que opera o -
por 1la posible presencia de productos suceddneos. Bs el uso ~
de merces, sfirmas, yuien mejor ilustrs esta peculisridad, ya_
que ésta se treduce en el instrumento para competir con otros,
aungue no por ello deja de cumplir su funcién monopolistica —
que se deduce de su tarea diferenciudora.

Lo anterior ratifica la eleccidn que este tratadis—
te hace de la expresién "monopolio" pzra describir las pecu-——
liaridades del derecho de los creadores, pues sefiala que ésta
"lleva en sf{ misma la huella al menos del elemento funcional,
es decir, el hecho de gue las patentes, los modelos, los dere
chos de autor, las marcas, ejercen una funcién de concurren--
cia." (54)

Dentro del tercer aspecto, Prenceschelli menciona ~
que a la anterior conclusidn se puede llegar tembién tomando_
en cuenta la naturaleza del poder jurfdico que poseen los -
creadores sobre sus obras. Este dominio, srefinla, es de una pe
culiaridad muy especial y totalmente diverso del que corres—-
ponde el propictario de una cosa o al titular de otro dere-—-
cho, dasdo que el mismo se manifieste como la poteatad que se_
reserva el creador de una obra cuando éata ha sido adquirida_
por otro, esto es, le facultad de impedir a su nuevo propieta

(53) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pég. 441.
(54) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pdg. 137.
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rio destinarla al uso que estime oportuno; es una extensidédn -
de les prerrogativas del titular sobre la cosa ya enajenasda.

Menciona, que este situacién obedece a que tento la
Propiedad industrial como lg intelectual no tienen por conte-
nido une res, sino un facere en relacidn con esta Wltima. Es-
to demuestra que el noder jur{dico que compete al tituler con
siste en impedir, excluir o prohfbir a los extrafios el e;erci
cio de la actividad que a2 é1 ¥nicamente ha quedado reservada.

Al referirse al cusrto sspecto, indica que la ente~
rior aseveracidén demuestra, desde el punto de vistes estructu-
ral, que estos derechos son figuras monopolisticas. En efec—-
to, 1o que les caracteriza es que no consisten en facultedes_
positivas, sino en derechos de exclusidédn; no proporciona dis-
frute ni goce de modo directo, el titular es el ¥nico que pue
de aprovechsrlos,

En base a estos estudios, Franceschelli determina -
que el conjunto de prerrogativas que tienen los autores y las
que derivaen de la propiedad industrial, guardan ls estructura
tipica de loe derechos de monopolio; es & saber gue su conte-
nido es un ius excludendi allios, un jus prohivendi que brin-
da unr poder pera impedir que otros reslizen lo mismo y no pa-
ra permitir la reslizacién de determinsda conducta. Igualmen—
te, lo que se trata de aplicer es un tipo de monopolio con to
das las posibilidades de concurrencia gue ofrece lg sustitu--
cién y subrogacién de productos y le libertad de las empresas
para expender productos similares o de imitacidén. Y, la imp--
gen que hay gque tener presente para construir ests figura, no
es 1la de monopolio fiscal ni el de grupo, sino de dquel que -
se posee sobre un producto de patente, de marca o de arte, -
que ge caracterizan por encerrar en si mismos también posibi-~
lidades de concurrencia.

" Egta dltima consecuencia, constituye un auténtico
y verdadero iug excludendi o prohibendi ellios, ~-
que signlfica en otros términos: el derecho de -~
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exigir que nadie pueda imvedir, obetaculizar o
molestar el titular en el disfrute del bien ob
jeto de su derecho, asi tembién el derecho de_
impedir que otros émpleen su marca en relscidén
a determinado producto. " (5%}

Pinalmente, este autor indica que el monopolio no -~
se reduce a prohibir la posesidn o el goce del bien que cons-
tituye su objeto; su finalidad es controlar la venta sin impe
dirla, pues cuanto mds compren, posean o disfruten de la cosa
monopolizada, mds eficiente y renumerativo es éste. Agrega, -
que los derechos de monopolio son los Unicos que pueden defi-
nir completamente el conjunto de prerrogrtivss que integran -
la propiedad intelectual e industriml, los cuales se distin--
guen pors

a) Poseer un contenido pstrimonisl. Este consiste
en proporcionsr al tituler una fuente de ganan
cias a través de la exclusién de la concurren-
cia.

b) Tener la naturaleza de loe derechos absolutos,
pues creasn una obligacidn general de absten———
cién que se dirige erga omnes.

¢) Guerdar en su estructura la nota escencial de_
la exclusién. Esta consiste en impedir a todos
el ejercicio de una determinada industria, co-
mercio o actividad determineda de cardcter eco
némico; verbigrecias, la impresidén de un libro,
la febricecidén de un producto, etc.

(55) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pég. 138.
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Otro partidisrio de esta teorfa es Guido Lendi, - -
quien en au obra "Las Concesiones Administretivas con cléusu-—
la de exclusién", realipze un esfuerzo por configurer la tesis
de los derechos de monopolio.

Sostiene que este figura ha sido wvelorade incorrec—
tamente por la doctrina, va gue no solamente representa una -
prosicién econdmica, sino una institucidén jurfdice con ceracte
ristices propies que pueden resumirse en tres aspectos:

— Representa una limitacidn a la Liberted indug-—--—
trisl, es decir, un afecto suspensivo de la con-
currencia.

- Reserva una actividad econémice de procduccidn o
de cembio aml monopolistam, prohibiéndosela a todo
tercero.

- Que el objeto del monopolioc es un genus entero,_
en cuanto que comprende todos los indiviudos de_
una clase; no es un bien determinado sino una ca
tegoria de €stos. (56)

Sobre la ¥ltima de estes obmervaciones, amgrega que_
el objeto del monopolio no puede ser una cosa singular, dado_
que se volveria indivisible y no se dar{s la posibilidad de -
aumenter o disminuir la centided del vproducte que lo constitu
ye, que de originerse se contrepondria s su nrotursleze y fun-
damento.

Al abordsr el tema de la concurrencie, sefiela que -~
éata se ds medisnte ls oferta no de un bien determinado, sino

de uno del mismo género capaz de realizer la misma funcidn -
econédmica. Asimismo, cuanco ésta verse sobre un producto per-

(56) Bavlos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pig. 447.
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ticuler;, esta sctivided se vers imposibllitade por le instituy
cién.de:la propiedad. En cambio, 1o Gque el mononolio intPrfie
re er 18 concurrencia de coses materimlmente diversas, pero -—
que.reelizen la misme taree econdmice v nertenecen a la miame
clase de cosas que el monopolizador ofrece.

Refiere, gue cumndo se hsbla de monopolio, en ténql
nos generales, me mlude sl Estndo, al poder miblico, pero no_
hay ninguna dificultad conceptusl en yue existen éstos n fa—
vor de los perticuleres. Afsde que en rezdén al objeto se for-
men dos clesem de eats misme figura. En el primer caso, el ge
nug constituye el objeto del miemo, refiriéndose e cuerpos ——
gingulares. Un cegundo tinro, donde el genus se refiere a ac-—
tgs singulares, es decir, a servicios. Esto en definitiva, ——
lleva 8l conocimiento de le duelidesd de esta figure: el mono-—
polio de coses y el de gervicios. (57)

Otro entor cuyve svortscidén reviste gran trascenden-
cia, es IL Marchio Guglielmetti, yuien en su ohra "Oggeto e —
Contenuto", se da & le tares de plenteasr nna construccidn ju-
r{dica de lns derechos de monopolio gve sirva pera incluir en
ella lms exclusivas de los creadores.

Su estudio se centra en la neturslezs, objeto vy con
tenido de la merca, para luego determiner, en bese a sus pecu
liaridedes, si es nosible o no en inclusién en la categoria -
de los derechos de monomolio.

Para Cuglielmetti, la marcs no conrtituve un genus,
va que lo reproducido er siemopre le misms entidmd ¥y no produc
tos ignales. En consecuencia, el sujeto activo z6lo es titu——
lar de un signo tnico ¥ no de varios de ellos pertenecicntes_
8 un mismo género. De este modo, el derecho que versa sobre -
&ste ec también un monopolio gue conecihe sv existencie en re-
lgecidn = un bien especifico y no respecto a una activided ge-

(57) Baylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. PAg. 447-44¢
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neral.. Lo snterior demuestra que el objeto.del mohop6lioupue4
de referirse a una cosa singular, como también la necesidad -
de rectificer el concepto que de esta figurs ha venido utili-
2éndose tradicionalmente. (58)

Por otra parte, conceptualizeé a lg marca como une -
entidad inmeterial creada a trevés de un procedimiento inte--
lectivo y reproducible ol infinito que proporciona una utili-
ded determinada, la cual sélo se explica recurriendo s la dog
trine econémica de los bienes complementerios, es decir, dque
llos que deben ser combinsdos con otros wara satisfecer una -
necesidsd. Esto es lo que sucede con dicho signo distintivo -
de cerdcter mercentil, necesite scompefierse de otro bien para
satisfecer una utilided: la cosa material, con la cual no se_
identifica por ser objetos de diversa naturaleza.

La imposibilidad s esta confusidn se deduce del he-
cho de gue la destruccidn del ejemplar contrasefaledo con una
marca, no implica la desapericidn de ésta. Aderds, cuando una
mercanci{a, después de hesber sido enajennda, el nuevo sdqui~—-
riente, quien puede ejercer una sctividad de reventa sobre -~
ella, no puede transferir dicho signo a otro. Esto demuestra_
que lo relevente en este derecho no es la cosa material en af
misma.

Sostiene Guglielmetti, que sin reecurrir e una enti-
dad inmeteriaml es imposible justificar ¢l fendmeno admitido -
en el campo de las marcas llemado goce por multiplicecidn, eg
to es, la posibilided de disfrute a trsvés de la reproduccidn
de la misme sobre un mimero indeterminado de ejemplares de -
mercancias.

En el derecho de marces, concluye este autor, deben
distinguirse dos clases de objetos: uno inmediato y otro me--
dieto. EL wrimero lo constituve la entidad inmaterial; es la_

(58) Bevlos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pég. 449.
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prestacién del deudor. El segundo, es cumlquier palabra, figu
ra o signo reproducido en concreto gobre un ejemplar del pro-
ducto y que constituye el rinstrumento material de setisfac---—
cién de le necesidsd de distingnir; es aquel que se vuelve ne
cesario para la construccidn de 1la relacién misma, hasta el —
runto de que en defecto de un ejemplar por lo menos de marca,
no po?ri§ hipotetizarse la entidad inmaterisl que represen-—-
ta. 59

Las criticas que recibe la Teoria de los Derechos -
de Monopolio son muchas v estdn planteades desde diversas -
perspectivas, destacando principalmente:

a) La que sefiala que el método ntilizado por estm doctri
na no es el adecuado, pues emplea las mismas figuras_
y conceptos pera encuadrar situaciones de monopolio -
en que puede encontrarse el Estado como consecuencia_
de sus prerrogatives de poder, o hien, sefialar las fa
cultades que tiene el autor o inventor por efecto de_
un derecho subjetivo privedo de fisonomia propia. Por
consiguiente, se enmarca en unm miema denominacidn a_
instituciones juridicamente desiguales.

b) Aquella que le censura s utilizacién de conceptos -
iguales para identificar figuras diferentes, pues si_
desde el punto de vista econémico las prerrogativae -
que posee el creador de una obra, el inventor o titu-
lar de un signo distintivo de cardcter mercentil, -
constituyen un monopolioc, easto no implica que deban -
ger considergdos como un derecho de la misma naturale
za. En consecuencia, no define una situacién juridica
y dYnicamente describe con lenguaje jurfdico un aconte
cer de cardcter econdmico,

(59) Bavlos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pég. 450.
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¢) La de no considerar a los derechos de mononolio como_
una nueva categorfa de derechos subjetivos. Lo ante--
rior obedece a que estos Wltimos representan un sefio-
rfo sobre un bien que se encuentres en relacidén de per
tenencia con respecto a su titulsr; su accién es siem
pre positiva, de disfrute, de ponesién, apropiacién y
no de prohibicidn, exclusidn o exigencia a extrafios -
que @8 en lo que consisten las facultades de los creg
dores. Ademéds, de que no existe ninguna identidad en-
tre las estructuras de los derechosg de monopolio y -
la de los derechos subjetivos, razén por 1la cual no -
es factible la integracién de una nueva categoria de_
estos fltimos. Y, que la tarea de sgefialar lo que a -
los ciudadanns se les exige o prohibe es una funcidn_
que cumple el sistema de deberes, obligaciones y limi
taclones legales que contiene todo ordensmiento juri-
dico, cuyo fin es salvaguerdar los intereses miblicos
¥y privados por medios distintos del de atribuir a una
persona un poder jurfdico sobre un bien para la defen
sa de un interés propio, que es lo caracterfigtico de_
un derecho subjetivo. (60)

d) Que sus apreciaciones son perfectes mientras discu-—-
rren en el campo de los datos econémicos, las cusles_
se vuelven insuficientes o artificiosas cuando se pre
tende definir ese derecho de manera mds estructural,_
mds técnicamente.

e) Pinalmente, que cualguier solucidn que pretenda expli
car el derecho de los creadores como monopolio juridl
co resulta insuficiente, pues 1o iinico que se logra -
es la utilizacidr formal de la estructura de los derg

(60) Baylos Corroza, Hermenegildo, Op. Cit. Pdg. 452.
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-'chos subjetiveos, acarredndose o allegdndose sélo una_
apariencia formal que se resuelve en un ius Erohiben—
di..

Concluyendo, he de indicar que no estoy de acuerdo_
con la objecidm que recibe esta doctrina en el sentido de que
no-puede constituir wna nueva categoria de derechos subjeti--
vos. Se alega que éstos no pueden integrerse por acciones ne-
gativas; ha de quedar claro que los sostenedores de esta cri-
Yica nunca indican quien o quienes reelizan una conducta nega
tiva, si el titular del signo distintivo de cardcter mercan--
t1i1l, por ejemplo, o la sociedad en general como sujeto pasive
de la relacién jurfdica que puede implicar el derecho de mong
polio.

Al prohibirsele a un conglomerado de hombres la uti
lizacidn de un determinsdo signo, se entiende que quien reali
ze una fachltad de hacer {accidn positiva) es el tituler del
mismo. Ahoras bien, remitiéndonos a la doctrina juridice y com
penetrédndose en el estudio de los derechos subjetivos, ohser—
vamos que la divisién de los mismos obedece “e la propia con-
duecta™ v "s la conducta ajena". Cuando en el primer caso la -
conducta es de hacer algo lldmense PFacultas Agendi; cuando es
de no hacer, denominense Pacultes Omitendi v el derecho a la_
conducta ajena recibe, mor su perte, la denominaciédn de Pacul
tas Exigendi. Agregendo, que los derechos subjietivoe implican
1z facultad de cierta conducta, ya sea positiva o negativa.(61)

Considero que el derecho de los creadores posee los
requisitos suficientes para ser considersdo un derecho subjo-
tivo, inclufdo en le divisién doctrineria de "a la propia con
ducta", concretamente, de los derivedos de una Facultas Agen-
48i, Esta aseveracién deriva de la potestad que el titular de_

(61) Garcia Mdynez, Eduerdo. Introduccién al Estudio del Dere
cho. México. Ed. Porrda. 1980, Pég. 198.
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un bien tiene pare usarlo, enajensrlo, errendarlo, ete., y de
la eristencia correlativa de una obligaeidn negstive impueste
a la universaslided de nersonss psera guardar une abstencién,o_
prohibicidn del disfrute de dicho objeto. Estas dos situscio-
nes, une positive y otres negative, se den simultdneamente e -
integran la esencia del derecho subjetivo; éste no puede ser_
viato como una sola conducte positive, sino como la interrelg
cidn de ésta con una negativa.

Corroboresndo lo expresado, el maestro Garcia Meynez
ha declarado:

" En cuanto posibilidad de hacer o de dmitir lici-
temente #lgo, el derecho subjetivo implica siem-
pre le sutorizecidn o facultmmiento de cierta -
conducta, positive o negative del titular; pero_
como los Derechos Subjetivos implicen le existen
cis de un deber imnuesto & otra wersona, el titu
ler no sdlo estd sutorizado pere proceder de -
cierto modo, 2ino para exigir de los sujetos pa-
sivos el cumplimiento de sus obligaciones." (62)

Por otra parte, me nerrece scertzda le objecidn he—-
cha respecto de que el conjunto de prerrogestivas que posee el
titular de una obra intelectusl, no hen de traducirse necesa-
riamente en un derecho de monopolio, aungue tel obrervecidn —
no es suficiente pare neger que sc estd en presencis de una -
nueve categorim de derechos subjetivos diferentes a los ya -
existentes, El hecho de que esta corriente sdlo haga hincapié
a8 una serie de prohibiciones a terceros o el rseficlamiento de_
fecultades de exclusidn, configurando restricciones negati—--
vas, no es suficiente pera considersr al derecho de los crea-
dores como meras limitaciones legales.

Por #ltimo, esta tesis revela 1ls influencia de la -
economia en todo lo referente a Propiedad Industrial, fendme-
no actuel en todos los campos del haber humano.

(62) Gercia Maynez, Eduerdo., Op. Cit. Pdg. 199.
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TEORIA DEL DERECHO MARCARIO EN SU PUNCION SOCIAL.

Esta teorfa enmarca un pensamiento distinto de g—--
quel que identifica & las doctrinas que la anteceden. No se -
empefia en haller tenazmente una explicacién de la naturalesa_
Jurfdica del derecho de los creadores en genersl, sino que su
atencién se centra en la funcién que cumplen las marcaes den——
tro del contexto social.

Como antecedente de la misma, existe la actitud 1li-
mitadora del Estado moderno hacis las formns de expansidm y -
organizacidn del sistema capitalista, pues la esencia de éste
descensa sobre lz nocidn de propiedad individual y absoluta -
que permite disponer de las riquezas al goplo de los vaivenes
del capricho y conveniencias. Mas cusndo el Estado no recono-
ce libertad que atente contra ella misma, cuando declara que_
la propiedad debe tener una funcién social y pone el capital_
al servicio de la economfa nacional y del bienestar social, -
subordina gsus diversms formae de explotacién a los de benefi-
cio comin, Asf, el derecho de comerciar y ejercer toda indus-
tria es reconocido por las leyes y no puede ser slterado por_
meras disposiciones reglamentarias que vigilen su ejercicio.

Bsta doctrina sostiene que el concepto clésico de -
. propiedad, fundado en principios individualistas, no se &Jjus-
ta en la actualidad a las nuevas formas de convivencia so———
cial, dado que el Estado le interesa la satisfaccién de lps -
necesidades colectivas por encima de las individuales. Por -
consiguiente, las marcas tienen el deber de colaborar con ea-
tos fines sociales y cuando algin conflicto tenga lugar entre
los intereses de sus titulares y los méa legitimos de la co~-
lectividaed, es obligacidn del Estado trazar un limite al sefig
rfo del propietario para subordinsrlo al bienestar de la co~—
lectividad.
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Pascual Di Guglielmo (63), al referirse a le fun—-—-
cidn social que desempefla la marca, considera gque ésta tutela
no sélo los intereses de industrisles, comerciantes y agricul
tores, sino los del miblico consumidor, guien tiene derecho a
no ser engefilado con productos de apariencia anéloga o simila-
reg a los deseados. Agrega, gque cusndo signos igusles o seme-
jantes son aplicados a mercancfss de la misms natureleza y eg
pecie, 1la confueién sustituve, v la marca, instrumento de pro
teccidn, se traneforma en medio ilficito de exmlotacién. Tem——
bien tiene por objeto garantizer 1l esalud e higiene del pdbli
co en general, lo que no significa que ejerza funciones de vi
gilencia.

Pars el argentino Breuer Moreno (64), la interven—-—
cién del Estrdo en la nroteccidn de les mercas se justifica ~
por el interés que poseen los titulares de las mismas, a quig
nea habria que defenderles el valor econdmico que revresenta_
su clientela; por el interés que tiene la sociedesd, pues la u
surpecidn de uns merca eltera el orden piblico. Y, por el in-
terés econdmico del consumidor, puesto que el nsurpador le da
productos de inferior celided a los suplantedos, originendo -
una estafa en perjuicio de aquél.

He de indicar que algunos Estedos consideren que lea
marce constituve unes entidad normestiva con caracteristicas y_
peculisridades nronias, que renresenta un velor econdmico y -
que tiene vitel immortancie en los fines gue nersigne.

Nave Negrete (65), hace notar que la tutela que asu
me el Estedo Mexiceno en materia mercsria, obedece a la preo-
cupecidn de éste porque el orden miblico e interés socisl es-~
tén por encima de las aspiraciones individueles, asi comoc evi

(63) Di Guglielmo, Pascual, Op. Cit. Tomo II. Pég. 14
(64) Breuer Moreno, Pedro C. Op. Cit. Pég. 18
(65) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. P4g. 140-141
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tar toda actividad monopolistica y por ende reprender la com-
petencia desleal, pues de lo contrsrio redundsrfa en perjui-—-
cio de los fines que nersigue. En consecuencie, el derecho de
marcas es un derecho de propiedasd en su funcidn social y no -
una concepcién meramente privatista.

En este sentido nos adherimos parcialmente a la pos
tura sostenida por dicho autor. Efectivemente, cuando un dere
cho de propieded, de marcas, etc., se consegrs como absoluto,
perpetuc y transmisible se torna medio de codicia, de ambie—-
cidn, 1o cual se incrementa si se deja que los hombres deci--
dan de msnera libre sobre €1, pues en ese caso se tranaforma_
en abusos individuales. Asf, el tituler de una marca tendrd -
el derecho de usar, gozar y disponer de ella en la medida y -
con las modalidades que el interds social y orden piblico le_
impongan. Estos principios los recoge la Ley Mexicana del ra-
mo que faculta al Estado para que por medio de la Secretarfa_
correspondiente niegue el registro de una marca, o bien, de--
crete su obligatoriedad; siempre en vigilsncia y selvaguarda_
de los intereses de la sociedad y tituleres de dichos signos.
Como ejemplo de lo anterior, la Ley de Fomento y Proteccién -
de la Propieded Indnstrial, seflala:

" Art. 90.~ No se registrarédn como marcas

XIV.- Las denominaciones, figures o formas tri-
dimensionales, susceptibles de engaPar al
mfblico o inducir a error, entendiéndose_
nor tales las que constituvan falsas 1ndi
caciones sobre la naturaleza, componentes
o cualidades de los productos o servicios
que pretenda amparar;

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en
grado de confusidn a otra ya registrada y
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“vigente, asplicada a los mismos o simila--
res productos o servicios. Sin embergo, -
si podrd registrarse una merca que ses -
idéntica & otra yva registreda, si la soli
citud es planteada nor el mismo titular,_
para aplicarla a productos o servicios si
milares.

Art. 129.- La Secretsria podrd declarar el regis
; tro v uso obligatorio de marces en -
cualgnier producto o servioio o prohi
bir o regulsr el uso de marcas regis-
tradas o no, de oficio o a peticidn -
de los organismos representativos, -~

cuandos

I.~ El ugso de la marca sea un elemento asociado_

a précticas monop8licas, oligopdlicas o de -
competencia desleal, que cansen distorsiones
graves en la produccidn, distribucién e co--
mercielizacidn de determinados productos o -
servicios.

I1.- Fl uso de la marca impida la distribucidn,-
produccidn o comercieslizacidn eficaces de -
bienes y servicios, y

III.- El uso de mercas impida, entorpezcea o enca
rezee en casos de emergencis nacionsl vy -
mientres dure ¢ésta, le producecidn, presta-
cidn o distribucién de bienes o servicios_
bédsicos para la poblacidn.

Art. 150.- La Secretar{a podrf negar la inscrip-
cién de una licencia o transmisidn de
derechos por razones de interées nﬁbli
co. La Secreteris deberd fundar y mo-
tiver debidamente la resolucién por -
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'la que niegue la inescripciédn solicita-
da, Tampoco proceders la inscripeidn —
de la licencia, cusndo en el convenio_
respectivo se excluya expresamente la_
aplicabilidad de este ley, sin perjui-

. cio de que las pertes puedan someterse
al arbitraje internscional en caso de_
conflicto, " (66)

Por dltimo, he de indicar que no estoy de acuerdo -
con la afirmacidn que realiza el maestro Nava Negrete al sefia
lar que el derecho de marces es un derecho de propiedad en su
funcidn social, Bl Estado, al reglementer a través de las le—
yes marcarias el registro y uso de las mismas, salvaguarda -
los intereses de la colectividad, 1o que sin duda le imprime_
la caracteristica de tener una funcidn social, pero esta pecu
liarided sélo constituye une caracteristica més de este tipo_
de derecho, 1lo cual no lo define plenamente.

III. TEORIAS MONISTAS.

Del estudio hecho en pégines anteriores sobre lae -
doctrinas que buscan una explicacidén e la naturaleza Juridica
del derecho de los creadores, surge una nueva concepcidén del_
mismo que pretende unificar en una sola figura al tipo de fa-
cultades que poseen aquellos, es decir, las prerrogativas de_
indole econdmico y las de carécter espiritual o moral, unidas
bajo una denominaciém ¥nica: Derecho Monrista o Unitario de -
los Creedores.

(66) Diario Oficial de la Pederacién. Op. Cit. Plg. 14-15, -
19-20.
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Algunos pertidiarios de erta corriente considersn -
que la mejor denominacién para llsmerla es le de Teoris Dua--
lista, dado las dos clapes de prerrogetivms que se han sefialg
do., Otros prefieren llamarle Monista o Uniteria. En mi opi——-
nién, el nombre que més ilustra sus caracteristices es este -
dltimo, pues las silabas que lo comprenden den una mayor idea
de unided, lo que pretende demostrar. En el caso contrario, -
duslista, su sola mencién induce a pensar que se eptd en pre-
sencia de una figura integrads por elementos independientes,
lo cuel no es su propésito. En ambas posiciones, el derecho -
de los creadores estd constitufdo por les prerrogetivas de in
dole econdmico y eespiritum) o moral v todo lo que existe a su
elrededor no dejan de ser meras deriveciones, manifestaciones
o modificeciones del mismo, entendido como wns figurs tnies.

Estas doctrinag gee consoliden & pertir de 1950 en_
Alemenie e Italia y afirman que las facultmdes de los creado-
res integran un derecho dnico, pues la obra del autor repre-—
senta un bien spreciable econdmicamente y une criastura de su_
esp{ritu. Aeimismo, resalta le insuficiencias de la sisteméti—
ca tredicional de los derechos privados v ls necesided de de-
Jar un espacio en elle pars el reconocimiento de otro tipo de
derechos que no pueden rer incluidos en la cetegorfa de los -
personeles ni en la de los patrimonieles.

Dentro del marco tedrico monista o uniterio, deste—
can les siguientes tesis:

- Teorfa del Derecho de la Personalided.

Seglin ests postura, les fecultzdes de un sutor aon_
derivadas de la proteccidén a su personalided, exteriorizada y
extendida & la obra mismae. De igual menera, exhalta y da pri-
macfa al aspecto personal del derecho de autor, es decir, no_
contempla la totalidad de prerrogatives contenidas en el mis-
mo como manifestsciones de un derecho Unico, sino que de to~-
das ellas hace resalter el aspecto morel al cual se vinculen_
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las restantes gque solamente son derivadas y secundarias,

El precursor de.esta teorf{e es Kant (67), para -
quien las facultades gque detenta un sutor son une manifesta--
e¢ién del derecno de la personalidad, consistentes en .la posi-
bilidad de impedir que otro le hega habler en miblico sin au__
consentimiento; pare é1, el libro represents un producto mate
rial v a su vez una conversacidn del autor con el miblico.

Otro partidiario de esta corriente es Gierke, quien
considera que el eutor de una obra intelectusl tiene un seo-
r{o sobre lo misma por cuento se encuentra dentro de su esfe-
ra personal. En consecuencia, el #dmbito del derecho de antor_
se extiende hasta donde termina la esfera de la personalidad_
del autor y se extingue méa alld de ese lf{mite, cuendo 1la -
obra se ha hecho una entidad independiente de é1 sobre la que
no seria justo que se ejerciese dominio alguno.

Este auntor distingue tres formas diferentes de ex—-
tensién del derecho de la personalidad, segin se trate del au
tor, inventor o titular de signos distintives de caerdcter mer
cantil. En cada uno de ellos 1= relacidn en que se encuentre_
la creacidn con respecto a su autor es distinta, pero lo pro-
tegido es siempre la personalided del creador o sutor, aAunque
éata ge manifieste de manera diversa en cada uno de ellos. -
Cuando se refiere al derecho de marcas, manifiesta que el mig
mo queda incluido en el derecho de lm personalidad sin ahon--
dar mAs al respecto.

Otros autores coinciden en sefialar que el derecho -
de autor es una manifestscidén de la proteccidn general a la -
libertsd y persona del hombre, reconociendo en el aspecto -
econémico 8élo una derivacidn del elemento morel de dicho de~
recho, aceptacidén ésta que los sitlda en el émbito de la con—-
cepcién monista del derecho de los creadores.

(67) Beylos Corroza, Hermenegildo. Op. Cit. Pdg. 461.
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Les criticas o esta doctrina son sbundantes y veria
das, As{, ignore el cardcter autdnomo de una obre intelectual
cuendo ésta se ha seperrdo nor completo de lm personalidad de
su sutor v éate ha tomado la decisidn de publicerla y difun—-—
dirla. A partir de este momento, cualquier derecho que corres
vonda al creador no puede alcenzar lag carecteristicses que co
rrespgqnda al creador no niede slcanzer las ceracteristicas -
que corresponden el de le personslidad, donde lo tuteledo es_
Unicemente la propia persona; aqui se encuentra frente al de-
recho un objeto de entided propia, 1la obra cresda, cuya pro--
teccién no puede interpreterse como une tutelas de cardcter -
puramente personsal.

— Teoris del Derecho del Trabajo.

Este concepcidén moniste del derecho de los crepdo—-
res se registra en Itelim e indica que el derecho de putor y_
de Propieded Industrial son una manifestecidn de la protec——-—
cién general al trabajo humeno, en cusnto que stribuyen al au
tor compensaciones determinadas en consideracién a su trabajo
vy esfuerzo.

Este posicidn es secundada por un movimiento de so-
cializecidn del derecho de autor, en virtud del cual éste em-
_pieza a ser considerado como uno més de los gue intervienen -
en 1la obra junto & actores, intérpretes, montadores, directo-
res escénicos, etc.

En replided se trata de acentusr el mspecto socisel_
y cardécter uniterio del derecho de sutor, sefielando que no -
puede constituirse el derecho morsl de este Wltimo como un de
recho subjetivo diferente de aguellas fecultedes gue le cO—w-
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rresponden de cardcter patrimoniel, sino como un elemento méa
que efecta o integra a un todo y no sélo a un sector determi-
nado. En definitiva, esta.posicién pondera y desteca, junto a
la fundementacidn personaslista y morsl, la bese socisl de le

proteccidn otorgesda a autores e inventores. -

Las objeciones a esta teorfa son variadas; por ejem
Plo: que el derecho de los creadores no recee en su persona,_
sino sobre una entidad exterior que es la obra intelectual; -
que el eutor es el creador de una obra y no un mero trabaja--
dor, por lo que resulta imposible brindsrle una proteceidn -
congideréndolo como un trebajador més a quien hay que retri—-
buir por su esfuerszo.

Estas criticas me perecen acertadas, afiadiendo que_
la utilizaciédn de principios y conceptos socioldgicos no son_
suficientes pera explicer la neturaleza jurf{dice de un dere-—
cho tan especial como el gue nos ocupa, De igual menera, la -
"vinculacidn social” a gue alude sdlo representa el conocil-—-~
miento de una nots cerescterimtica que posee sin que ello sea_
suficiente pars definirlo totalmente.

Ademfs de las teorias seflaledes, existen otras més_
que vertenecen a esta corriente Monista o Unitaria, coinciden
tes todas en afirmar que el derecho de los creadores es unico
¥ se encuentra integrado por dos tiros de fecultades: las de_
{ndole morsl o espiritual y las de cardcter econdmico o patri
moniel.

En definitiva, todas las corrientes doctrinarias -
monistas o unitarias se orientan por la construccién univoce_
del derecho de los creadores; porque la obrs representa, si——
multdneamente, un bien apreciable ecordmicemente v una criatu
ra del esp{ritu humano.



IV. PUNDAMENTO CONSTITUCIONAT. DEL DERECHO MARCARIO.

En el desarrollo del presente trabajo se ha analizag
do la naturaleza jurfdica del derecho marcarioc. Acorde con eg
“ta 1inea de estudio, considero conveniente sludir a la funda-
mentacién Constitucional del Derecho Marcsrio Mexiceno, toda_
vez que ello complements el objetivo trazado en este primer -
ecapitulo y permite ubicarnos en los consecuentes.

El silencio de los artfculos 28 y #9 de la Constitu
c¢idn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referen-
te » una expresa garsntfa de exclusividod del uso de una mar—
ca, no debe tomarse como conclusién pare indiecer que la pro--
pieded sobre la misma no estd protegida constitucionalmente y
mucho menos que la Tey de Pomento y Proteccidn de la Propie--—
daed Industrial no tengs un apoyo en le Carta Magna.

La respuesta al planteamiento enterior se encuen-——-
tra, aunque de manera indirecta, en los preceptos conatitucio
nales a que hemos sludido.

Es de conocimiento genersl que la propiedad indus—-
trial inclnye en su dmbito de protecciédn a las invenciones, -
modelos de utilidad, disefios indusiriales, secreto indus————-
trial, marcas, aviso comercial, nombres comerciales v denomi-
naciones d8e origen. Ahora bien, la Constitucién Pedersl, en -
sus articulos 28 phArrafo séptimo y 89 freccidn XV, mismos que
2 la letra sefiplan:

" Artfculo 28. En los Estados Unidos Mexicenos que
dan prohibides los monopolios, las_
préctices monopélices, loe estancos
¥y las exenciones de impuestos en -~

los términos y condiciones que fijan
r las leyes. El mismo tratamiento se_
derd a las prohibiciones a t{tulo -
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de proteccidn a la industria.

Tampoco constituve monopolios_
los privilegios que por determinado
tiempo ge concedan a los autores y_
art{etes para la produccidn de sus_
obras y los que para el uso exclusl
vo de sus inventos, se otorguen a -
los inventores y perfeccionadores -
de alguna mejora.

Articulo 89, Las facultmdes y obligaciones del -
. Presidente son las siguientess

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo 14—
mitedo, con arreglo a la ley respectiva a los_
descubridores, inventores o perfeccionedores -
de algin ramo de la industria. " (70)

se refieren a los privilegios legales que concede el Eatado —
al sutor e inventor sobre sus obras,

Es claroc que no se menciona el régimen juridico del
uso de marcas, sin embargo, debe tenerse presente que ésta, -
como la invencidn misma, pertenecen a un mismo género: la Pro
piednd Indusetrial. De shi, que pueda concluirse gue los prin-—
cipios generales aplicados a une de estas figuras lo sean tam
bién pera las otras de la misma especie., Esto, acredita, des—
de mi punto de vista, la fundamentacidn constitucional de es-
te signo distintivo de cardcter mercantil, que es la marca.

La anterior aseveracidn se confiyrma con la signifi-
cacién de 1la palabra "privilegio" que utilizan en su redac———

(70) Constitucidn Politica de los Estsdos Unidos Mexicanos.
Ed. PAC. 1991, Pdg. 20, 21, 53 y S4.
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cién dichos preceptos, pues atendiendo a lo expuesto en la ex
posicién de motivos de la Constitucidn de 1857, donde Mariano
Coronado y Eduardo Ruiz, quienes basdndose en la definicidén -
de Hugo Grocio, sefimlaron que la minma debe entenderse como -
el permiso para hacer, fabricar o usar algin objeto en forme__
excluaivi ¥y aprovechar de sus productos por tiempo limitg—=—w—-
do. (71

Como puede apreciarse, los principios contenidos en
el anterior concepto son aplicahbles en materia morcaria, prin
cipalmente en lo referente al uso de un bien por tiempo 1limi-
tado y de manera exclusiva. Por consiguiente, es de entender-
se que estos preceptos de la Carta Magna coritemplan y regu——-
lan, a través de la ley respectiva, los derechos que engloba_
la propiedad industrial, aunque dnicamente haga referencia a
uno de ellos.’

En opinién contraria a nuestro razonamiento, Rangel
Medina afirme que las bases constitucionales del derecho mar-
cario se haya en los articulos 50., 14 y 16 de la Constitu——-
cién Pederal, y no asf{ en los preceptos 28 y 89 del citado ox
denamiento. Seflala que el primero de estos dos ¥ltimos sdlo -
alude a los privilegios o monopolios gque se otorga a autores,
artistas y los que versan sobre los derechos de propiedad in-
dustrial relativos a creaclones nuevas:t patentes de inven—---
cién, modelos de utilidad, dibujos industrisles y demds, sin_
referirse a la segunda clase de objetos que integra dicha pro
piedad, como son el nombre comercial, aviso comercisl, denomi
nacidén de origen y MARCAS. Respecto al articulo 89 fraccidén -
Xv, indica que el mismo se limita iinicamente al otorgamiento_
de los titulos que acreditan los derechos de propiedad indus-—
triel sobre creaciones nuevas.

Manifiesta que los derechos y prerrogsativas concer-
nientes & marcas son objetos de la propiedad industrial y ée-
ta a su vez de la propiedad inmaterial, lo gque significa que_

(71) constitucidén Polftica de los Estados Unidos Mexicanos Cg,
mentada. UNAM/Instituto de Investigaciones Juridicas. M&
xico 1985. Pdg. 80.
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los derechos exclusivos que la legislacidén marcerie confiere_
y reconoce a los propleterios y usuarios de las mismas, son -
derechos de propieded. Agrega, que este derecho, en su expre-
8ién més amplia, comprende todos log bienes qgue entran en -
nuestro patrimonio, inclufda la propiedad industrial relativa
a marcas, y el cual se encuentra amparado por el artfculo 14_
constitucional en su parte relativa de que "Nadie podrd ser -
privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posg
siones o derechos, sino mediente Jjuicio seguido ante los tri-
bunales previamente establecidos, en el que se cumplan las -
formalidedes emenciales del procedimiento y .conforme a las le
yea expedidas con esnterioridad al hecho".

Al referirse al artfculo 16 de este mismo ordena-—-
miento, menciona que éaste es aplicable en su perte conducente
8 que "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domi
cilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento es
crito de la autoridad competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento", Esta medida asegura el goce trangui
lo de la propiedad, su libre uso y aprovechamiento, ya consig
ta en cosas, acciones, derechos o el ejercicio de 2lguna pro-
fesidn o industria que le hubiere garantizedo la ley.

Finalmente, sefirla que el artfculo So. constitucio-
nal, es aplicable en cuanto que asegurs la libertad de que cg
da quien se dedique a la profesién, industria, comercio o tra
bajo que le acomode, siendo licitos.

Del conjuntio de estos principios consagredos en le_
Ley PFundemental, surge légica y forzosamente las gerantfas in
dividuales de la propiedad industrial concernientes e los sig
nos distintivoe de cardcter marcario.

De les ideas de este sutor, diferimos en parte. Sog
tener que lea propiedad industrial, Jjunto con todes lap figu—
ras que incluye la misma como es el derecho de marcas, por el
hecho de pertenecer a la propiedad inmaterial deba ser consi-
derada un derecho de propiedad, no es exacto. El derecho de -

- 122 -




los cresdores no es idéntico o iguel al derecho de propiedad_
y B6lo tiene peculiaridades de éste, como las tiene de otros_
derechoa més., También debe tenerse presente que la expresi&n
"propiedad inmateriel"™ es una denominacién de lers tantes con_
que ge identifica a los derechos de autor y de la propiedad -
industrial en su conjunto.

Resnecto al artfculo 50., no vuede ser base consti-
tucional del derecho de mercas porque \nicemente alude a la -
actividad, profesidén, industria, comercio, etc. a que puede -
dedicerse una persona siendo lf{citos, sin refcrirase a los -
Privilegios o monopolios gue involucran la propiedad indng——-
trial y la propiedad ertistica y literwria. Ahora bien, si en
estas actividades se desea usar una merca, esta situaciédn se-
rd regulada por otro ordenamiento diatinto.

En conclusidn, Rangel Medina vid en los artfculos -
50., 14 y 16 de la Carta Magna, la alternativa més viaoble pa-
ra considerarlos bese constitucional de derecho marcario, lo_
cual es aceptable pero no en el sentido que pretende hacerlos
valer y vinicamente recurriendo a los dos ‘iltimos, pues efecti
vemente los articulos 14 y 16 constitucionales grrantizan el_
disfrute de la propiedad, posesidn, derechos, papeles, la li-
bertad, la vida, etc., de que es titular un sujeto y entre -
los cumles vdlidemente puede incluirse al derecho de mercas._
Sin embargo, esta tutela juridica es consecuencia de la garan
tia de Seguridad Jurfidica que consagren dichos preceptos a -
cualquier derecho de propiedad, posesidn, etc., de manera ge-
neral sin referirse a un bien en particular.,

En consecnencia, los artfculos que mejor sirven de_
fundamento constitucional psra el derecho marcario, son los -
preceptos 28 y B89 fraccidn XV de dicho Cuerpo Legislativo. Los
argumentos para sostener esta postura son los seflalados al -~
principio de este andlisis. Asimismo, es necesario reformar -
estos preceptos para efecto de anexar en ellos, de manera ex-
presa, el conjunto de facultades que poseen los usuarios de —
signos distintivos de cardcter mercantil que contempla la pro
piedad industrial y entre los cuales se hays la marca.
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CAPITULO. III

REGIMEN LEGAL SOBRE EL USO DE MARCAS.

Se ha precisado el concepto y definiciédn de marca,
su netursleza Juridice y deserrollo histérico. Toca shora avg
cernos sl anélisis de la Legislacidén vigente merceria pars de
terminar quién, bsjo qué condiciones v modalidades puede rea-
lizar el uso de une msrca. Este estudioc en ningudn momento ago
ta el total de las figuras que contemple la actusl ley que ri
ge la materiam, pero s{ enuncia las més representativaes del -
mundo normativo que implica el derecho de marces.

Pare iniciar nuestro tema, es necesario aclarsr que
1a utilizacidén de la palabra USO estd dada en la primera acep
cién que de la misme consigna el Diccionerio de la Academia -
Espafiola, esto eass "“como la accidn y efecto de user" (1). Si
se considera que usar significa hacer servir una cosa pera al
g0, disfrutar de ella, sea el duefic o no de la misma, conclui
remos que la funcidén de este signo distintivo de cardcter mer
centil consiste en la "accién y efecto de servirse de &1l para
los fines a que estd destinado".

Se he discutido mucho doctrinerismente respecto de_
8i el fin de lams marcas es sélo el de brindar proteccidn e su
propietario, lldmese éste fabricente, egricultor, comercian—
te, prestador de servicios, etc. Io cierto es que pars el De~
recho larcario Mexicano son dos los objetivos perseguidos con

(1) Diccionario de la Yengua Espefiola. Madrid. Ed. Real Acade
mia Espafiola. 1970. Tomo V. Pdg. 1326.



el empleo de las mismas. El primero de ellos lo constituye la
tutels universalmente reconocida que se brinda al tituler del
signo. El segundo lo configura el fin social, reflejo de 1la -
necesidad de otorgar una proteccién a los consumidores de pro
ductos identificados con una marca.

Como ejemplo de esto Wltimo es lo sefialado por el -
articulo 115, parte primera, de la Ley de Fomento y Protec——-—
cién de la Propiedesd Industriel, que establece:s "En loes ejem-
Plares de la marca que se preagenten con la solicitud no debe-
Tan aparecer palabras o leyendas que puedan engaflar o inducir
a error al piblico,™ (2) También me encuentren en este supues
to los preceptos 129 y 150 de la ley de referencia (aludidos_
en el capitulo primero), pues existen productos que son moti-
vo de especulscidén en el mercado interno y externo, principal
mente de aquellos que son considersdos bésicos para la subsis
tencia de la coleotividad.

La proteccidén dispensads al titulsr de una marca y_
piblico consumidor, sélo puede reamlizerse mediente el uso que
de la misma se haga. En consecuencia, es tarea indimpensable_
determinar las peculiaridades de esta conducta.

I. EL USO ADHERENTE O INDIRECTO DE LAS MARCAS.

Bxiste la unanimidad de criterios respscto de gue le
marca no necesariemente he de estar colocada sobre las mercen
c{as que distingue. BEntre los autores que edoptan esta postu-
ra se encuentra Barrera CGraff (3), para quien la marca, signo
diptintivo de una mercenc{a, es empleada también fuera de ée-

{(2) Diario Oficiml de lz Pederacidén. Op. Cit. Pég. 17.
(3) Barrera Graff, Jorge. Op. Cit. P&g. 308.
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ta como medio de defensa y propagenda del producto mediante —
recursoe que hecen lleger al p¥blico el conccimiento de los -~
art{culos amparados por la misma. Y, que la tutels concedida_
a la marca permite & su tituler el uso exclusivo de ella a -
través de cualquier instrumento de publicided, sea ésta pro--
gramada, escrita, oral o por imagenes. En rigor, la funcidn -
especifice de este signo se amplia psra convertirse en elemen
to de publicidad.

Rengel Medina (4), sostiene que no es necesario es—
tamper materislmente la marca sobre la mercancia, pues la evo
lucidn de la industria, del comercioc, el progreso de los sis-
temas de venta y el poderosc deserrollo slcanzado por los me-—
dios de publicidad han determinado un gredual cambio en la -
concepcidn de este signo, desde sgostener que el mismo debe eg
tar adherido fisicamente al producto que identifica hasta con
siderer comoc marca al singo que no estd puesto sobre el bien.
Afiade, que de exigirse tal situacidén se excluirisn de los be-
neficios que la ley dispensa a no pocos de los artfculos que_
circulan en el mercsdo en los cueles se presents la imrosibi-
lided de aplicar directemente este signo, sea por la naturale
za misma del rroducto {cremas, liguidos, ges, polves, alam--—
bre, hilo, objetos de adorno, ete) o por sus reducides dimen-
siones, sin heblar de aquellos para los cusles la moda o el -
gusto no tolerarien ningin signo extrefio sobre la cosa que ge
pretende hacer distinguir. De esta manera, se admitid que la_
marca cumplfa su misidn aplicéndols a los envases, cajss o en
volturas.

Asf, la transformacidn econémica y técnica de nues-
tros dfas ha originado un paso mAs adelante en lo gque stefie -
al criterio pera interrretar la funcidén y concepto de este -
signo distintivo de caricter mercantil, ya que "no es una re-
lacidn fisica de coexistencia entre productos y marcas lo que
esegura el cumplimiento de la finelidad que la ley le asigw——

(4) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pdg. 201-202,
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na." Por consiguiente, lo que la ley ha querido establecer -
es una relacién de identificacidn entre los bienes y la mar—-~
ca, siendo suficiente con que el signo se refiera a los satig
factores.

Nava Negrete (5), considera gque la marca posee un —
cardeter relativo de ubicacidn, es decir, no necesariamente ~
debe mer adherente o aparente. Estes asercidén ha sido manifes—
tada desde ante?o por la doctrina cldsica frencesa, italiane,
belga y suiza e incluso por la misma Jjurisprudencia, presen——
tédndose también en los tiempos actuales con pocas excepcio—--—
nes. Indica, que la relatividad de la adheréncia se explica -
por el hecho de que es imposible fijrr la msrca sobre un gran
mimero de productos, tales como: lfquidos, ciertos alimentos,
alfileres, agujas, ete., Bn consecuencia, se otorga a fabrican
tes y comerciantes la facultad de fijar sus signos distinti--
vos en los emblajes o envolturas en general.

En igual sentido se declara Breuer Moreno (6), sefia
lando que los primeros tratadistas franceses sostuvieron que_
la merce debia ester adherida al producto, pero que la Ley de
1857 no exigid ya tal condicién., As{, la tutela Juridica dia-
pensada 8l uso de las marcas tiene por objetivo establecer -~
una relacién de identificacidn entre los bienes v dicho sig--
no. Por consiguiente, no es forzoso que éste se aplique e las
mercanci{as directamente o se mdhiera a sus envases, pues - -~
dquel no deja de cumplir sus funciones aunque re utilize en —
volantes, folletos, avisos, propaganda orel, etc., siendo su-
ficiente que se refiera e los productos.

Para Pascual Di Guglielmo (7), la merca es el signo
que distingue los artefactos de una fébrica, los objetes de —
un comercio, los productos de la tierra y de las industrias -
agricolas, no siendo necesario que ls misma se encuentre adhg

(5) Nava Negrete, Justo. Op. Cit. Pég. 194.
(6) Breuer Moreno, Pedro C. Op. Cit. Pég. 43.
(7) Di Guglielmo, Paacual. Op. Cit. Pdg. 22.
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rida. Lo anterior obedece a la existencia de mercancfas gue -
ror su netursleza {1lfquidos, polvos, etc.) o por sue reduci--
das dimenciones (agujas) no admiten tal posibilidad de identi
ficacién, originando que los envases y envoltures se transfor
men en depositerios de este signo; situmcidn por demfs propi~
cia pera sustituir el producto contenide en dichos medios de_
proteccidn en perjuicio del titular de la marca y del piblico
congumidor.

Considera este autor, que si la merca es de empleo_,
facultotivo y gue si fabricantes y comerciantes pueden abste-
nerse de su uso, nada impide que signiendo su criterio y con-
veniencia la coloquen sobre el producto mismo, o bien, en la_
envoltura o envase que contiene a aguél, dedo que el Estado -
puede reglamentar su empleo cusndo por razones de orden mibli
co as{ se requiera.

Como se aprecia, la doectrina ce manifiesta acorde -
en sefialar que el uso de la marca no necesarismente debe ser_
adherente, es decir, estar sobre el producto mismo, ya que la
naturaleza de los bienes o servicios distinguidos con ésta no
ea la misma en todos los casos. Esta conclusidn demuestra que
el empleo de una marca puede realizarse de manera indirecta,-
pues lo importante es la relacidn de identificacién entre la_
cosa y el signo.

II. EL USO APARENTE U OCULTO DE LAS MARCAS.

Seflala Breuer Moreno (8), que siendo la funcién de_
la marca el de identificar un preoducto, pereciera que debiers
estar siempre coloceda en sitio vigible, ser aparente, pues -

(8) Breuer Moreno, Pedro C. Op. Cit. Pdg. 44-45,
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no podria servir s sus fines si el wiblico no eatuviers en -
condiciones de verla inmediatamente. Sin embrrgo, sl examinsr
le cuestién més detenidamente debe admitirse yue no es necess
rio tel supuesto, bastendo dnicemente que la misma siga como_,
elemento de identificacidén, Agrege, que en la prdctica son my
chos los productos gque lleven merces no aparentes; como los -
vinos,.lo8 cuales tienen su signo distintivo en la perte in--
terna del tapdén, los articulos que se venden envueltos, etc.
Y, que en la vide dieria las marcae ocnltes sirven de mejor -
guis para esteblecer la existencia de una falsificacién, pues
Tor lo general el usurpador las descuida,

Rangel Medina (9), declara que si la adherencia no_
e una cualidad propia de la merca, no puede decirse lo mismo
a cerca de su apariencise, peculiarided que debe considerarse_
comprendida en la funcidén misma de este signo. Se afirme que_
no es necessrio que dicho signo vave fijado en el exterior -
del objeto, bestando que Birva como elemento de identifice——-
cidn para que se tenga como screditada su funcidn. Sin ember-
g0, existen marcas que ro son perceptibles de meners inmedia-
ta, como las colocedes en los taponea de los vinos, lss cua—-
les responden a la denominecién de OCULTAS por contraposicidn
e las aperentes de aplicrcién externa. Sobre éestes, agrega, -
la doctrina ha restringido su vdlidez, pues ¢l ser de aplica-
cidn interna y en consgecuencia no aparecer en el nroducto -
cuando éste se compra, las mismas no pueden constitnir un sipg
no de conservecidn de clientela.

En opinidn de este antor, la marca ef debe ser apa-
rente v en todo caso debe tenerse como simple excepcidn la pg
sibilidad de su uso interno. Pera reafirmar esta idea, dicho_
tratadista sefiala que s pesar de que la Legislacidén Mexicana_
Mercaria nada dice al respecto, tal silencias puede suplirse -
con la interpretascidn extensiva de sus disposiciones concer--

(9) Rangel Medina, David. Op. Cit. Pdg., 206-207.
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niente sl empleoc de leyendas obligatorias en las mercass, pues

to que se obliga e los propietarios de estos signos a user de -
terminadas menciones que deben de aparecer de manera clars y:
visible en los productos que las marces amperan o distinguen.

Por tanto, 8i les levendes aludidas deben llevarse en forma -

oatencible y distinguida, es evidente que tel erigencia debe_
entenderse aplicada a la marce misma. Esta es, por elemental_
sentido comdn, la bese para considerar como requisito de este

signo distintivo su cardcter sperente, en oposicidn a su apli
cacidn oculta.

Por otre parte, e) propio Rengel Wedines considers -
le existencia de 1les marcas ocultas, siempre que aplicedas ya
en forma externa sobre las envoltursas, cejas, enveres, etc.,_
se permiia su eplicacidn de un modo interno, como el caso de_
los cigarrillos o jabones.

Para Nava Negrete (10}, la apariencia de las marcas
es relative, pues dicha situecidn derive de la posibilided -
del fabricante, comercisnte y adin més del prestedor de servi-
cioe psre que el distinguir sus bienes o servicios lo hage em
pleendo este signo de manere ocults o no visible, euxilidndo-
ge de los diversos medios de publicidad pera derlo & conocer,

Recapitulando les presentes ideas, he de seMalar -
que no estoy completemente de scuerdo con ellas., Por ejempnlo,
no me parece acertado lo dicho por Breuer Moreno en el senti-
do de yue el uso de una merce OCULTA see un medio idéneo para
eviter le alterscidn de la misma y mucho menos que rignifique
una forma asuténtica de su utilizacién, pues es diffcil que es
ta medida limite le usurpecidn de une marcs. Ahora bien, de -
realizarse el uso de este sBigno en tales condiciones, el misg-
mo no podrfa cumplir cebalmente su funcién identificadore, ya
que su colocacidén implicarfa un examen detellado que estd muy
lejos de llevar @ cabo la gren mase de consumidores.

(10) Nava Negrete, Justo. Op. Cit., Pdg. 194.
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Lo sostenido por Rangel Medina, de que no puede -
aceptarse en México el uso védlido de las marcas ocultas, sin_
que esto impligue su prohibicién, me parece acertado. Por -
otra parte, la afirmacidén de que les disnosiciones aplicables
al uso de "Leyendas Obligatorias" pueden ser extensivas a los
bienes distinguidos con una marca no es correcta, pues la ac-
tual Lpy de Pomento y Proteccién de la Propiedad Industrial,-—
en su articulo 131, considera que el uso de la leyenda "marca
registrada®™ o sus abreviaturas sélo podrd hacerse en los Pro~
ductos o servicios que una marce registrada ampara, pero sin_
referirse al sitio donde debe estar colocada ésta y mucho me-~
nos el que debe ocupar una marca.

Desafortunadamente, la ley no es explicita al res—-
pecto y se tiene que recurrir a interpretaciones que pueden -
tergiversar su verdaderoc espiritu. Por consiguiente, se vuel-
ve necesario corregir dichas fallas.

III. COMO DEBE REALIZARSE EL USO DE LAS MARCAS REGISTRADAS.

Por lo que concierne a nuestro régimen marcario vi-
gente, este problema se resuelve con el uso ininterrumpido de
la marca en los productos o servicios a que se aplica, Esta -
aseveracidn tiene su fundamento en el artfculo 134 de la ac--
tual Ley de la Materia, el cual establece que "La renovacién_
del registro de una merca sélo procederd gi el interessdo cu-
bre los derechos correspondientes y manifiesta, por escrito y
bajo protesta de decir verdad, su uso en los productos o ser-
vicilos a que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por
un plazo igual o mayor al contemplado en el articule 13C de -
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esta Ley." (11)

Lo dispuesto por el precepto 130 de la Ley de Fomen
to ¥y Proteccién de la Propiedad Industriasl, es que si una may
ca no es usads durante tres aflos consecutivos en los produc——
tos o servicios para los que Se registré procedera su caduci-
dad, selvo que existen causas justificadas a juicio de la Se-
cretaria.

Como se observa, estos preceptns coinciden en sefia—~
lar que la utilizacidn de une marca registrada debe ser ININ-
TERRUMPIDAMENTE en un plazo de tres afios consecutivos o més;—
en caso contrerio, procederd la ceducidad del registro con la
consecutiva pérdida del derecho exclusivo que sobre aquella -
se posee.

Ia anterior medida, indica Nava Negrete, obedece a_
"la prevencién del Gobierno Federsl para evitar la prolifers-
c¢ién de registros de mercas que no se utilizan." (12)

Asimismo, el erticulo 152 fraccién II de la Ley en_
cuestidén, menciona que el registro de una merca caducard cuan
do ésta haya dejado de usarse por mds de tres afios consecuti-~
voa, salvo que exista causa justificadm a juicio de la Secre-
tar{a.

En conclusidn, el uso de una marca registrrda y con
ello la conservacidén del derecho exclusivo de la misme, tiene
como presupuesto su empleoc ininterrumpide por tres afios consg
cutivos como minimo.

Anelizado lo anterior, es necesario establecer las_
condiciones en que puede Justificarse la felta de utilizacidén

(11) Diario Oficiml de la Pederacidén. Op. Cit. PAg. 19.
(12) Neva Negrete, Justo, Op. Cit. Pdg. 54C.
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de una marce registredea. Para Nava Negrete, esta omisidn'es -
irrelevente juridicamente va que no existe obstdculo elguno .~
para que el propieterio de la misma alegue, con fundasmento en
el Convenio de Paris, artfirulo 5, apartede C, ndmero 1, algi-
na causa de justificescidn por falta 8e uso; precepto que a la
letra dice: ;

* Art. 5. C.-1) Si en un pafs fuese obligatoria
la utilizacién de la marca re--
gistreda, el regiatro no podrd
ser anulado sino después de un_
plazo equitativo y ei el intere
spdo no justifica lme causes de ~ 77
su inaccién. " (13)

Lo anterior resulta cierto porque México es unionig
ta de este Ordenemiento.

Segin Nava Negrete, le doctrina ¥ jurisprudencia -
han establecido como causas de justificscibén por felta de uso
de una marca a la fuerza meyor (guerra, catdstrofes naturales
como el fuego, inundacidn, ete.) y nor disposicidn legel ( -
clierre de la empresa titular de la marca o hien se prohibe le
fabricacién o venta de los artf{culoas de la marca.) (14)

En mi opinién, las observeciones de este Autor son_
correctas dado que los srticulos 130 y 150 de la Ley de Pomen
40 y Proteccidn de la Propiedsd Industrial, conceden una to--
tal faculted de decisidn a 1la Secreteria de Comercio v Fomen-
to Industrial para determinar las causas de justificacién por

(13) Legislacidén Sobre Propieded Industriel, Transferencias de
Tecnologie e Invergiones Extranjeres. On. Cit. Pég. 146-
147.

(14) Nava Negrete, Justo, Op. Cit. Pég. 545.
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no uso’ de ‘una:marca registrada,

¢’ ser motivo' de -
arbltrarledades.~ RS ;

".1V. EL USO_DE LA MARCA REGISTRADA POR PARTE DE UN TERCERO
AUTORTZADO.

Para avocarnos al presente tema, es indispensable -
conocer el criterio doctrinario respecto & esta modelidad del
uso de una marce registrada.

César Seplilveda, en su estudio intitulado "Peculia-
ridades de las licencias de uso de marcas en el Derecho Mexi-
cano" (15), considera que las licencias de uso de marcas son_
dispositivos de gran importancia en el moderno derecho de la_
propiedad industrial y del intercambio comercial internacio--
nal, puesto que por ellas se abren mercardns nuevos a los manu
factureros de otros paises, se permite al fabricante local -~
producir articulos que lo favorecen en laz comnetencia mercan-
til a través de la avuda téenica v la experiencia del duefio -
de la marca; superan los problemes de las barrerss a la impor
tacidn, acreditan y den & conocer las marcas forédneas en los_
mercados internos; intensifican 128 operaciones comerciales —
transnacionales y acentian la circulacién de nroductos en los
centros de distribucidn, entre otros.

Son estas caracteristicas las que a juicio de este_
autor justifican su estudio analitico. Agregando, gue la inma
terialidad de este tiro de derechos dificulta la tarea de es-

(15) Boletfin del Instituto de Derecho Comparado de México.
Septiembre-Diciembre., 1961. Ndm. 42,



tablecer el carécter legal de dichas licencias, méxime que no
existe jurisprudencia nacional al respecto y la doectrina ex—-—
tranjers ha sido poco explicita.

Ante esta situacién, Sepfilveda delimita la naturale
za de esta figura e indica que el contrato de licencia es un_
pacto por el cual el titular de un monopolio de una explota~—
c¢idn concede a otra persona, en todo o en narte y bajo cier--—
tas condiciones, el goce de su derecho de explotacién, carac—
terizéndose por ser un derecho relativo, oponible entre par--
tes, revoceble, oneroso, personal, intransferible y de trato_
sucesivo. Por dltimo, seflala que este contreto viene a ser de
un tipo sui generis, un compromiso reconocido y controlado -
por la ley.

las ideas de este mutor me parecen acertndas, con -
la dYnica observacién de que dicho contrato no siempre ha de —
ser onercso e intransmisible, Considero que en lugar de onerg
sidad debe hablarse de unilateralidad, pues segin el conteni-
do del artvicule 139, parte primera, de la Ley de Fomento y -
Proteccién de la Propiedad Industrisl, se genera una serie de
obligaeciones para una de las partes y derechos para la contra
parte,

" ART.. 139.- Los productos que se vendan © los ser
vicios que se presenten por cl usua—-—
rio deberdn ser de la misma calidad ~
que los fabricados o prestados nor el
titular de la marca. " (16)

Como puede observarse, dicho precepto impone al 1li-
cenciatario le obligacidn de producir los bienes o servicios_
en las mismas condiciones que las realiza el titular de la -

(16) Diario Oficiml de la Pederacién. Op. Cit. Pdg. 19.
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marca. Tampoco es cierta la afirmacién de que este acuerdo de
voluntades sea intransmisible, es decir, que el usuario auto-
rizado de una marca registrada no puede permitir a su vez el_
empleo de la misma a otra persona, pues dicho supuesto puede_
estipularse en las clmisulas del convenio por no existir dis-
posicidn contrarias en la ley.

En mi opinidn, une definicidén que mejor ilustra es-
ta figura, es que: "el contreto de licencis de una merca re--
gistrade es aquel por virutd del cual el titular de ésta con-
cede a otra persona el derecho de usarla durente un tiempo de
terminado con respecto & todos o algino de los nroductos o -
servicios amparsdos conforme a su registro, con cardcter ex—-
clusivo o no, quedando el ususrio autorizado a fabricar los -
bienes o servicios que se presten en le misma forma, calidad_
¥y naturaleza eguivalentes s los otorgados por el licenciante"

La anterior construccidn dogmdtica tiene como base_
lo seftalado por los artfcnulos 136 y 139 de la Ley de Fomento_
y Proteccidn de la Propiedad Industrial.

" ART, 136.~ El1 titular de une merce registrsda po
dré conceder mediante convenio, licen
cia de nso a una o més personas, con_
relacién a todos o algunos de log pro
ductos o servicios a2 los gue se apli-
que dicha marca. La licencia deberd -
ser inscrita en la Secretarfa pare -
que pueda producir efectos en perjui-
cioc de terceros.

ART, 139.- Los productos que se venden o los ser

. vicios gue se presten por el usuario_
deberdn ser de lp miema calidad que -

los fabricados o prestados por el ti-

tular de la merca. Ademds, esos pro--
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ductos o el establecimiento en donde_
se presten o contraten los servicios,
deberdn indicar el nombre del usuario
y demés datom que prevenge el regla-—
mento de esta Lev. ™ (17)

En base a la legislacidn vigente marceria, puede su
ceder que ademds de concederse la autorizacién de explotacidén
de Una marce, se transmitan conocimientos técnicos o se pro——
porcione asistencia técnica para que el licenciamterio produz-
ce, venda o preste servicios en iguales condiciones que el 1i
cenciante. Ante esta mituscién, dicho contrato recibe el nom-
bre de Acuerdo de Pranquicia.

" ART. 142,.- BExistird frenquicia, cuando con 1ls 13
cencia de uso de una marca se transmi
tan conocimientos técnicoa o se pro--—
porcione asistencia téenice, para que
la persons a quien se le concede pue-
da producir o vender bienes o prestar
gervicios de meners uniforme y con -
los métodos operativos, comerciales y
administrativos establecidos por el —
titular de la marca, tendientes a man
tener la calidad, prestigic e imegen_
de los productos o gervicios & los -
que &sta distingue. " (18)

Para que el convenio de licencim de uso de una mer—
ca registrada produzca efectos en perjuicio de terceros, es -
necesario su inscripcidn ante la Secretaria del remo, como lo
confirma el artfculo 136, segunda parte, del Ordenamiento en_

(17) Diario Oficiel de la Pederacidn. Op. Cit. Pdg. 19
(18) Ibfdem. Pdg. 20.
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cuestidn. "La licencia deberd ser inscrita en la Secretaria - -
pasre que pueda producir efectos en nerjuicio de terceros."(19)

Le inseripeién de esta concesidn, como todo acto -
que es objeto de registro piblico, otnrgam al propietsrio y -
usuario sutorizado del signo, la facultad exprese de perse-—-—
guir a los infrectores del derecho de exclusividsd que el re-
gistro de la merca otargu. Este prerrogativa estd consagrade_
en el articulo 140 de la actuel ey de la materia. "EL usua--
rio & que se le heya concedido wne licencia que se encuentre_
inserita en la Secretarfs, salvo estipulacidén en contrerio, -
tendréd la facultad de ejerciter las amcciones legalec tendien-
tes a impedir ls falsificacidn, imitecidn o uso ilegal de 1la_
merce, como si fuera su propio titular." (20)

En consecuencia, el uso realizmdo por el tercero au
torizado y el del propic titular de le marca es considerado -
uno mismo. Por congiguiente, se entiende que dicho empleo pue
de evitar la caducidad del registro de la marca por no uso o
producir la cancelacidn del mismo 9i se provoca o tolera que_,
se transforme en denominacidn génerica de acuerdo al conteni-
do de los artfculos 152 y 153 de la Ley respectivamente.

Un caso que viene & la per con lo anterior, es cuan
do el titular de una marca registrada otorga una licencia de_
uso sin registrar dicho convenio, este problema representa -
una cuestién de debate. La ley vigente sobre Propiedad Indus-—
triel nada dice al respecto y sdlo podemos atenerncs a lo dis
puesto por sus artfculos 136, parte final, 140 y 141, que in-
terpretados a contreric sensu, permiten concluir yue un con--
trato de licencim en tales condiciones no procuce efecto con-
tra terceros y sdlo afecta a las pertes del mismo; que el li-
cenciaterio no puede ejerciter ninguns asccidn legel tendiente

(19) Dierio Oficiul de la Pederacién. Op. Cit. Pdg. 19.
(20) Ib{dem. Pdg. 19-20,
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a impedir la falsifiecscidn, imitacién o uso ilegel’de la . mar-
ca, ni podrd considerarse el uso gue realiza el licenciatario
como 8i lo hiciese el nrownio titular de la marca, es decir, -
Procederd la caducidad de ésta por no uso de su propietario.

Lo anterior, nermite establecer que la obligatorie-
dad del contrato de licencim de uso de una marca registrada -
reside en su registro. Esto no debe confundirse con su forma_
o requisitos de vdlidez, lo cual estard regulado por las re--
gles genersles del derecho comin., Asimismo, permite afirmar -
que un usuario registredo esté exento de sufrir perjuicios -~
en sus derechos cuando por razén de algin acto se lesione la_
tituleridrd de eate signo; por ejemplo, el embergo rerlizedo_
& una merca registreda y =un su adjudicacidn en remete nibli-
co como consecuencia de un Jjuicio segrido ante los tribunales
ordinarios. Es obvio gque el nropieterio de la misma serdé sus-
tituido en sus prerrogativas por el nuevo tituler sin que la_
situacién del usuarioc mutorizado se afrcte o merme, sélo en -
tanto subsistan las condiciones que sirvieron de base a la -
inscripeidn del registro.

Ls inseripeién de una licencia de uso de una marce_
registrada puede cancelarse cuando:

" ART. 138,- La cancelacién de la inscripciédn de
wna licencia procederd en los si——-
guientes casos:

I.-'Cuando la soliciten conjuntamente -~
‘el titulsr de la marca v el usuario
B “a-quien se le haya concedido la 1i- "~
cencia;

IX.- Por nulidad, ceducidad o cancela———
cidén del registro de la marca, v. -



IIX.~ Por orden junieisl,:" (21)

: Ahora bien, no procederd la inscripciédn de licencis
:gde uso de una merca registrada cuando se lesione el interés -
miblico 0 si en el convenio respectivo me excluve la apl1cP-—
cidn de la Tey de Fomento y Protecccidn de la Propiedad Indus-
trial, sin perjuicio de que las rertes puedan someterse al er
“'bitrio internacional en caso de conflicto.

Finalmente, no me parece acertado que al contrato -
de franqguicia le sean eplicables las mismas disposiciones de_
la licencia de uso de una marca (art. 142 perte Wiltima), pues
tal medida equipara m ambas figuras como iguales, lo cual no_
es cierto; es necesario la creacidn de normas yue regulen es-—
pecificamente esta modalidad.

V. TRANSMISION DE UNA MARCA REGISTRADA.

£l igual gque el anterior, este tépico es trasceden-
tal pera identificar la notureleza y régimen jurfdico del de-
recho de marcas. Su reguleacién se encuentra‘plasmada en los -
articulos 143 al 150 de la Tev de la materia, siendo los dos_
primeros de &stos los que contienen las reglas generales de -
la misma.

Cuando se mencionabﬁué iogrdérechoa de una marca -
registrada o los \ue derivan de la solicitud para tal efecto,

(21) Diario Oficial de la Pederacién. Op. Cit. Fdg. 19.
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puede trensmitirse " a una o variss personas en los térmi---
nos v con las formelidmrdes que esteblece 1la legislacién co--
min " (22), se reconoce que el titular de este signo puede -
transmitir en todo o en perte por acto entre vivos o por via_
sucesoria sus derechos sobre el goce exclusivo del mismo. Pa—
ra que este scto produzca efectos en perjuicio de terceros de
berd inseribirse ante la Seceretsria de Comercio y Fomento In-
dustrisl, segin lo dispone el articulo 143, perte segunda, de
la Tey de Pomento ¥y Proteccidén de la Propiedad Indugtrial.

En lo concerniente s la trensmisidn de los derechos
sobre mercas registredas entre persones jurfdico-colectives,_
la actual Ley de Fropiedad Industrial escMals que "euendo se -
dé la fusidn de personps moresles se entenderd ¢ne existe une_
trenemisidn de los derechos sobre marcas registredes, selvo -
estipulzcidn en contrerio" (23). Esta medids es ecerteds dado
que enteriormente neda se decie a) respecto. Ademds, evite el
egparcimiento de los rrocductos elsboredos por la empresa fu——
sionada, nues al transmitir ésta sus bienes distinguidos con_
una marce & le nueva persona morsl, existe la rresuncidn de —
que tales mercenciss seguirén conservendo la misma celidad y_
garant{a. Pero, se otorge al tituler fusionado el derecho de_
conservar sus marces £i lo desea, aungue le préctica demues—=
tra que esto no sucede con frecuencia.

La enterior idea se confirme con lo dismesto por -
el erticulo 147, &l indicar que "=8lo se registrerd le trans-
misidn de a»lguna marce ligeda, cuando se tranafieran todes -
ellsa p une migma nersona". Se gerantize es{ yue los produc--
tos distinguidoa por marcss igusles o semejentes en grado de_
confusidn splicables a productoc idénticos o =simileres, sigean
elaboréndose con el mismo esmero; tarea que se fecilita si a_
una mieme persona le son transmitidos en conjunto dichos sig-

{22) Disric Oficial de la Pederscién, Op. Cit. Pég. 2C.
(23) Ibidem.
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" nos.:.De anhf, ‘que 1o enuncisdo por el artfculo 146, parte dlti
ma, en el sentido de ser la Secreterfa de Comercio y Fomento_
Industriel quien decida sobre la procedencin de le disolucién
de mercas ligedas sea aceftndo, va oue nsf se consnlida la -
proteccidn dispensade & los consumidores.

- Io. que resulta contredictorio en relscién a este te
ma, es que la ley disponga en su precepto 146, parte primera,
sque .los derechos de une merca ligeda pueden transmitirse si -
8su titulsr considera que no existe confusidén para que ésta -
sea utilizada por otrae persons para los vproductos o servicios
.8 que se aplica, pues el articulo 147 indica que sélo se re--
gistrard la trensferencis de slpuna marcs ligeda cuando se -
transfieran todes ellas a una misma nersone.

A pessxr de que el primero de estos artfculos en su_
parte dltima mencione que la Secretaria de Cnmercio y Pomento
Industrial decidird en definitiva sobre 1la prncedencia de es-
ta trensmisidn, el segundo de estos preceptos (147) es tajan-
te en decir que sélo procederd en su conjintc. Asf, ademds de
resultar contredictorio puede decirse que el primero de estos

. preceptos resulta innecesario.

Asimisino, 21 negerse la inscripcién de 1rp trensmi-—~
sidn de los derechos de una marca registrada por razones de -
interds piblico (art. 150) o por considerar nulo el registro_
de la misma, se protege al miblico consumidor gque se gufm por
una marca en la adquisicidn de un determinado bien.

Por dltimo, la Legislacidn Varcerie menciona que -
cuendo se solicite la inseripcién de algins transmisidn de -
marcas registradas sobre la que haya habido transmisiones an-
teriores no inscritas, deberdn manifestarse las intermedies -
(art. 148). Es clara aqui la intencidén de proteger al destina
tario o beneficiario de la transmisidn de una marca registra-
da contra posibles defraudadores que ostentan la titnlaridad_
de un 3igno marcario sin poseer tal calidad.
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V1. EL USO DE LAS MARCAS NO REGISTRADAS.

La actuasl) Ley de la Materia,. junito con su Reglamen-~
to provisional, no regulan amplismente este situmcién, aunque
8{ hacen mencién de ella; su aceptacidn y lo concerniente a —
Bu ugo se encuentra plasmado en dos articulos del primero de_
estos Ordenamientos.

El articulo 87, al expresar que "los industriamles,_
comerciantes o prestadores de servicios podrdn usar una marca
en la industria, en el comercio 0 en los servicios que pres—-—
ten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene me
diante su registro en la Secretaria™, reconoce de manera &am-
plim, sin limitacidn o condicidn el uso de los marcas para -
distinguir un producto o servicio. Esto no debe confundirse -
con lo contenido en su segunde parte, al decir qgue el derecho
al uso exclusivo de la misma se obtiene mediante su registro_
en la Secretaria, pues lo importante es notar gue este precep
to reconoce el uso de marcas, estén o no registrades.

Esta situmeién se confirma con lo dispuesto por el_
art{culo 92, fraccidén I, que a la letra dice:

" ART. 92.— El registro de una marca no produci
ré efecto mlguno contra:

I.— Un tercero que de buena fe explote-
ba en territorio nacional la misma_
marca u otra semejante en grado de_
confusidn, pars los mismos o simila
res productos o servicios, siempre_
y cuendo el tercero hubiere empeza-
do a usar la marca, de manere inin-
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terrumpida, ‘antes de la fecha de -
presentacidn de la solicitud de re
gistro o del primer uso declarado_
en ésta. ELl tercero tendrd derecho
a soliciter el registro de la mar~
ca, dentro del afio siguiente al -
dfa en que fue publicedo el regis-
tro, en cuyo caso deberd tramitar_
¥ obtener previamente la declara--—
racidén de nulidad de éste. " (24)

La importancis de este articulo recide en reconocer
la existenciw de marcas no registredas, es decir, acepta el -
hecho de que una persons adopte una mrrca para distinguir sus
productos o servicios sin necesidad de registrerla ante la Sg
cretaria de Comercio y Pomento Industrial, Ahora bien, esta -
modalidad origina un conflicto y es cusndo un tercero regis--
tra el mismo signo u otro semejante en grndo de confusidn pa-
ra productos o servicios iguales. Por consiguiente, se crean_
diversas situaciones. Primeramente, la ley dispensa al titu--
lar no registrado de cunlguier ecnnsecuencia juridiea en su -
contra por tal utilizecidn, siempre y cusndo ese uso haya 8i-
do de buena fe e ininterrumpidamente hasts antes de la presen
tacidn de le solicitud de registro o del nrimer uso declarado
de la marca promovida por el tercero. Pero, la ley se exticn-
de y ante esa circunstancis otorga fl titular no registrado -
el beneficio de adguirir el derecho exclusivo sobre su marca,
el cusl logrard a trevés del registro que promueva ante la Se
eretar{a de Comercio y FPomento Industriel (ert. 87), siendo -
necesarie la tremitacién y obtencién previa de 1la declaracién
de nulidad del registro ya existente. Para tal efecto disjon-
drd del término de un afio, contado 2 partir del dfa signiente
en que fuese publicado dicho registro.

(24) Diario Oficial de le Pederacién., Op. Cit. Pédg. 15-16.



La eplicacién litersl de esta disposicidn se ve li-
miteda por lo dispuesto en el articulo 151, fraccién II, el =
cuel sefiala que el registro de una marca es nulo cuando "la -
marce sea idéntica o semejante en grado de confusidn, & otra_
que haya sldo usada en el pais con snteriorided & la fecha de
presentacidén de la solicitud de la maréa registrada y se apli
que & los mismos o similares productos o servicios, siempre —
que, quien hage valer el mejor derecho por uso gnterior, com-
Pruebe haber usado una merca ininterrumpidamente en el pais,_
antes de la fecha de presentacidn o, en su caso, de la Techa_
de primer uso declarado por el que la registré.” (25)

Este mismo precepto, en su parte final, menciona -~
que las acciones de nulidad que deriven del mismo podrdn ejer
citarse dentro de un plazo de cinco sfios, contados a partir —
de 1la fecha en que surta sus efectos la publicacidn del regig
tro en la gaceta, excepto pus fracciones I, VI y VII; las dos
primeras podrén hacerse valer en cualgnier tiempo y la Wiltime
de ellas dentro del plazo de un aflo.

Aunque este articulo no se refiere expresamente al_
uso de las marcas no registradas, si resulta aplicable como -
se aprecia de su contenido. Lo cuestionable del casc, es gue_
este precepto concede al titular no registrado un plazo de -
cinco afio para iniciar su accidn de nulidad en contra del re-
gistro existente, mientras que el ertfculo 92 dnicamente le -
otorge un afio para solicitar el registro de lu marca, enten-—
diéndose que en caso de no hacerlo caducard su derecho.

As{, cuando el titulsar de una marca no registrada -
obtiene una resolucidn favorable de nulidad sobre el registro
impugnedo, las cuales tardan mds de un afio en darse, resulta_
que el término pera solicitar el registro de su merca ha fene
cido.

(25) Diario Oficial de la Federacién. Op. Cit. Pdg. 20.
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Analizando este mismo problemas por su lado adverso,
surge le necesidad de saber qué sucede cuando el tituler de - .
la marea no-registrada no .ejercita el derecho que le otorge =
la ley pars solicitar el registro de su merca ¥y con ello obte
ner la’exclusividad de su uso. El propio erticule 92, a mi -
Juicio, resuelve el problema de la siguiente manera:

- ‘a) .Durante un afio el tituler registredo y el no registra
.7 do- podrdn emplear la misme marce vnars identificar sus
igunles o simileres productos, por lo que el mercado_

se verd concurrido por dos productos idénticosi

Esta situacién afecteria a los consumidores de dos_
maneras: a8l momento de mdquirir dicho bien no sabrian distin-
guir el de su predileccidn, comprando aguel gue no cubre sus_
necesidades, o bien, pueden verse agraciados con la existen--
cia de dos mercancias o servicios de la misma calidad. Ahore_
bien, 8i los fubricantes se esfuerzan en reducir sus costos,_
el beneficio serd mayor.

b) Transcurrido el plazo del efio que menciona la ley, el
tituler recistrado puede pedir la no utilizacidn del_
signo no registrado y ejercitar todas las garentiss -
que le concede la legislacidn marcaria vigente.

c¢) Ante estas circunstencias puede suceder que lz Secre-
taria de Comercio y Fomento Induatrial decids que se_
afecta el interés miblico y decrete la prohibicién o
restriccidn del uso de dichos signos, segin lo dis—-——
puesto en el articulo 129 de la T.ey de Fomento y Pro-
teccidn de la Propiedad Industrial.
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CAPI TULO:

. EL FROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ‘MAR('MRIO.

Es de conocido derecho gque el Poder Ejecutivo para_
cumplir sus funcionesg administrativas se auxilie de las Secre
tarias de Estado, Depsrtamentos Administrativos y demds Orga-
nismos segin 1o establecido en los articulos 90 de la Carta -
Magna y 20,, 26 y 34 fraccidn XII de la Lev Orgénica de la -~
Administracién Pyblica Pederal.

La Secretar{a de Comercio y Pomento Industrial, co-
mo ente que sirve a esos fines, es una antorided administreti
va y el conjunto de normas que sefielan las formalidades ¥ re-
quisitos que han de reunir las solicitudes, promociones, pedi
mentos e interposicidén de recursos que hece valer un particu-
lar frente a la misma, en lo concerniente al uso de marcas, -
conatituye un procedimiento de igueal naturaleza.

I. EL PROCESO Y PROCEDIMIENTO.

Antes de avocarnos a nuestro objeto de estudio, es_
preciso hacer una distincidn entre lo que significa proceso y
procedimiento.

La doctrina v la ley no han esteblecido una diferen
cia exacta entre estos conceptos, lo que propicia su utiliza-
cidén como sindnimos. Sin embsrgo, algunos sutores sostienen —



que no pueden tener un mismo uso, vues en cada uno de ellos ~
existe rasgos fundamentnles que les impide tener la misma -
aplicacidn.

El proceso, nfirma Clemente Soto (1), significa en_
general un conjunto de fendmenos, de actos o de acontecimien-~
tos que se suceden en el tiempo y que mantienen entre si{ de--
terminados relaciones de golidaridad o vinculascidén. Este con-
Junto de actos en derecho deben estar regulados por la ley y
realizados con el fin de alcanzar la anlicacidn judicial del_
derecho objetivo y la satisfaccidn consigriiente del interés -~
legalmente tutelado en el caso concreto, mediante una deci——-
8idn de juez competente., Agregando, que rroceso es sindnimo -
de juicio.

Procedimiento, indica el mismo autor, es el conjun~
to de normas que regulan el desarrollo de las distintas fases
y trémites del proceso. Y, gue la suma de estas normas forman
un céddigo de procedimientos que puede ser civil, penal, admi-
nistrativo, ete.

Para Acosta Romero, el proceso en gencral constitu-
ye un conjunto de actos, acontecimientos, realizaciones del -
ser que se suceden a través del tiempo y mantiene entre a{ de
terminadas relaciones que les dan unidad. Asi, puede hablarse
de proceso qufmico, procese indnatrial, proceso bioldgico, -
ete., Procedimiento es el conjunto de actos realizados confor-
me a ciertas normass para producir un acto. (2)

En meteria penal, el marstro Colin Sdnchez afirma -

(1) Soto Alvarez, Clemente. Seleccidn de Términos Juridicos,_
Politicos, Econdmicos y Socioldgicos. México. Editoriaml -
Limusa. 1985. Pdg. 232.

(2) Acosta Romero, Miguel. Teoria General del Derecho Adminis
trativo. México. Ed. Porrda. 1984. Pdg. 455-456.
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que entre ambos conceptos existe una clars diferencia, dado -
que el procedimiento se inicia con la averiguacién previa v -
finelize con el perfodo procedimental en que se dicta senten~
cia (fin de la estancia), es decir, constituve el todo. E1 -
proceso, tiene lugar cuando se dicta el auto de formal pri-—-
8ién o el de sujecién = proceso. Por lo tanto, puede existir
el procedimiento sin gue surjia el proceso, pero nunce a le in
versa va que el segundo es una consecuencia del primero. (3)

El proceso, segin Dorantes Tamavo (4), es el conjun
to de actos Jjurf{dicos relacionados entre si{ que se realizan -
ante o por un drgano jurisdiccional con el fin de resolver un
litigio. En cambio, el procedimiento tiene un significado més
amplio y constiture el conjunto de actos relacionados entre -
8i{ que tienden a 1la realizacidn de un fin determinado. Y, que
"todo proceso impliea un procedimiento, pero no todo procedi-
miento es un proceso."

Cipriano Gémez Lara (5), sostiene que ambos concep-
tos son distintos; el proceso se cmracteriza por su funcién -
Jurisdiccional compositive de 1itigio, mientras que el proce-~
dimiento {(que puede monifestarse fuera del campo procesal, -
cual sucede en el orden administrativo o legislativo) se redy
ce a ser una coordinacidn de actos en marcha relacionedos en-
tre s{ por la unidad del efecto jurfdico final, que puede ser
el de un procedimiento incidental o impugnativo.

En opinién de Brisefio Sierra, el rroceso es wna ing
tituciédn cuva propiedad particular consiste en su naturaleza_

(3) Colfn SéAnchez, Guillerro. Derecho Mexicano de Procedimien
tos Penales. México. Ed. Pornia. 1986. Pdg. 59, 60, 63.

(4) Dorantes Tamayvo, Luis. Elementos de Teorf{a General del -
Proceso. México. Ed. Porria. 1983. Pég. 178-179.

(5) Gémez Lera, Ciprieno. Teorfa Genersl del Proceso. México.
Univergidad Nacional Anténoma de México. 1980, Pég. 245.
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dindmica de serie de actos gne se provectan a través de tres_
sujetos, formando grados sucesivos que progresan sin regresar
a su or{gen. (6)

Como se observa, los conceptos proceso y procedi---
miento poseen nn significado diferente; a pesar de existir -
una estrecha vinculacién entre ambos. En consecuencia, pode<—
mos de¥inirlos de la siguiente manera.

PROCEDIMIENTO. Es el conjunto de actos sistematizados -
tendientes a la realizacidén de un fin de
terminado.

PROCESO. Es el conjunto de actos debidamente sisiemati-
zados en los que concurre el Estedo como sobe-
rano, las partes y terceros que tiene por obje
to resolver un conflinto de trascendencia Jjur{i
dica,

II., PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

Al igual que la problemética anterior, sucede algo_
similar en cusnto a lo que debe entenderse por procedimiento_
administrativo. La razdén es obvia, existen tantos de ellos cg
mo derechos austantivos hay. Sin embargo, los diferentes con-
ceptos gue ge han elaborado al respecto sirven para ilustrar_
sus caracteri{sticas fundamentales.

(6) Brisefio Sierra, Humberto. Derecho Procesal Fiscal. Méxi--
co. Ed. A. L. R. 1964, Pdg, 297-298.
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L Segdin-Acosta Romero (7), el rrocedimiento adminis--
trativoes todo‘el'conjunto de actos mefialados en la ley para
la produccidn del ‘acto administrativo, asf{ como la ejecucién_
voluntaria o ‘forzosa de éste, va sea interna o externa.

.."7. - Gabino Fraga, externa que el procedimiento adminis-
trativo es el conjunto de formalidades ¥ actos que preceden y
preparan el scto administrativo,

; El procedimiento administrativo, indica Garefa Ovie
do, 1o conagtituyen los trémites v formalidades que debe obser
var la administracidén para resolver las reclamaciones que los
particulares le formulen.

A pesar de esta diversidad de opiniones, los auto--
res coinciden en indicar que el procedimiento administrativo_
es un conjunto de actos que realiza la administrecidn, ya pa-
ra producir otro acto administrativo o bien para lograr la -
ejecucidén de uno ya existente.

Independientemente de esta pluralidad de criterios,
existe el acuerdo general de que debe manifestarse una volun-
tad administrative para la configuracidn del procedimiento agd
nistrativo, Ahora bien, esta voluntad ha de manifestarse e im
pugnarse a través de une serie de actos formilndos bajo es——m—
trictos principios de legelided, vigilando siermpre que su re-
sultado sea 'ma resolucién que se apegue a Derecho y justifi-
que plenamente su ejecucidn, Por tal motivo, el procedimiento
administrativo debe reunir los elementos esenciales conteni——
dos en nuestra Carta Magne rara todo acto emansdo de Autori--
dad.

Tenemos entonces, que debe respeterse la Garantia de
Audiencia contenida en el articulo 14 de nuestra Conastitucidn

(7) Acosta Romero, Miguel, Op. Cit. Pég. 456
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Federsl, va que 1a misma se hace extensive a todo procedimien
to judicial o administrativo que preda culminar con la priva—
cidn a algvien de sus derechos o nosegsiones; criterio sosteni
do por nuestro més elto Tribunal en el sentidio de que la au-
toridad adrinistrativa tiene 1a obligacién directea de propor-
cionar la oportunidad de defensa a los atectados.

AUDIENCIA, GARANMNTIA DE. La garantia de andiencia
que consagsra el artfculo 14 de 1la Constitucidn -
Federal, debe internretsrse en el sentido de que
lag antoridades administratives, vreviamente a -
la emisifn de cualquier acto que implique priva-
cién de derechos, respetsndo los procedimientos_
que lo contenga, tiene la obligacidn de dar -
oportunidad a los agravimdos para que expongsn -
lo gue consideren convenienie en defensa de nmus_
interesen. To anterior implica yue se otorgue a
los afectedos un término razenable para que co——
nozcan las pretensiones de la autoridad y apore——
ten las pruebas lecales que consideren pertinen-
tes para defender sus derechos.

Séptima época. Tercera Parte. Vols. 115 - 120. ~
Pdg, 71. A, R. 1CE4/77. Osear Mend{vil Usuna y
otros.

Tapbien ha de estsr a lo dispuesto vor el articulo_
80. Constitncional que consagra la Gerantis del Derecho de Pe
ticidn, consiste en l¢ facultad del gobernado para formilar -
de manera respetuosa, pacifica v por escrito peticidén a cual-
quier autoridad; ésta deberd emitir respuests en breve térmi-
no, constituyendo una obligacién pars la misma,

El procedimiento administrativo, o de cumlquier in-
dole, implica en mucho una peticidén a una autoridad, por lo -
que éstz debe emitir una rerpuesta al solicitante que se tre-
duce en una RESOIUCION, como sucede en el caso del procedi--—-
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miento administrativo. Nuestra Constltuclén establece que di-
cha’ resolucién debe emitirse en breve término. Aqui surge la_
lnterrogante ¢ 'qué ‘tiempo ‘es considersdo breve término ?

S La Carta Magna no establece el tiempo en gue la au-
toridad-debe: emitir sus respuestas, sin embargo, este defecto
se subsana con el criterio que la Corte ha emitideo al respec~
to'

PETICION, DERECHO DE. Atento a lo dispresto por

‘el articulo 8 de la Constitucidn, que ordena que
e toda peticidn debe recamer el acuerdo respecti-
vo, es indudable que si rasan més de cuatro me-——
ses desde que s persona presenta un ocurso y -
ningdn acuerdo recae & €1, se viola la garantiam_
que consagra el citsdo artf{cnlo Constitucional.,

JURISPRUDENCIA 18 (Quinta época) pédg. 226, Pri-
mera Seccidén Voldimen 2a. Sala. Apéndice de Juris
prudencia de 1917 a 1965.

Que, interpretsda a contrario sensu, indica que por
breve término debe considererse un plazo mdxime de cuatro me-
ses. Pero, el hecho de gque emita la resolucién en cuatro me——
ses no gsignifica que la a2utoridad esté cumpliendo fielmente -
_sus obligaciones, cuestién también sostenida ror nuestro méri
mo Tribunal.

En el articulo 17 de nuestra Constitucién, se esta-
blece que la imparticidn de justicis, entre otras, debe ser -
expedita, gerant{a gue va Iintimamente relacionada con nuestro
objieto de estudio.

Ia sutoridad administrative también imparte justi-—
cia, pues las resoluciones que emite son précticemente una -~
sentencia, misma que debe realizerse conforme a Derecho v reg
petendo lo establecido en el articulo Bo. v 17 de nuestra -
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Constitucidn Federal.

Ademss de los roqu151tos esenc;ales para todo acto

de-autoridad, el rrocedimiento admlnxstrativo debe tener las

s:gu1en+es carecter(sticas.

1.

ACTUACION DE OFICIO,~ Debe ger: 1nqulsitivo. La. auto-;
ridad encargada de su aplicdcidn-debe, ‘en ciertosica
808, "iniciar €1 nrocedimiento- v allegarse:todos losé

- medios necesarios pard dirimir:controversias-queise_ii:

sugciten con motive de la aplicacidén de la lLey Admi-
nigtrativa.

FORMA ESCRITA.- Todas las actuesciones deben conster:
en sctas que conformen un expediente,

ACTUACION BAJO EL FRINCIPIO DE LEGALIDAD.- Todos los
pctos procedimentesles v las resoluciones que éstos —
originen, deben formularse de acuerde a lo gue esta—
blece la Lev de la materia.

RAFIDEZ DE T.AS RESOLUCIONES.-~ Tisne que ajustarse a_,
lo establecido Tor el artfculo 17 de la Constitucidn
Pederal, es decir, solucionar de manera expedita las
controversias que lo originen.

Ili. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN LA LEY DE FOMENTO
Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

La actual ley de Propiedad Industrisl diswone en -

sus articulos 179 a 202 todo lo concerniente al rrocedimiento



administretivo. Enuncia las "Reglas Genereles del Procedimien
to" en las cugles incluve todos los requisitos que han de cu-
brir les promociones o solicitudes que se dirijs = 1a Secreta
rfa de Comercio y Fomento Industrial con motivo de la tramlta
cidn de patentes, marcas y demds actos regulsdos por la mis—-—
ma; "Del Procedimiento de Declaracién de Nulidad, Caducidad y
Cancelacidn", cuyo contenido es 1o concerniente al nrocedi--—-
miento administrativo pera obtener Decleraciones Administrati
vas que procedan conforme & dicho ordenamiento. Y, lo referen
te ml "Procedimiento de Reconsiderscién", en donde reslizere-
mos un estudio més detenido sobre este tema, dado que la ley_
es ambigua al respecto.

a) Reglas Generales del Procedimiento.

Respecto & este primer munto, sus medidas regulan -
la figura de la representacidn, notificeciones y plazos. As{,
de los 8 artfculos que integran este apartado (de los artfcu~
los 179 a 186), sus medidas son iguales en esencia a las rea-
lizadas en cnalquier otro procedimiento administrativo o pro-
ceso judicial. For consiguiente, cualquier trdmite realizado_
ante la autoridad debe de ser por escrito, redactado en espaL
fiol (art. 179), firmadas por el interesado, el pago previo de
los derechos correspondientes, entre otros (articules 179 y -
180) .

Una innovacién yue introduce esta ler, es lo concer
niente a la acreditacidén de la vperscnalidad de un mandatario_
de persona moral extranjera, para que en vez de otorger poder
en su domicilio pueda hacerlo en cualquier sitio, atendiendo_
a gue dicha facultad sea conforme a la Legislacidn del lugar
donde se confiere la representacidn, presumiéndose la validez
del poder otorgado (si no existe prueba en contrario) cuando_
en el documento correspondiente se dé fe de la existencie de_
la persona morsl extrenjera y del derecho que tiene el otor--~
gante para conferir el mandato.
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" ART. 181i~ .Cuando las solicitudes v promociones
: . se presenten por conducto de'mandatg
rio, éste deberd screditar su perso-

nalidad mediantes

I1I.~ Poder otorgado conforme a la legisla

: cién aplicable del Lluger donde se -

otorgue o de acuerdo a los tratedos_

internacionales, en caso de que el -

mandante sea persona moral extranje-

ra. Cuando en el poder se dé. fe de -

la existencia legal de la persona mo

ral en cuyo nombre se otorgue el po—

der, asi como del derecho del otor—-

gente para conferirlo, se presumird

la validez del poder salvo prueba en
contrario, " (8)

Fouera de lo anterior, las medidas establecidas den—
tro de este apartado son de aplicaciédn clara y sencilla, no -
variando en esencia respecto al anterior cuerpo legislativo -
marcario.

b) Del Procedimiento de Declaracidn de Nulidad,
Caducidad y Cancelacidn.

Nuestra ley establece diversas hipdtesis pera soli-
citer une declaracidédn administrstiva, Este pedimento debe reu
nir los requisitos que sefalan el articulo 189, es decir:

(8) Diario Oficial de la Pederacidn. Or. Cit. Pde. 24.
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I.~ 'Nombre del solieitente y, en su caso,
de su representante;

I1.-  Domicilio pera oir y recibir notifica
ciones;

III.- Nombre y domicilio de la contraparte_
o de su representante;

IV.~ . El objeto de la solicitud, detalléndo
lo en términos claros y precisos;

V.- ILa descripcidén de los hechos, y
VI.- los fundamentos de derecho.” "  (9)

Este procedimiento podrd iniciarlo la Secretaria de
Comercioc y FPomento Industrial de menera oficiosa, el particu-~
lar afectado o quienes tengan interés jurf{dico y funden su -
pretensién (art. 188), siendo aplicable en la soluciédn de las
mismas lo dispuesto en el Capftulo II del Titulo Sexto de la_
presente Ley, as{ como las demds formalidades relatives a -
ello. También, v en lo que no se oponga, supletoriamente el -
Cédigo Pederal de Procedimientos Civiles.

A esta solicitud de declaracidén administrativa debe
rédn acompafizrla los documentos, constancies y probsnzas que —
acrediten la accidén, fuera de este periodo sélo se admitirdn_
pruebas supervinientes (art. 190), En el caso de que €l goli-
citante no cumpla con estos requisitos, se le requerird una -

"sola vez para que subsane dichas fallas, gozando de un plazo_
de ocho dias para tal efecto; en casoc de no cumplir se dese-—
chard la solicitud.

Admitida la solicitud de declaracién mdministrati--
ve, la Secretaria notificard al tituler afectado dicha situa-

(9) Dierio Oficial de la Pederacién. Op. Cit. Pdg. 24-25,
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cidn, otorgdndosele un plazo de un mes pere que conteste lo —
que a su derecho convenga (art. 193). El escrito en que éste_
formule su contestacidén deberd tener su nombre o el de su re-
presentante, domicilio para oir y recibir notificaciones, les
excepciones y defensas ¥y los fundamentos de derecho (artfeulo

197).

1.~

De acuerdo al contenido de la Ley de Pomento y Pro-
teccidn de 1la Propiedad Industrial v su Reglamento provisio—-
nal (el mismo de la Ley de Invenciones y Marcas mientras se -
expida el nuevo o no se contraponga a la ey vigente) las ac~-
ciones que tienen los particulsres para promover una declara-
cidn administrativa en materia de mercas son:

Accidn de

Accién de
imitacién

Accién de
da.

Accién de

Accidén de

extincién de los registros de marcas.

persecucidén pera imnedir la falsificacidn,
o uso ilegal de wna marca.

nulidad del registro de una marca registra

cancelacidn del registro de una marca.

caducidad de un registro.

Accidn para obtener el nafo ¢ée dafos y perjuicios.

Accidn pesra denuncier algun hecho que pudiers resul-
tar constitntivo de algun delito.

Accidn génerica de competencia desleal, es decir, de
proteccidén por una rarte de los tenedores de dere-——
chos de mercas e invenciosnes, v nor otro lado, Al pg
blico en general.
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Un ejemplo del tipo de accidn mencionado en el pri-
mer punto, es lo dispvesto en el srticulo 152 de la Ley, pues
de -no soliciter la renovacién del registro de una marca en -
los plazos respectivos, éste csducerd de pleno derecho., Refi-
riéndonos al segundo numersl, existe el consenso general de -
que le falsificacién se da con la reproduccién total v plena_
de la marca registreds que emplea un industrial o comerciante
para diztinguir su producto. Se habla tembién de felsifica—~—-
cién parciaml, presenténdose cuando una fraccidn del signo dig
tintivo se copia integrampnte, en tento gque los razgos secun-
darics de la marca falsa se integra de elementos diferentes.

Le imitacién se diferenc{a de la anterior figura en
algunos aspectos v se identifics en otros., Aqui, se pretende_
la obtencidn de les caracteristicas o espectos de une marca -
original sin que una o todas las partes del sgigno imitador -
sean necesariasmente idénticas al verdedero. Asf, el imitador_
pretende gue ambag marca - la imitada v original - sean con
sideradss en su conjunto mor el mihlico consumidor; que pue--
dan confundirse una con otra.

Hay uso ilegal de wa merca registrada, cuando se -
altera, sustituye o suprime total o percislmente a éste v ade
més se venda, ponga en venta o circulacidn productos iguales_
o simileres a los que distingue el signo registrado sin con--
sentimiento del titular. Cebe agreger, gue no existe una dife
renciscién exacta entre felsificacidn y uso ilegel de una mar
ca, ocasionando que en muchos casos arhos conceptos sean uti-
lizados como sinénimos. Un ejemplo de esta Wltima modalidad,_
es cuando alguien emplea envases donde consta una merca regig
trada y las 1llena de un producto igual) o similar al amparado_
por el signo registrsdo sin ninguna autorizacidn.

El caso mds ilustretivo del numersl tres, es cuando
una peraona de buena fe e ininterrnmpidamente usa una marce -
sin registrarla para distingnir sus productos y la cual es -~
posteriormente registrada por un tercero. En este caso la ley
confiere al titular no registrado el derecho de promover le -



rmilidad del registro y solicitarlo s su vez‘en su provecho,>—
previa obtencidn de la nulidaed del registro ya existente (ar—
tfculo 92, fraccién II),

Como dato alusivo del numeral cuatro, existe la cen
celacidn soliciteda por el titular de una marca registrada -
(art. 154).

Un prototipo del mimero cinco, es lo dispuesto en -
loas articulos 155 y 1BB &e la ley gue nos ocupa, es decir, -
que la Secreterfa de Comercio y Pomento Industrial (de manera
oficiosa), un particular o el Ministerio Piblico Pederal po-—
drdn soliciter una Decleracién Administrativa de Caducided de
una marca registrada.

Respecto a la sccién parm obtener el pago de dafiod_
y perjiuicios, la prdctice demuestra que a pessr de estar con-
templada en la Ley de Pomenie y Proteccién de la Proniedsd In
dustrial como gersntia psra una persona afectada, no se eM——
plea y cuando sucede debe realizarse a través de la via ci--—-
vil.

Dentro de la clasificamcidn séptima, la aceién que -
ge invoque por la comisidn de un delito o sencidn mdministra-
tive, se hard sludiendo e la fraccién o supuestc que la ley -
seffala como delito o sanciédn administrative y que el sujeto -
afectsdo considera aplicables. En otras paleabras, el ejerci——

- cio de esta accidn se hard invocendo cualquiers de las frac—-—
ciones que contienen los artfculos 213 y 223.

Por ¥ltimo, la accidn contemplada en el numeral oc—
tavo puede lleverse a cabo si un afectedo considera verse da-
fiado por elguna conducta desleal que contemplan los articulos
213 y 223.

Algunos sutores, refiriéndose a estas acciones las_
dividen en dos clases: las que corresponden a los titulares -
de marcas registradas y las que comreten a guienes no poseen_



un derecho derivado de la ley, lo cual me parece acertado da-
do que la Legislacién Marcaria vigente comprende este tiltimo_
supuesto,

El resultado de todes las acciones mencionedas, se_
plasma en une resolucién que posee las caracteristices de una
gsentencia, ya sea condenado o absrlviendo al afectado., Su im-
portancia radica en la necesidad de proteger los derechos re-
lativos & la propieded industrial, pues de no existir ningun_
procedimiento administrativo psra reclamar la violacidn de -
los mismos, la tutela dispensada a las mercas v demds figuras
que contempla esta propiedad quedaria sélo en el cemmo tedri-
co, originando una grave anarquia.

¢) Del Recurso de Reconsideracidn,

Para efectos de lograr un entendimiento total del -
presente tema, es necesario conocer aquellos medios con los -
que cuenta todo gobernado para refutar un acto de la autori--
dad administrativa que ha sido emitido con error.

La forma para lograr el apego a Derecho de esas re-
soluciones, son los recursos o medios de impngnscidn, El tra-
tadista Cipriano Gémez Lara, seflala que existe diferencia en-
tre los medios de impugnacidn ¥ los recursos, va que "todo re
curso es un medio de impugnacidn, més no todo medio de impug-
nacién es un recursoc." Agrega, que los medios de impugnacién_
son todos aquellos que tienen su régimen procesal auténomo y_
vida fuera del proceso. Por el contrario, los recursos tienen
su origen dentro del proceso mismo, es decir, son medios de -
impugnacién intraprocesales. (10)

(10) Gémez Lara, Cipriano. Op. Cit. Pdg. 137.
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De lo anterior, se colige que los medios de impugne
cién son el género y los recursos son la especie. Asf, los me
dios de impugnacidén integran los instrumentos jurfdlcos conse
gredos por les leves procesales nara corregir, modificer, re-
voesr o enular los actos v las resoluciones judiciales cuando
adolecen de deficiencies, errores, ilegelided o injusticia.

Es pertinente contemplar la clesificacidén de los me
dios de impugnacién gue establece el Diccionario Jurfdico Me-
Xiceno, pues la misma nos proporcionard uns visidn més amplin
de ellos; dicho texto jurfdico los divide de la siguiente ma-
nera:

~

REMEDIOS PROCESALES.- Son los medios que pretenden -
la correccidn de los actos y resoluciones judiciales_
ante el mismo Juez que los ha dictado.

a

Resulte diffcil trazar una delimitacién clars en
tre éstos y algunos recursos procesesles, aunque esta_
misma fuente sefiala como ejemplo de los remedios pro-
cesples: la aclarscidn de sentencia, la revocacidn, -
la excitative de justicia.

1. La aclaracidn de sentencia no tiene regulacién en la_
mayor{a de nuestros Cédigos, sin embrrgo en la précti
ca judicial encuentra plena aplicecidén, constituvendo
un medio por el cual el afectado por una resolucién,_
en un término no espec{fico en le legislacidén nrero ge
nerslmente ée tres dfas, puede seflalar con toda clari
dad la contradiecidn, obscurided o ambiguedad del fa-
110, cuyvo sentido no puede variarse de acuerdo con lo

. establecido en el erticulo 84 cdel C3digo de Procedi--
mientos Civiles.

2

La revoecién, estimada como la impugnacién que la -
perte afectada puede planteer ente el mismo juez o -~
tribunal que dictd le resolucidén procedimentsl, cuan-
do ésta no puede ser combatida a través de un recur--
80, con el propdsito de logrer su modificacidén o sus-
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b)

titucién.

El Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, la_
califica como reposicidn cuando se trata de resolu---
cién proveniente del Tribunal Superior de Justicia -
del Distrito Federal.

' Considersda también dentro de esta cetegor{s y inica-

mente aplicable en materia fiscal federal, tenemos a
la excitativa de justicia regulade por el Cédigo Fis-
cal de la Federacidn, de acuerdo al cual las pertes -
en un proceso que se tramite ante una de las salas re
gionales del Tribunel Piscal de la Pederacién, puede_
presentar la citada excitative ente la sala superior
del propio Tribunal cuando los magistrados inatructo-
res no elaboren 1os proyectos respectivos dentro de -
los plazos sefialados por el propio Cédigo Fiseal. Se_
le puede estimsr como una queja o reclamacidn.

RECURS0S.- Son los instrumentos que se pueden inter-
poner dentro del miamo procedimiento, pero snte un 63
gano judicial superier por violaciones cometidas en -
el procedimiento o en las resoluciones judiciales co-
rrespondientes. La doctrina los divide en: ordinarios,
extraordinarios v excepcionales.

Ordinarios. En estos se encuentra el recurso univer-
aal por excelencia gue es la apelacidn, la cual ticne
lugar cuando una persona agraviada por une resolucidn
judicial formula peticidén al Tribunal de segundo gra-—
do, generalmente colegimdo, el cuel examinard todo el
material del proceso, as{ como las violaciones al pro
cedimiento ¥y de fondo, dando como resultadec de esta -
actividad la confirmacidén, modificecién o revocacién_
de la resolucidn, sustituvéndose al juez de primera -
instancia u ordenando la reposicién del rrocedimiento
cuando existan motivos graves de nulidad.
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c)

Otros recursos ordinarios son la apelacidn exe—-
traordinaria gque segin los doctrinerios es una mezcle
de medios de impugriacién. También tenemos el recurso_
calificedo como la Revisién, mismo que en materia fig
cal lo interponen las autoridades sfectadas por unas -
resolucién de una sala regional, cuando s juicio de -
ellas se afecten los intereses nacionales; si esta im
Pugnacién se resuelve desfavorsblemente a las propias
autoridades por la Sala Superior del Tribunal Fiscal_
de la Pederacidn, éstas pueden acudir ante la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicim, a través de la_
llemada revisién fiscel, que no es sino una segunda -~
apelacidén federal.

También recibe el nombre de revisidn, el recurso
que se interpone contrs las resoluciones de los Jue-—
ces de Distrito en el Juicio de Amparo ante la Supre-
ma Corte de Justiciam o los Tribunales Colegiadoa de -
Circuito, denominacidn que tiene su orfgen en las le-
yes de Amparo del siglo anterior ¥ los Cédigos Peders
les de Procedimientos Civileg de 1897 y 1908.

Existen otros recwrsos ordinarios como son: la -
reclamecidn y la queja. Se puede afirmar que la queja
procede contra resoluciones de trédmite respecto de -
las cuales no se admite el recurso de apelacidn, en -
tento que la reclamacidn se otorga = los afectedos pa
ra impugner las resoluciones pronuncisdas por loas Jjue
ces o megistrados instructores, presidentes de sala o
del tribunal respectivo con motivo de sus facvltedesn_
de admitir o rechazar demandas y recursos o poner -
asuntos en estndo de resolucidn; se interpone ante el
colegio judicisl correspondiente.

RECURSOS EXTRAORDINARIOS.- Son demoninados asf en -
virtud de que sélo pueden interponerse por los moti-—
vos esrecificamente sefialados por lee leyes procesa—--—
les. Y, dnicamente implican e) examen de la legalidad
del procedimiento o de lesg resoluciones judiciales im
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[}

~

pugnadas, es decir, comprende "cuestiones juridices,_
en virtud de que la apreciacién de los hechos, por re
gla general, se conserve en la esfera del tribunal -
que pronuncid el fallo combatido.

El recnrso extraordinario por excelencia es el -
de casacidén, que i bien ha desaperecido de nuestras_

‘' legislaciones Civil y Penal, subsiste en 1la figura -

del Juicio de Garantias contra resoluciones judicia——
les, perticularmente en el de una sola instancia con-—
tra sentencias definitives, donde asyme las caracte-—
risticas esencisles de esa institucidn.

RECURSOS EXCEPCIONALES.- Se interponen contra resolu
ciones Judiciales gue han adquirido la autoridad de -
cosa juzgaeda. En numerosas legislaciones reciben el -
nombre génerico de revisidén, pudiéndose incluir den—-
tro de éstos a la apelacién extreordinaria, siendo -
sin embargo discutible su encusdramiento dentro de es
ta categoria,

El medio de impugnacién que resulta claramente —
ingerto en ella, es el reguladc mor el proceso penal,
tanto en materia local como federal, ¥ que de menera_
impropis habf{a recibido el nombre de indulto necesa—-
rio, denominacién que fue sustitufda por la de recono
cimiento de la inocencia del sentenciado.

Dicho medio puede interponerse cuando alguna per
gona que ha sido condenada cbtiene o aparecen documen
tos piblicos gue invaliden las pruebes que sirvieron_
de. fundamento a la sentencia condenatoria; cuando se_
presentare prueba irrefutable de la existencim de la_
pergona cuya desaparicién hubiera sido atribuida al -
sentenciado; cuando el reo hubiese sido juzgado por -
el mismo hecho a que el fallo se refiere, en otro jui
cio en el cual hubiese recaido sentencia firme.



e) PROCESOS IMPUGNATIVOS.~ Sirven para combetir los ac—
tos 0 resoluciones de une sutoridad s través de un -
proceso auténomo en el cual se inicia una relacidén ju
ridico procesal diversa.

En nuestro ordenamiento procesal podemos sefialer
como teles, al juicio seguido ante los tribunales ad-
ministrativos, particularmente el Tribunal Piscal de_
la Federscidn, Tribunal de lo Contencioso Administra-
tivo del Distrito Federal y otros similares. También_
se incluye al Juicio de Amparo de doble instancia, -
que debe considerarse como un verdadero proceso, ya -
que en ambos supuestos existe una separacidn entre el
procedimiento administrativo o legislativo en el cual
se cred el acto o se dicté la resolucidn a las dispo-
siciones impugnadas, y el proceso judicial a través -
del cual se combaten., {11)

Ahora bien, la anterior clasificacidn a que se ha -
aludido conatituye informacidn previa al tema que nos ocupa,_
es decir, a los recursos administrativos.

El tratadista Gabino Prags, define a éstos como los
medios legales de que dispone el particular afectado en sus -
derechos ¢ intereses por un acto administrativo determineado,_
para obtener en los términos legales de la autoridad adminis-—
trativa, una revisidén del propio acto, a fin de que dicha au-
toridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de encon—-
trar comprobada la ilegalidad o la inoportunided del mig———--
mo. (12)

(11} Diccionario Juridico Mexicano. Op. Cit. Pdg. 2105-2108.
(12) Praga, Gabino. Derecho Administrativo. México. Edito--
rial Porrda. 1962.
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El maestro Sierra Rojas, sefiele que el recurso admi

nistrativo es una defenss legal que tiene el particular afec-
tado para impugnar un acto administrativo ante la propia auto
ridad que lo dietd, el superior jerdrquico u otro érgeno admji
nistretivo para que lo revoqgue, anule o lo reforme una vez -
comprobada 1la ilegalidad o inoportunidad del acto. (13).
* Ta doctrina estd de acuerdo en gue recurrir es acu-
dir ante el Juez u otra autorided con elguna demanda o peti--
cibén rara que rea resulta; y gque recurso es 1ls accidn o efec-
to de recurrir, o mds preciso, la conducta por medio de la -
cual se reclaman las resoluciones dictadas por las autorida--
des, en este caso, administrativas.

Jos elementos caracteristlcoa del recurso adminig-—

trativo sont

a) La existencia de una resolu S
chos;

b) La determinacidén po#‘lailé
quien.deba presentrrae; .

¢) El plazo para ello;

d) Que se interponga por eacritbf

e)Que exista un procedimiento para eu tremxtac16n ¥ que
la autorided ante 1a que se interponga esté obligada_

a resolver.

£) ~Que hava interés juridico, es decir, la intencidn de_
impugnar ¥ prsibilidad de obtener resolveidn favora—-~

(13) Brise®o Sierrs, Andrés, Derecho Adminimtrativo. México.
Ed. Porria. Tomo I1I. Pdg. 557.
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5 Los primeros son dquellos que el particular debe -
agotar previamente & la interposicidén de cualquier otro medio
de defensa. En los segundos, el particular puede optar entre_
hacerlos veler o impugnar el procedimiente, resolucidn o ecto
que le efecte sus intereses, a través de otro medio de defen-
sa.

La regla es gue los recursos administrotivos son -
obligatorios, por lo gue la optativided de los mismos debe eg
tar prevista expresamente en la leyv.

Por otra parte, es necesario hacer la distincidn en
tre recurscs proceseles y procedimentrles. Respecto a los pri
meros, la autoridad gue decide sobre los rismos es siempre un
juzgador. En cambio, los recursos procedimentales se ven re——
sueltos por un funcionsrio de la Administrscidén Piblica.

En el recurso procesal la Administracidén v el parti
cular son sometidos & la potestad o soberania del drgeno juz-
gador; la relacidn es entre lrs partes v el Srgano jurisdic--
cionsl. En los recursos procedimentales no hay partes, dnica-
mente existe el recurrente v la autoridad gue va a resolver -
el recnrso, esto es, se trata de una relacidén directa v l4ine~
la entre el particular y le administrrcién mibliea.

Por otra perte, la Punciédn que se eicrce para deci-
dir sobre un recurso jurisdiccional es vna furcién jurisdic——
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cional; en el émhito administrativo serd una funcidén adminis-
trativa. Y, ls Naturaleza del Acto que decide el recurso pue-
de ser de dos maneras: en el primer ceso serd una sentenciaj_
en el otro, un acto administrativo, "la ley en cada caso, de-
terminard su denominacién, procedencia y procedimiento." (14)

Volviendo nuestra atencidn sobre la legislacién maxr
caris,. 1a autorided administrativa encargeda de la aplicacién
de la ley en estudio, como acto humano, da origen a una serie
de fallas que son en perjuicio de los partienlares, motivo -
por el que se les concede el derecho de oponerse a tales fa--
1los o rescluciones, refiriéndonos a los medios de impugna-—-~
cién o recursos que se establecen en la Ley de Pomento y Pro-
teccidén de la Propiedad Industrial o supletorismente en el C§
digo Pederal de Procedimientos Civiles.

Este ordenamiento idnicamente contempla como recur—-
sos el de Reconsideracién Administretiva y el de Revisién, -
aunque no se refiera expresamente a este Wltimo. EL primero -
de ellos lo establece en su artfculo 200, Capftulo III del T
tulo Sexto, complementando lo sefialado por el precepto 56 de_
la misma ley, cuyos textos dicen:

" ART, 56.- En caso que la Secretaria niegue la
patente, 1lo comunicard por escrito_
al solicitante, expresando los moti
vos y fundamentos legales de su re-
solucidn.

ART. 200.- 8S4lo procede el recurso de reconsi
deracién contra la resolucidén que_

(14) Gordillo, Héctor. Procedimiento y Recursos Adminigtrati-
vos. Buenos Aires. Ed. Plus Ultra. 1964. Pdg. 88.
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niegue una patente, el cual se pre
sentard por eserito ante la propia
Secretaria en un plazo de treinta_
dias, contados a partir de la fe--
cha de notificacidn de la resolu-—- .
cidn respectiva. Al recurso se -
acompafiard la documentacidén que -
acredite su procedencia. " (15)

Es claro que el recurso de Reconsideracién Adminis-
trativa sélo procede en contra de las resoluciones que niegan
el otorgemiento de una patente; en contra de lms demés resolu
ciones que impongan une sancidn o que se deriven de la ley en
estudio, procederd el Recurso de Revisidén.

Respecto a la sustaenciacidn del primero de estos re
cursos, los numerales 200 a 202 del multicitado Ordenamiento,
seflalan los requisitos para su utilizacién, es decir, deberé_
solicitarse por medio de un escrito ante la Secretarfa de Co-
mercio y Fomento Industrial dentro de un término de treinta -
d{as, contados a partir de la notificacidn de la resolucidén -
que causa agravios al particular. Y, exhibir la documentacién
que acredite su procedencia. Analizados los argumentos, la Sg
cretarfa dictard la resolucidén correspondiente, misma que de-
berd ser notificada por escrito al recurrente (art. 201), Si
1la Secretarfa niega el recurso, ademds de comunicarlo por es-
crito al recurrente, debe publicerlo en la gaceta {(art. 202).

Sin duda alguna, el actual cuermpo legislativo sobre
Propiedad Industrial intenta dar mevor agilidez v rapidez al
procedimiento contencioso administrativo, en este caso a la -
interposicién de los recursos, Esto representa una buena in--
tencidn, sin embargo esta polfitica incurre en algunas omisio-
nes; por ejemplo, al ampliar el término para interponer el re

(15) Diario Oficial de la Pedermcidn. Op. Cit. Pdg. 11, 25-26.
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curso en cuestidn de gquince d{ms hdbiles a treinta, no dice -~
8i son naturales o hédbiles; no seffala el tipo de pruebes que_
puedan ofrecerse, dado que la ley prohibe en algunos casos la
pruebe confesional y testimoniel; no habla de términos para -
el desahogo de las mismas, entre otras.

Bata falte de contenido, en mi opinién, debe ser -
subsanada con una mejor redaccién y técnica jurfdice, como po
sefa en marte la ebrogada Ley de Invenciones y Marcas.

El Recurso de Revisgién no es menciongdo expresamen—
te por la Legislacién Marcaria vigente, pero del estudio minu
cioso de la misma, del sndlisis sobre las caracteri{sticas del
recurso edministrativo en general v del estudio comparativo -
entre la obrogada Ley de Invenciones y Marcas y la actuasl Ley
de 1la Materie, podemos efirmer su existencia.

Ia Ley de Fomento y Proteccidn de la Propieded In—-—
dustrial, en su Cap{tulo III de su T{tulo Séptimo " De las In
fracciones y Sanciones Administrativas ", articulo 216, men--
ciona que ™En caso de que la naturaleza de la infraccidn admi
nistretiva no amerite visites de inspeccidn, la Secretaria de-
berd correr traslado al presunto infractor, con los elementos
¥y pruebas que sustenten 1z nresunta infraceién, CONCEDIENDOLE
UN PLAZO DE CINCO DIAS PARA QUE MANIFIESTE IO QUE A SU DERE--
CHO CONVENGA Y PRESENTE LAS PRUEBAS CORRESPONDTENTES." (16)

Con lo sefialado y los elementos tedSricos que hemos_
acumulado, podemos sostener en relacién s este recurso lo si-
guiente:

~— Que la gsrantia que tiene una persona pera inconfor—-

(16) Diario Oficiasl de la Pederaecidn. Op. Cit., Pég. 28..
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marse en contra de una Sancidén Administrativa, segin_
lo establece la propia ley, constituye un medio de im -

pugnacién administrstivo, pues & través del mismo se_
refuta una resolucidn que emite una autoridad adminis
trativa.

~ Que dicho medio de defensa reune las caracter{sticas_
del recurso sdministrativo, es decir, la determina-—-
cién por la ley de la mutoridad ante quien debe pre--
sentarse, lg existencie de un plazo pera su tremita—-
cidn, el procedimiento para su gestidn, la obligacién
de la autorided para resolver, un interés jurfdico, -
entre otros.

- Que a pesar de no estar mencionedo en la lLey de Pomen
to y Proteccidn de la Propiedad Industrial, lo que -~
constituye una greve omisién, este recurso si estd -
contemrledo por la miema.

En consecuencin, el Recuirso de Revisién procederd -
en contra de la imposicién de una sancién administrativa que_
lesione los intereses de un perticuler, pero sdemds podrd ha-
cerse valer contra cualguier otro acto que se derive de la -
aplicacidén de 1la ley y perjudique los intereses de los gober-—
nados.

El fundamento de esta aseveracidn reside en que el_
Recurso de Reconsideracién procede dnicamente contre la nega-
tiva del otorgamiento de une petente, en consecuencia y por -
exclusidn, cualquier otro acto o resolucidn que efecte los in
tereses de un particular, podrd impugnarse a través del Recur
so de Revigidn,

El criterio que tomamos peras denominar de esta mang
ra a dicho medio de impugnacién, ademds de lo y2 indicado, es
que el enterior Cuerpo Legislativo que regim en meteria marca
ria (en su artfculo 231), establecfa que "Lae personas afecta
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des por las sanciones sdministratives impuestas con fundamen-
to en esta ley y demds disposiciones derivedss de ella, po--—-
drén recurrirlas en revisidn por escrito ente la Secreterie -
de Comercio y Pomento Industrial dentro del término de quince
dfas hébiles siguientes a la fecha de notificacidn de la reso
lucidn respectiva. " (17) ’

El silencio que guerde la actual lev de la materia_
respecto a este recurso, demuestrs la falte de claridad vy téc
nica jurfdieca en que ha incurrido dicho ordenamiento sobre al
gunos aspectos, lo cual puede dar motivo a interpretsciones -
errdness que afecte directemente los intereses de particula--
res que se hayvan inmiscnidos en una relecidén Juridico—adminig
trativa marcaria.

Como se observa, nuestro procedimiento administrati
vo marcario adolece de un gran defecto: retne en una sola au-
toridad la csliderd de instructora de procedimientos, de dictg
minadora de resoluciones, de ser parte en algunos casos vcong
tituirse a la vez en tribunal de alzada para intervenir en 1la
resolucidn de los medios de impugnacidn, originendo que el -~
procedimiento administrativo se alargne por afios en perjuicio
de los administredos y terceros involucrados en el mismo.

Ademds, existe el inconveniente de que 1lp Secreta--
ria de Comercio y Pomento Tndustrial, a través de cualquiera_
de sus dependencias, actim como tribunal de primera y segunda
‘ingtafhcia; cnalquier conflicto que se suscite en yuna entided_
federal, sea la mds préxima o la més lejana, tendrdn que ve--
nir los afectados al Distrito Pederal pars ejercer sus dere-—-
choe, como consecuencia de una inoperante centralizacidn de -
poderes.

(17) Legislacién Sobre Propiedad Industrial, Transferencia -
de Tecnologia e Inversiones Extrenjeras. Op. Cit. Pdg. -
79-80.
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En conclusidén, podemos decir que eviste une necesi-
dad urgente de crear un tribunsl administrativo donde se ven-
tilen en forma correcta y ordenads los procedimientos que re-
visten este csrdcter; por ejemplo, como el Tribunal Piscal de
la Federacidn. Aunque, lo més idéneo es gque fuera un verdade-
ro procedimiento judicial seguido ante los Tribunseles Genera-—
les. Asf, el Juez de Distrito en Materia Administrativa seria
el Srgano indicado para conocer la substanciacién de los mis-
mos, pues posee todos los recursos que establece la ley adje-
tiva de la Materia; un PTribunal de Alzada, distinto el que -
emitid el primer fallo, serfa el Tribunal Unitario de Circui-
to y por dltimo, el Juicio de Garantfas snte el Tribunal Cole
giado de Circuito que correspondiera.
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FRIMERA,-

SEGUNDA, -

TERCERA.—

CONCLUSTIONES

El derecho de merces reldne en su estructure carrc-
ter{stices de diversos derechos, tiene peculisridn
des de un derecho de propiedasd, de un derecho de -
monopolio, de un derecho de clientela, de un dere-
cho petrimoniel, de un derecho del trabajo, ete.
Estas peculierrifedes lo hacen ser de un tipo poli—
facético.

la doctrina ha estudiedo los derechos de Propiedad
Artistica y TLiteraria as{ como de la Provnieded In-
dustriel en su conjunto, mor lo que al dicter sus_
conclusiones sobre la naturaleza juridice cel dere
cho marcaerio, lo hace de maneres general sin refe~—
rirse detenidamente & estes Yltima. Por lo mismo, -
eate situmcidn ha cresdo confusidn resnecto a cué-
les caracteristices en esneciel son anlicebles al_
derecho meteria de este trebsio, deiéndolo a inter
pretaciones que tergiversan la verdadera naturale-
za de este institucidn. En consecuencia, es necesa
rio que las futures investigaciones que =ge elabo-—-
ren sobre este tema, dediquen un apartado especiel
a loe signos distintivos de cerdcter mercentil que
integra le propieded industrisl v sefalen los prin
cipios que le son anlicables.

La doctrine no ha jJjustificeéo el uso de 1la denomi-
nacidn "Propieded Industrial". Este omisidén origi-
ng que se recurra 8 las expresiones "Derechos de -

- 175 -



CUARTA.-

Propiedad Industrisl" o "Derechos Industriales™ pa.
ra designer al conjunto de derechos cue tradicio-—
nelmente se engloba bajo el nombre de propiedad in
duatriel. -

Considero que la mejor forms de llamar al de-
recho de los inventores v del gque gozen los titulg
res de signos distintivos, es la que actualmente -
recibent Propiedad Industrial, wero nara gue tel -
denominacidn sea vdlida, debe smealerse dentro de_
los futuros trebsjos sobre la metrria, que el tér-
mino "propieded” estd utilizedo en su sentido mds_
amplio, es decir, como el dominio que se ejerce so
bre una cosa nosefda, sin confundirlo con el con--
cepto de "derecho de propiedad™. Y, que el concep-
to "industriael® alude a toda la gama del trahajo -
humano, nues no puede hablarse de Derechos de Pro-
piedad Industrial, norgue tal designacidn alude a
une institucidn juridies sutdnome:Derecho de Pro--
piedad, la curl tiene una singularided propia ¥ 4i
ferente de los diversos derechos que enmarca la -
propiednad industrial. Tampoco puede llamarseles -
"Derechos Industrimles" porque tal acepcidn, en -
nuestro caso, dejarfa al mergen & las marcas de co
mercio v de servicio, razén gue la hece inconve——-
niente.

Propongo que se modifique el pdrrefo séntimo del -
articulo 28 Constitucionasl y la fraccién XV del -
precepto 89 del mismo ordena~iento, nara mencioner
en ellos los wrivilegios concernientes 21 uso de -
los signos distintivos gque comnrende la proniedad_
indnstrial y as{ dar fundemento constitucional al_
derecho marcario.

Actualmente el pédrrafo séptimo del primero de
los erticulos aludidos menciona:

" Tampoco constituven monopolios los privile-
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gios que por determinedo tiempo se conce--
den a los sutores v artistss vera le pro--
dnceidn de sue obras v los gque nera el uso
exclusivo de sus inventos, se otorguen s -
los inventores y nerfeccionsdores de slgu-
ne mejora. "

Mte eete situscidn, vropongo le siguiente redac--
cidng

" Tempoco constituyen monovolios los privile
gios que nor determinado tiempo se conceda
a los autores v art{stas pers la produc--—-
cién de sus obres, los que vara el uso ex-
clusivo de sus inventos se otorguen s in--
ventores v nerfeccionmdores de elgunm mejo
ra o aquellos que se dispense & los ugua--
rios de los signos distintives que compren
de la vropiedad industrial., "

Le ecturl fraccidn XV del articulo 89 Constitucio-
nal seialas

" Conceder privilegios exclusivos por tiempo
limitado, con arreglo a le lev respectiva,
e los descubridores, inventores o perfec—-
cionadores de mlgin ramo de la industria. "

Considero que un mejor texto nere esta freccidn sc
ria el signientes

" Conceder privilegios exclusivos por tiemno
limitedo, con arreglo 2 la ley respectiva,
a los descubridores, inventores y perfec——
cionadores de algin remo de ls industria,_
o bien, # guienes hegen uso de signos dis-
tintivos pera desarrollar una ectividad in
dustrisl, comercial o de servicios. "
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QUINTA. -~

SEXTA.-

Le Ley de Fomento y Proteccidn de le Propiedad In-
dustrial, edolece de apreciacién jurfdica sobre si
tuaciones de hecho y de derecho que requieren una__

mejor regulacién normativa. Si bien tiene la 1nten
cién de simplificar sus disposiciones relativas al
uso de marces y demds figuras de la Propiedad In—-—
dustriel, lo cierto es que ha omitido o dejado in-
completo diversos aspectos. Asf{, treslada medidos_
aplicables a un caso conereto a otro hecho de ca--
racteristicas diferentes, como sucede con el Acuer
do de Pranquicia, donde sefiala que a érte le son —
aplicables las disposiciones relatives n la licen-
cia de uso de una marca regirtreda. A pesar de la_
sgimilitud entre estas figuras, no son iguales y -
por consiguiente no pueden recibir el mismo trata-
miento., La ley pretende solucioner estas circunsg--
tancies con el apoyo de su reglemento, dzdo que -
cuendo alguna situacidén no es clara o resulta in--
completa, menciona que deberd estarse a lo dispues
to por su reglamento. Esto no es exacto, pues un -
reglamento, nor bien eleborado que esté, rinicemen-
te debe especificar o detamllar la splicacidn de -
una ley v no suplirla o sustituirla en sus funcio-
nes reguladores fundamentalesn. En consecuencia, es
necesario que se corrije la redaccidn de dicho -
cuerpo legislativo en genersl, pora efecto de regu
lar més ampliamente lge instituciones juridicas -
gue contempla v no dejar que dichas situaciones -
las remedie un ordenamiento secundario, es decir,
su reglsmento.

La Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad In-
dustrisl, no denomina con ningin nombre al derecho
que otorga o los gobermados nare combatir las reso
Juciones que dicts 1le autoridsd administrativa a -
causa de una Sencidén Administrativa, va que sdlo -
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SEPTIMA.—

alude al Recurso de Reconsideracidén como el medio_
para: combatir la resolucidén de la sutorided que -
niega el otorgamiento de une petente. For consi-—-
guiente, proponemos que este omisién ses corregida
con la reimplantacidn del Recurso de Revieidn, tal
Y como lo contempleba la Ley de Invenciones y Nar-
eos ‘en su erticulo 231, mismo que a la letra sefla-
laba:

" ART, 231.- Las personess afectadss por las -
sanciones administretives impues-
tas con fundsmento en ests ley ¥
demés disposiciones derivedas de_
ella, podrén recurrirlas en revi-
sidn por escrito ante la Secreta-
ria de Comercio y Pomento Indus——
trial dentro del término de quin-
ce dirs héhiles 2 1la fecha de no-
tificacidn de la resolucidn res-—
pectiva. "

Lz Ley de Pomento y Proteceidn de la Proniedad In-
dustrial, no otorga Recurso a2lguno contra los sg--
tos que se originen a consecuencia del uso de una_
marca y que no encuadran édentro de los supuestos -
que se sefialan como "Infrascciones Administrativas"
o como "Delitos"; verbigrecia: la anulacidn del re
gistro de una merca, la resolucidn que niega el re
gistro de dicho signo, la negative & renovear una -
merca, etc., es decir, tsles supuestos no son recu
rribles. Ante esta situecidn, propongo que teles -
hipétesis sean comprendides, siempre y cugndo sélo
se refieran a la titulacidn, trensmisidn v conser-
vacién de una merca, en el Recurso de Reconsidera-
cién.
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OCTAVA.~

Actualmente le Secreterie de Comercio y Fomento In
dustrial, es le autoridsd edministrativa encaresads
de regolver sohre los Recursos administrrtivos que
se interponen ante la misme con motivo de los su~-
puestos que pera tal efecto sefials la ley, como -
tembién prra resolver sobre cuelquier controversia
que se suscite con motivo de le usurpacidn, suplan
tacidn, felsifieacidn, invasidn, etc. de una mar—-
ca. Esto no es correcto, pues tal situacidn origi-
na que esta autorided =ea Paerte y Juzgedor & la -
vez, 8s{ como una enorme demora pars resolver H0~-
bre dichos procedimientos., Por tel rezdn, nropongo
que la Secretaria de Comercio ¥ FPomento Industriel
Ynicamente conozca y resuelva acerca del otorga———
miento de la titularided de una marce v no de los_
Recursos o demés actos yue se originen con motivo_
del uso de este signo distintivo. Y, cue pera la -
ventilecidn de amhos ceésos sen cremds un Tribunel_
Administrativo Uninstancial que conozca vy resuelv:
de tales actos v recursos, guedsndo como |liima -
instencis el Juicio de Cerentfes; o en su defecto,
ee otorgue # los Juzgados de Dietrito competencia_
para conocer de dichos actos. Estos nuevos tribuna
les administretivos o Juzgedo de Dictrito, deberdn
sugstancier su procedimiento en general de scuerdo_
e las disposiciones del Cédigo Pedersl de Procedi-
mientos Civiles o en su Adefecto creer un nuevo -
Cuerro Legislntivo pera tal fin.
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