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INTRODUCCTION

La escasa proteccién que existe en la industria, comercio y en la-
prestacién de los servicios, asi como también en el piiblico consu-
midor, me motiva a desarrollar este tema, tanto en la produccién,-
compra-venta de un producto o la prestacidn de un servicio que am;
para su calidad, reconocimiento, popularidad o prestigio, mediante
un registro marcario; esta insuficiente proteccidn propicia a la -
plrater{a de las marcas con la finalidad de obtener los mismos be-
neficios como si fuera la auténtica, induclendo a un error ilfcito
al pfiblico consumidor.

conforme va creciendo la poblacidn mundial, la vida se encarece y-
existen mayores posibilidades de falsificacién de marcas, no sdlo-
en nuestro pais sino en todo el mundo.

Este trifico ilf{cito de productos o servicios falsificados causan-
un gran perjuicio a empresarios, asf{ como a los consumidores, hacji
endoles creer que la marca que los identifica es la legitima y por
1o que respecta a los productos de importacibén, muchos de éstos --
ostentan marcas falsificadas o imitadas, lesionéndose con esto la-
econom{a nacional.

Me interesa el tema porgque considero gque no se le ha dado la sufi-
ciente importancia que tiene, ya que frecuentemente se estan falsji
ficando, imitando, alterando, suprimiendo o sustituyendo marcas y-
al mismo tiempo lesionandcse derechos de terceros; sin que se esta
blezca una rigurosa sancidn por dicha actividad iifcita.

La piraterfa no solo copia masivamente un producto o servicio, -
sino que inciusive reproduce su empaque y marcas, de suerte que =

al plblico consumidor se le ofrece como si fuera “"original® que -

en realidad es una copia falsificada Y que obviamente ofrece pre-
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clos muy reducidos. Se trata de premiar la creatividad y ei inte-
lecto humano con objeto de estimular la produccidn ( en cuanto a-
mantener su calidad y legitimidad ) pero cuando surge la pirate -
ria esto queda frustrado. El1 pirata se aprovecha indebidamente y-
sin derecho alguno, de la propiedad e intelecto del productor, -
vendedor o del prestador de un servicio. Lo priva de sus ganancias
y expectativas econémicas y perjudica y lesiona a los inversionis-
tas que apoyan financieramente al productor, todo lo anterior frus
tra y destruye la motivacidn de crear, producir o generar buena ca
lidad en los servicios, y financlar estos desarrollos.

Cuando en la sociedad prevalece el criterio de que la piraterfa -
quede impune o que no existe un serio respeto a los derechos de -
propiedad intelectual, se presenta el fendmeno de la desmotivacién
de la creacldén intelectual.

La piraterf{a destruye el interés y el estimulo creativo, con gra -
ves dafios para la sociedad que se ver4 incursa en un proceso de -
atraso intelectual.

La inseguridad juridica producida por la piraterfa existe en el -
pais, produciré la desconflanza de los extranjeros de traer sus -
tecnologfas a México, impidiendo que tengamos acceso y conocimien-
to de avances. As{ pues, el delito de la piraterfa no debe verse -
como una conducta ilicita gue afecta a un solo individuo, sino co-

mo una actividad que perjudica a la sociedad entera.

El presente trabajo consta de cuatro capitulos cuyo contenido es -

el siguiente:
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En el primero se tratan los conceptos fundamentales relacionados -
con las marcas, con el fin de dar una visibén general de los térmi-

nos mas comunes en este tema.

En el segundo capftulo se hace un recorrido en la historia legisla
tiva mexicana en relacién a la represién del uso indebido de las -
marcas, transcribiéndose las disposiciones que sancionaban esta -
conducta, con la intencidn de darnos cuenta de cual ha sido la evg

lucibn de las mismas.

En el capftulo tercero se hace un estudio de cada una de las - --
infracciones administrativas y delitos en materia de marcas, sefia-

lando los elementos constitutivos de cada uno de ellos.

En el capitulo cuarto se sefialan algunas tesis jurisprudenciales -
administrativas y judiclales relacionadas con el tema de este tra-

bajo.

Es necesario que exista una reglamentaciédn severa y extricta en ma
teria de usurpacién de marcas, por la importancia del tema, as{ -

como por seguridad del propio Estado.



CAPITULO I

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.~ Concepto de Marca.
2.- Funciones de la Marca.
3.- Clasificacién de las Marcas.

4.- El registro como fuente primordial del derecho sobre la

marca.



CAPITULO I

CONCEPTOS FUNDAMENTALES

1.- Concepto de Marca.

Tanto en la doctrina como en la ley y la jurlsprudencia existen --

gran cantidad de definiciones a cerca de 1o que es la marca, la di-

ferencia que radica entre unas y otras es de forma y no de fondo, -

ya que en esencia este es siempre el mismo.

El Dr. David Rangel Medina (1) ha clasificado a las definicliones en

cuatro corrientes, que son las siguientes:

a) La que seffala a la marca un papel de signo indicador del lugar-
de procedencia de la mercancia.

b) La que considera a la marca como un agente individualizador del-
del producto mismo.

¢) La que reune los rasgos distintivos de las dos anteriores y;

d) La que enfoca la esencia de la marca en funcidn de la clientela.

César Seplilveda nos dice que la marca es: " Un signo para distinguir.
Se emplea para sefialar y caracterizar mercancias o productos de 1la
industria, o bien, servicios, diferencilndolos de los otros. Tiene
por objeto la marca proteger las mercaderias y 1os servicios poni-
éndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificé
cidén. Estas destinadas a especializar los productos que se usan o-

los servicios gque se valen de ellas y a indicar y garantizar su --

(1) Rangel Medina, David. Tratado _de Derecho Marcario. México. -

Editorial Libros de México, 1960. pag. 154.



procedencia o las empresas que lo prestan ". (2)

Justo Nava Negrete define a la marca en los siguientes términos: --
“"Es todo signo o medio material que permite a cualquier persona f{-
sica o juridica distinguir los productos que elabora o expende, asfi
como agquellas actividades consistentes en servicios de otros igua -
les o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la cliente

la y después conservarla y aumentarla”". (3)

En nuestra Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial-
establece: "Se entiende por marca a todo signo visible que distin-
ga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en -
el mercado". (Articulo 88).

Desde nuestro punto de vista, la marca es: el signo exterior, gene
ralmente facultativo, original, independiente, l{cito, limitadoc y-
exclusivo, que siendo distintivo de las mercancias o servicios que
elabora, expende o presta una persona fisica o moral, constituye -
una seffal de garantia para el consumidor, una tutela para el em--

presario y un medio de control para el Estado.

{(2) Sepfilveda, César. El Sistema Mexicano de_la Propiedad Industri
1. Editorial Porréia, S.A., México, 1981. pag. 113.

(3) Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Editorial Porrfa,-

S.A. México, 1985. pag. 147.



Para el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Canada y -

Estados Unidos en su art{cule 1708 fraccién I del capitulo XVII

Nos dice que " Para los efectos de este Tratado, una marca es -
cualquier signo o cualquier combinacidén de signos que permita dig
tinguir los bienes o servicios de una persona de 1os de otra, in-
clusive nombres de personas, disefios, letras, ndmeros, colores, -
elementos figurativos o 1a forma de los bienes o 1la de su empaque.
Las marcas incluiran las de servicios y las colectivas y podrén in
cluir las marcas de certificacién. Cada una de las Partes podrd es
tablecer como condicidén para el registro de las marcas que los -

signos sean visibles.



2.~ Punciones de la Marca.

El uso de identificar los objetos o servicios por medio de signos-
es muy antiguo. Las funciones que se le atribuyen a la marca son -
muy variadas dependiendo del autor de que se trate, pero en forma-
general se puede decir que las funciones se atribuyen de acuerdo -

al carfcter esencial que adopte el signo marcario.

La doctrina tradicional sefiala que las funciones de ia marca son -
las siguientes:

a) Funcién de distincién.

b) Funcidn de proteccién.

c) Funcidén de indicacidn de procedencia.

d) Funcién social o de garantia de calidad.

e) Funcién de propaganda.

£) Funcidén como medio de control para el Estado.

Funcidén de distincién.- Pouillet considera esta funcidn cuando a-
firma que: "Es la marca la que da a la mercancia su individuali--
dad; permite reconocerla entre millares de otras andlogas o seme-
jantes. Cuando més estimada es la mercancia, més valor tiene la -
marca. Corresponde pues al legislador, protegerla y reglamentarla

y especialmente castigar la usurpacién". (4)

En nuestra ley dicha funcidén la podemos encontrar en los articu -
los 87,88 y 89, los cuales establecen 1o siguiente: "Los indus---
triales, comerciantes ¢ prestadores de servicios podrdn usar una-

marca en la industria, en el comercio o en los serviclos que pres

{4) E. Pouillet. Citado por Rangel Medina. Op. Cit. pag. 172.



ten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediap

te su registro en la Secretarfa”. (Articulo 87)

“Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos
o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado“.-

(Articulo 88).

El articulo 89 establece lo que puede constituir una marca y en -

su fraceidén I nos dice: "Las'denominaciones y figuras visibles, -

suficientemente distintivas, susceptibles de ldentificar los pro-

ductos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, fren-

te a los de su misma especle o clase".

Funcién de Proteccién.- Consiste en proteger ai titular de 1la mag
ca de sus competidores.

Martin Achard seflala esta funcidn cuando nos dice: "El comprador-
tendri un medio de entrar en relacién con el productor, no por --
que la marca indigque siempre el nombre de este Giltimo, sino por -

que facilita por lo menos sus pesquizas". (5)

EBta proteccién se adguiere mediante el registro marcario para --
que de esta manera se obtenga el beneficio exclusivo que otorga -

este derecho.

Funcién de indicacién de procedencia.- Se utiliza para dar al po-

sible comprador una indicacién sobre la procedencia del producto.

(5) Martf{n Achard. Citado por Rangel Medina. Ob. Cit. pag. 172.
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'El articulo 87 de la Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad-
Industrial garantiza el dereého exclusivo al uso de una marca y -~
la denotacidn de la procedencia.

El articulo 90 fraccidén X y XI de dicha ley prohibe el registro ~
como marca de las denominaciones que indiquen la procedencia de -

de los productos.

Puncibn social.~ Algunos autores tambi&n le llaman funcidn de ga-
rant{a de calidad.

Martin Achard sostiene: "El piblico esta habituado a comprar cieg
tos productos, a recibir mercanc{as de una naturaleza especial, -
de un valor especial. La marca entonces, no sirve para garantizar
el origen mismo del producto, sino su calidad. Subrayamos que es-
ta garantia se basa en el uso y la experiencia, y no sobre la ley
la cual jamés obliga a un productor a mantener la calidad de sus-
productos. Por lo general el piibiico consumidor considera que los
articulos cubjertos por la misma marca, tienen calidad semejante”.
(6)

Sin embargo, en ocaciones un mismo producto o servicio es fabrica
do o prestado por varios fabricantes o comerciantes, al concedér-
seles llicencias de uso por el titular de la marca que los distin-
gue y que por lo regular trae consigo la diversificacidén de cati-
dades. No obstante el consumidor a(in consiente de tal situacién,-
opta por adquirir dichos productos o servicios, porque tiene una-

marca de prestigio y de gran renombre {notoriamente conocida).

(6) Martin Achard. Citado por Rangel Medina. Ob. Cit. pag. 177.
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Funcién de propaganda.- Toda vez que es a través de la marca que -
el piblico consumidor conoce los articulos, este se convirte en -~
cliente de determinada empresa o persona fisica. Dicha funcién es-
respecto de los productos, dependiendo de sus caracteristicas tal-
es como calidad, consistencia, precio, etc.

Diversos autores afirman que la posibilidad de que la marca sea co
nocida esta sujeta a varias condiciones entre las cuales se desta-
can: La originalidad, la presentacién del producto, la impresién -

que produce al publico, etc.

Funcién de control para el estado.- A través de la marca el Estado
puede tener conocimiento del producto amparado, volumen de ventas,
tdcticas monopdlicas, origen del producto, etc. (Articule 28 cona-

titucional).

3.- Clasificacién de las Marcas.

Las marcas se han clasificado en gran variedad de grupos. atendien-
do a sus caracterf{sticas, entre las princlpales podemos destacar -
las sigulentes clasificaciones:

3.1 Deade el punto de vista del sujeto, pueden dividirse en;

* Marca Industrial o de Fabrica.

* Marca Comercial o de Comercio.

+ Marca de Agricultura.

»

Marca de Ganado.

*+ Marca Industrial o de Fabrica.- Consiste en el simbolo, signo o
contrasefia, distintivo usado especialmente por el industrial, por

el productor o por sus concesionarios, distribuidores o licencia-
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tarios, para distinguir los productos salidos de la empresa o crea

dos por el fabricante y para determinar el establecimiento, fabri-

ca o taller que los elabord.

* Marca Comercial o de Comercio.- Consiste en el simbolo, signo o

contrasefia distintivo que emplea el comerciante, prestador de servi
cios, expendedor o vendedor de articulos elaborados, sea cual fuese
su productor, para indicar no el origen de su fabricacién, sino pa

ra sefialar a los consumidores el buen crédito del establecimiento-

comercial que despacha tales mercancias o presta dichos servicios.

*+ Marca de Agricultura.- Es aquella que utiliza el agricultor para
seffalar el origen de los productos del cultivo, por ejemplo: semi-
llas, cereales, etc.

Este tercer grupo es criticable debido a que no es posible que a -
los productos agricolas se les ponga una marca, en todo caso se le

pone marca a la empacadura mas no al producto agricola.

* Marca de Ganado.- Es aguella que utiliza el ganadero para distin
guir el origen de los animales, y los podemos clasificar en:

a) Marca de sangre, que usualmente es la marca que se hace en la -
oreja del animal, mediante uno o varios cortes.

b) Marca de fuego o fierro de herrar, que se estampa en el muslo -
del animal, al rojo blanco.

c) Marca de divisa, que se forma por listones de colores que dis -
tinguen la ganaderia, como la que se coloca en los toros de iidia-

cuando entran al ruedo.
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3.2 Desde el punto de vista de los objetos que se protegen, se -
clasifican en:
* Marcas de productos.

* Marcas de servicios.

Esta clasificacién es la que adopta nuestra Ley de Fomento y Pro-
teccibén de 1a Propledad Industrial en sus articulos 87,88, 113 --
fraccién IV, y 126 fraccién III.

Las marcas de productos se constituyen por los signos que distin-
guen a los articulos o productos de otros de su misma especie o -
clase. Las marcas de servicios, por los signos que distinguen un-
servicio de otros de su misma clase o especie.

Las marcas de servicios en nuestro pais, se reconocen en la ley -
desde 1976, a razbén de la resolucidn de contradiccidn de tesis -
que dicté 1a Suprema Corte de Justicia, y que a contipuacién se-
se transcribe en su parte principal, por la importancia del caso:
“CONVENCION DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRI-
AL, TIENE CATEGORIA DE LEY SUPREMA.- Como el Convenio de Parf{s de
31 de octubre de 1958 fue aprobado por la Camara de Senadores y -
se expidié el Decreto promulgatorio correspondiente (Diario Ofici
al de la Federacién de 31 de diciembre de 1962) debe estimarse -
que de conformidad con el articulo 133 de 1a Constitucifn General
de la Repiliblica tiene categorfa de Ley Suprema de la Unién, por-
lo cual las autoridades competentes estin obligadas a acatarla y-
por lo tanto, a proteger legalmente, mediante su registro, las -

marcas de servicio".
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“MARCAS DE SERVICIO. LA SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ESTA -~
OBLIGADA A REGISTRARLAS. Si México, Subscriptor del Convenio de Pa
ris para la Proteccién de la Propledad Industrial, no estd obliga-
do a proveer el registro de las marcas de serviclo en los términos
del articulo 6°. Seixes de dicho convenio, si 1o estd, en cambio,-
a otorgar proteccidén a tales marcas, para lo cual es requisito in-
dispensable su registro. Consecuentemente, la Secretaria de Indus-
tria y Comercio que es el érgano administrativo competente, si es-
ta obligada a registrar las marcas de serviclo, ya que solamente -
asi se otorga a estas la proteccién que impone el articulo 6°. Sei
xes del convenio invocado".

“MARCAS DE SERVICIO PARA SER PROTEGIDAS DEBEN REGISTRARSE. Para --
ejercer las acciones civiles y penales de que tratan los diversos-
preceptos contenidos en el titulo VIII de la Ley de la Propiedad -
Industrial, tendlentes a proteger una marca, es indispensable que-
dicha marca se encuentre registrada, ya que sin este requisito le-
gal no se esta en posibilidad de hacer valer aquellas acciones, -
por prevencién expresa del articulo 141 de la misma ley, ni se ad-
quiere el derecho de uso exclusivo, nl tampoco el de poder reali -
zar su transmisidén, de todo lo cual se sigue que nuestra legislaci
én marcaria solo protege las marcas registradas".

DENUNCIA DE CONTRADICCION DE TESIS N°. 329/71 Suprema Corte de --
Justicia.- Segunda Sala (Tribunales Colegiados Primero y Segundo -
en Materia Administrativa). Ponente: Ministro Alberto Jiménez Cas-
tro. 5 votos. Secretaria: Lic. Gemma de la Llata V. Resuelto: 15 -

de marzo de 1973.
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3.3 Desde el punto de vista de la nacionalidad del registro:

* Marcas Nacionales.

*

Marcas Internacionales.

*

Marcas Extranjeras.

* Marcas Nacionales.- Son las marcas registradas en México.

* Marcas Extranjeras.- Son aquellas, que, depositadas ya en otro u-
otros paises, se registran en México al amparo de las disposiciones
de 1a Convencidén de 1a Unidén de Paris y de las correspondientes de-
la legislacién naclonai. (7)

* Marcas Internacionales.- Son las que en virtud del Acuerdo de la-
conferencia de Madrid fechada el 14 de abril de 1891 y por haber sji
do depositada en la Oficina Internacional de Berna, quedaron regis-
tradas y protegidas en México y en todas las naciones adheridas a -
dicho convenio, salvo el caso de que las administraciones de dichos
paises hubiesen denegado la proteccién haciendo uso de la facultad-

que les confiere el art. 5°. del Convenio referido. (8)

México, denuncid este convenio, por lo cual, en nuestro pais ya no-
es aplicable el reglstro y proteccién de las marcas internaclonales
es decir, para que sean protegidas en México 1as marcas extranjeras

deben ser registradas conforme al Convenio de Paris.

3.4 Atendiendo a sus componentes:
* Marcas Nominativas.

* Marcas Figurativas.

(7) Rangel Medina, David. Ob. cit. pag. 254.

(8) Rangel Medina, bavid. Ob. cit. pag. 255.
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* Marcas Plésticas.
* Marcas Mixtas.

* Marcas Auditivas.

* Marcas Nominativas, conocidas también como de denominacién, por-
constar de una o varias palabras.

* Marcas Figurativas, emblemiticas o grificas, consiste en disefios
comunmente llamados logotipos o logos.

» Marcas Plésticas, o de volumen, como un envase o caja, por ejem-
plo botellas de refrescos, de medicinas, etc.

* Marcas Mixtas, compuestas por ia combinacidén de dos o mds tipos-
de las marcas antes mencionadas. (La mds comun comln es de denomi-
clén y disefio).

* Marcas Auditivas, son aquellas que se distinguen por un conjunto

de sonidos, generalmente musicales.

3.5 Marcas registradas y no registradas.

Marcas registradas son las que han sido tramitadas ante la Secreta
ria de Comercio y Fomento Industrial, y otorgadas por é&sta. Es de-
cir, existe un t{itulo de propiedad de la marca en cuestibdn, y de -
esta manera se obtfiene el derecho pleno y exclusivo de la explota-

cibén del registro marcario.

las marcas no registradas son aquellas que sin contar con un t{tu-

lo o certificado expedido por la autoridad, se usan cotidianamente
en el comercio y la industria, y generan en favor de su titular di
versos derechos como 10s que contienen en los articulos 92 y 147 -

de la Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial.
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4.- El Registro como fuente primordial del derecho sobre 1a marca.
En nuestro pais, el derecho exclusivo de una marca se obtiene medi
ante su registro ante la Secretarfa de Comercio y Fomento Industri
al debiéndose de cumplir los requisitos que establece la ley de 1la
materia y su reglamento, asi mismo ios articulos 87, 92, 113 de 1la
misma establecen como se obtiene el derecho al uso excluivo de una
marca.

México ha adoptada en relaclén a esta cuestidn el sistema del efec
to atributivo, diferido o mixto., en el cual se hace una combinaci-
6n del derecho nacido por el uso con el derecho que nace con el re
gistro, en este sistema, el derecho que adquiere el titular de un-
registro no se consolida hasta que no transcurra un plazo determi-
nado por la ley, plazo que varia segln las leyes marcarias de los-
distintos paises. Durante ese plazo, cualquier tercero puede legal
mente atacar u oponerse a dicho registro, siempre y cuando demues-
tre fehacientemene mediante pruebas idéneas que ya usaba con ante-
rioridad la marca depositada o registrada y por 1o mismo puede exi
gir 1a nulidad de ésta. (Articulo 93 de la Ley de Fomento y Protec
clén de la Propiedad Industrial).

Hiay algunos principios que sirven de punto de partida para prote-

ger o reprobar el uso de los signos distintivos.

Joaquin Rodriguez y Rodriguez, subraya la existencia de tres prin
cipios directores: El de orden pOblico, que tiene en cuenta la ne
cesidad de que toda empresa se distinga precisamente de las demis
el de 1la préteccién del plblico, que trata de impedir 1a confusién
del mismo sobre la identidad del titular de una empresa o sobre la

calidad de sus productos, y el de la protecciédn del titular, con--
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tra la competencia ilfcita. (9)

4.1 Principio de especialidad de 1la marca.

Junto con el cardcter distintiveo, la novedad, la ilicitud y la ve-
racidad del signo, se requiere la especialidad como una de las con

diciones esenciales de la marca. (10)

Un registro de marca se otorga para distinguir una categorfa, un -
grupo, un conjunto, una clase de productos o mercancias, as{ como-
servicios, nadie pretende que con una marca se impida el uso de la
marca en todas las clases.

La marca es especial, en el sentido de que sdlo se aplica a la ca-

tegoria de productos para los que ha sido creada. (11)

Desde que el interesado elige los productos o servicios para log--
que quiere el registro, debe decir, para que articulos o servicios
golicita que le den la exclusiva. La ley en su reglamento estable-
ce un listado de esos grupos que se llaman clases. E1 25 de noviem
bre de 1989 entrd en vigor la nueva clasificacién de productos y -
servicios del arreglo de Niza que consta de 34 clases de productos
y 8 clases para servicios. Esto es 1o que constituye el principio-

de especialidad de la marca.

La excepcién a este principio lo encontramos en el caso de lag --
marcas notoriamente conocidas, ya que en este supuesto se rompe la

rigidez que se establece por la clasificacidén, en virtud de que -

{(9) Rodriguez y Rodriguez, Joaquin. Curso _de Derecho Mercantil. -
Tomo I. Ed. Porrita, S.A. 3a. ed. México, 1957, pag. 150.

(10) Rangel Medina, David. "La especialidad de la Marca en la Ju-
risprudenclia Mexicana. Revista Mexicana de la Propiedad In -
dustrial y Artistica. Nim. 20 Julio-Diciembre 1972. México.-
pag. 183.
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alin cuando se trata de articulos o servicios agrupados en catego--
rias diferentes a la que originalmente comprenden los productos am
parados expresamente por la marca registrada, 1la proteccién de la-
marca notoria se extiende a aquellos articulos o servicios que ---
corresponden a otra clase del nomenclator. Articulo 6 bis del Con-
venio de Paris y articulo 90 fraccionmes VI, XV, 119,122,123,124, -
151 fracciones II, III, VI de la Ley de Fomento y Proteccidén de la

Propiedad Industrial en vigor.

Resulta claro que la notoriedad se aprecia en el pafis del registro
en nuestro caso, la notoriedad se debe aplicar (inicamente a marcas
registradas en México, sin embargo, las autoridades en un exceso -
de acto proteccionista de marcas transnaclonales, hacen extensiva-
la notorledad de una marca de un pais extranjero, a la Repiiblica -
Mexicana, aun cuando aqu{ ni siquiera se encuentre registrada, im-
pidiendo que terceros obtengan un registro igual o parecido a di -
cha marca extranjera, o anulando, incluso de oficio algln registro
que hubiese sido concedido con antelacién.

Nos preguntamos entonces ¢ Para qué sirven los artficulos 95, 117,

y 118 de 1a Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industri-

a1 ?

4.2 Principio de territorialidad de la Marca.
La marca registrada tiene un 4mbito de proteccidn circunserito -

limitado al pais en donde se otorga dicho registro. Tiene vigen -

{11) E. Poulllet. Traité des Marques de Fabrique et de la Con ---
currence Deloyale. 6a. ed. Paris, 1912. pag. 27. Citado por-

Rangel Medina. Ob. cit. pag. 315.
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cla solo en el territorio del pais gque haya expedido el registro.

Sin embargo, los palses firmantes del Convenio de Paris para la --
Proteccidén de la Propiedad Industrial, han facilitado la extraterri
torialidad de 1a marca, dando una proteccién de sels meses para que
se pueda registrar en otro pais y se respete la fecha legal del pa-
{s de origen.

Alln mAs, en una interpretacién "Sui generis" ias autoridades de nu-
estro pais impiden el registro de marcas que el examinador conside-
ra a su criterio como extranjeras, aun cuando nunca se hayan comer-
cializado en México, ni hayan sido presentadas a registro, porque a
su julclo se trata de marcas piratas, lo cual constituye un exceso-
de celo para proteger marcas extranjeras.

Esto da a las marcas registradas en el extranjero, una proteccién -
gratuita de nuestro gobierno, sin necesidad de que sean registradas
aqui, es decir, se les concede de hecho extraterritorialidad aunque

no sean notorias.

4.3 Duracién del Registro.

La actual Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial -
hace alusidén a lo siguiente: "El registro de marca tendri una vi -
gencia de diez afics contados a partir de la fecha de presentacién-
de 1a solicitud y podri renovarse por peridédos de la misma duraci-

én". (Artficulo 95)

Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los -
plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defec-
to, dentro de los sels meses siguientes de haberlo hecho en otros-

paises, podrd reconocerse como fecha de prioridad la de presenta -
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cién de la solicitud en gque lo fue primero. (Art{culo 117).

“Para reconocer la prioridad a que se refiere el articulo anterior
se deberin satisfacer los siguientes requisitos:

I.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga
constar el pais de origen y la fecha de presentacién de la solici-
tud en ese pais;

II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a
productos o servicios adicionales de los contemplados en la presen
tada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad serd reconocida -
8610 a los presentados en el pafs de origen;

III.- Que de los tres meses siguientes a la presentacién de 1ia so-
licitud se cumplan los requisitos que seiialan los Tratudos Interna

cionales, esta Ley y su reglamento, y

IV.- Que exista reciprocidad en el paf{s de origen". (Articulc 118)

La renovacién del registro de una marca deberd solicitarse por el-
titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su -
vigencia. Sin embargo, la secretarfa dard trimite a aquellas soli-
citudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posterio
res a la terminacién de la vigencia del registro. Vencido este pla
zo sin que se presente la solicitud de renovacién, el registro ca-

ducari. (Art. 133)

La renovacién del registro de una marca sdlo procederd si el inte-
resado cubre los derechos correspondientes y manifiesta, por escri
to y bajo protesta de decir verdad, su uso en los productos o ser-
vicios a que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un -
plazo igual o mayor al contemplado en el articulo 130 de esta Ley.

{Art. 134)
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Si una misma marca se encuentra registrada para proteger dos o mis
clases de productos o servicios bastarid que proceda la renovacidn-
en alguna de dichas clases para que ocurra en todes los registros,

previo el pago de derechos correspondientea. (Art. 135).

4.4 lugar que ocupa la marca en el 3mbito de la Propledad Industri
al.
La propledad intelectual, derecho intelectual o propiedad inmate--
rial, se refiere a las creaciones de la inteligencia, las que sue-
len separarse en dos grandes grupos:
Derechos de Autor
Propiedad Intelectual

Propiedad Industrial

Un primer grupo de componentes de la propiedad industrial lo cons-
tituyen las creaciones industriales nuevas, que se protegen por ~~
instrumentos que varian de un pafs a otro en formalidades y en sus

respectivas denominaciones, pero que por lo comin son:

* patentes de Invencidn

* Patentes de Mejoras.

* Regigtro de modelo o modelo de utilidad
* Certificados de Invencién.

* Diseffos Industriales.

Un segundo grupo es e} de los signos distintivos gue con variaates

de un pais a otro se conocen como:

* Marca
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* Nombre Comercial
* Denominaciones de Origen
* Avisos o Anuncios Comerciales, conocidos también como --

sloogans.

En tercer lugar se incluye la represién a la competencia desleal -

en el Ambito de la propiedad industrial.

El cuarte lugar el know-how o saber como, que es el traspaso de -

tecnologia.

En este orden de ideas encontramos que la marca se ubica dentro del
derecho intelectual, propiedad intelectual o propiedad inmaterial,-
dentro de la propiedad industrial y a su vez forma parte de los sig

nos distintivos.

4,5 valor Juridico.

La marca en nuestros tiempos ocupa un lugar muy importante en el cg
mercio, debido a que dfa con dia hemos crecido demogrificamente y -
esto ha dado motivo a que surjan mas comerciantes, productores y -
por supuesto el pGblico consumidor también aumenta.

Al existir la posibilidad de que legalmente se de una proteccidn al
tenedor de una marca, en cierta forma se evita la falsificacién, -
usurpaclén de marcas entre otras cosas y el titular del registro -
marcario sabe que cuenta con vias legales para que se le proteja y-
se le respete su marca, ya que en ocaciones esta marca, a través de
afios de esfuerzo, publicidad, calidad, prestigio, inversién, sacri-
ficios, etc., ha logrado que se conozca la marca gque ampara el pro-

ducto o servicio y el piiblico 1o desee.
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De lo anterior, podemos concluir que el valor juridico de la marca
consiste precisamente en que la ley protege al registro marcario y
de que existen medios legales de proteccidn para el titular del -
mismo, reprimiendo la competencia desleal.

La Ley protege a través del titulo del registro de marca expedido-
por 1a Direcciédn General de Desarrollo Tecnolégico de la Secreta -
ria de Comercio y Fomento Industrial y en base a esto es cuando po
demos proceder a ejercitar diversas acciones en contra de quienes-

se aprovechen del buen nombre de un tercero.
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LA REPRESION DEL USO INDEBIDO DE LAS MARCAS EN LA HISTORIA
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4.~ Legislaciones en el siglo XX.
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CAPITULO I1I

LA REPRESION DEL USQO INDEBIDO DE LAS MARCAS

EN LA HISTORIA LEGISLATIVA MEXICANA.

1.~ Legislacibn de 1a Epoca Colonial.

En la Epoca Colonial encontramos antecedentes en el Comercio de 1ia
Nueva Espafia en los siglos XVI a XVIII, en el que la falgificacién
de la marca se castigaba con terribles sanclones penales y pecunia
rias. Al respecto Maillard Marafy dice que: “"Los edictos de repre-
sién se sucedieron en provecho de tal cual o corporacién; penas -
draconianas eran promulgadas, pero ni la horca nt la verguenza pl-
blica intimidaron a persona alguna; pues eran de desproporcidn ma-

nifiesta con el delito, no siendo aplicadas". {12)

En las grdenanzas de 1653, en 1los capitulos 7° y 8° Se expresa: -
“... Que el que contramarcare o falseare la marca de otro, incurra
en las penas por derecho establecidas, contra los gque tal hacen, -
para que se ejecute en sus personas y bienes".

En las diversas leyes de la Recopilacibén se hace mencié4n a varias-
disposiciones sobre marcas que se encuentran en la Curia Filipica-
en el 1idro I, Comercio terrestre, capitulo VII, y en la ley 2, -

t{tulo 7, partida 5; que sefialan que: "No se podf{a usar de ajena-

(12) Maillard de Marafy. "Le Cie. Grand Dictionnaire International
de l1a Propiete Industrielle: (au pont de vue de Nom Commerci-
al, Paris, 1892, Tome Premier pag. 408. Citado por Nava Negre
te, Justo. Derecho de las marcas. Ed. Porrlia, S.A. México, -
1985. pag. 27.
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marca cuando de ello resultaba interés a aquel cuya era o podfa ser
defraudado en ella, como si fuese art{fice experto y aprobado o fi-
dedigno mercader, que la tenia peculiar y no el que queria usar de-
ella, para que compraren de €1, creyendo que la cosa era del otro.-
El que usaba de marca o nombre falsamente incurr{a en la pena de --
los falsarios, hablendo de elio fraude o malicia, la cual pena era-
arbitraria segfin las circunstancias del caso; el juez, podia de ofi

cio prohibir que usase de 1a marca de otro para evitar la confusién.

El capitulo VII, de dichas leyes de la Recopilacidén denominado MAR-
CAS, en su parte conducente establecla:

“Para evitar confusién, si se puede prohibir que uno use la marca -
de otro."

“Pena del que de la marca usa falsamente, y la quita."

“De que se sigue, gue no puede uno usar de agena marca, haciendo en
eso injuria a aquél cuya es, como usando de ella ignominiosamente,-
por ser en dolo, y fraude suyo, como por esto no se puede hacer del
ageno nombre, arma, e insignia de familia principal, y noble, como-
se prueba en el Derecho; y citando otros, lo dicen Paulo, Parisio,-
y Matienzo".

"glguese asimismo, que el Mercader filido, y quebrado por su culpa,
no puede usar de la marca de otro Mercader de buen crédito y fama,-
pues por ella se demvestra la fe, y calidad de la persona, y por -
que usando de ella, con facilidad, puede hacer fraude. Y asl se le-
puede por el Juez prohibir que no lo haga, segin Perdo de Ubaldo, y
Straca”.

"También se sigue de lo dicho, que no se puede usar de ajena marca,

quando de ello resultare interes a aquel cuya es, o puede ser defra

udado en ella, como si fuese Artffice experto, y aprobado, o fide--
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digno Mercader, que l1la tiene peculiar, y no el que quiere usar de-
ella, para que compren de el creyendo que la cosa es del otro, y -
lo puede prohibir, y castigar el‘Juez. Y lo mismo siendo interes -
de la repfiblica, como (Alegando otros} lo dicen Alberico, Pedro y-
Matienzo, y se confirma por una Ley recopilada, en que se manda, -
que en los pafios se eche la marca del Pueblo de donde se hicieron-
y del Maestro que los hiciere, y no de otros Pueblos, ni personas,
so las penas en ella contenidas. y 1o mismo dispone otra Ley de la
Recopilacidn, en quanto a la marca, o nombre del Maestro de hacer-

pafios, que se ponen en ellos".

Mas se sigue de lo dicho, que ninguno pueda usar de la marca, sefial
o insignia por piblica autoridad constituida, para demostrar, o sig
nificar la calidad, o estado de la cosa, u oficio de alguno, sino -
es el a quien fuere conocido por la misma piblica autoridad, segln-
Baldo, poniendo poniendo los exemplos de ello, en las obras, o mong
das pQblicas, o instrumentos de Escribanos, o la vara; o insignia -
de Justicia del Juez, conforme un texto, u de los Milites o Solda -
dos, segin otro texto, u del Habito de los Religiosos, Clérigos, y-
Obispos, como se prueba en un texto, segin Baldo. Ni es lf{cito a -
las personas privadas sub titulo, y nombre diverso, subtraher, las-
cosas necesarias a la piblica utilidad so pena de perderlas, segfn-

un texto, y Bértulo, y en todo Straca".

"Y para evitar la confucién, que puede suceder en el conocimiento -
de la cosa marcada, para uno con la marca del otro. y disensiones,-
y escAndalo, puede el Juez de oficio prohibirle, porque uno no pue-
de usar de la marca de otro, como lo dicen Birtulo, Avendafio,. Aceve

do, y Straca".
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"Los Mercaderes son obligados a tener los pafios, sedas, y brocados,
sellados con los sellos, marcas, y seflales verdaderas, y conocidas-
de los lugares donde son, sin poderlos quitar, ni mudar hasta ser -
vendida toda la pieza, so pena de incurrir en pena de falsarlos, -~

as{ lo dice una Ley de la Recopillacidn”.

El que usa de marca, o nombre falsamente, lncurre en pena de falso,
segiin Derecho Civil, y Real, que asi lo dispone, habiendo malicia,-
y fraude en ello: la qual pena es arbitraria, seglin la calldad dei-
caso que ocurriere, conforme una Ley de Partida, y su glosa Grego -

riana. Y lo mismo el que quita la marca de otro".

Ademids de las anteriores disposiciones, el Reglamento y Aranceles -
Reales para el Comercio Libre de Espafia e Indias, del 12 de octubre
de 1778, en su articulo 30 preveifa que las mercaderias embarcadas -
para Indlas deberian ir provistas de sus regpectivas y legfitimas -
marcas, estableciendo que: "Siempre que resultare comprobada la fal
sedad de las marcas y despachos, se castigarin a los autores y cdm-
plices de ese grave delito con las penas que van prefinidas en el -~
citado articulo die; y ocho de este reglamento...". Las penas esta-
blecidas en el articulo diez y ocho eran el decomiso de 1la mercade-
ria, cinco afios de presidio en uno de los de Africa y la de quedar-

privado, para siempre, de hacer el comercio en Indias. (13)

(13) Pedro C. Brever Moreno. Tratado de Marcas de Fabrica y de Co-
mercio. 2a. ed. Ed. Robis. Buenos Aires, 1946. pag. 13, Cita-

do por Rangel Medina. Ob. Cit. pag. 11.
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2.~ Legislacidn de la Epoca Independiente.

En esta época encontramos varios ordenamientos legales, entre ellos
podemos citar los siguientes:

* Cbdigo de Comercio de México del 16 de mayo de 1854.- Este Cbdigo
no hace mencidén alguna a la represién del uso indebido de las mar -
cas.

* Cbdigo civil de 1870.

contenf{a muy detalladas reglas para declarar la falsificacién, asi-
como las penas por la comisién de la misma, y un capfitulo final de-
disposiciones generales referentes al procedimiento administrativo-
a seguir ante el Ministerio de Instruccién Piblica para poder adqui

rir la propiedad de toda obra.

* Cbdigo Penal para el Distrito Federal y Territorio de Baja Cali -~
fornia sobre delitos contra la Federacidn, expedido el 7 de diciem-
bre de 1871.

En su capitulo II titulado “Falsificacidn de sellos, cufios o troque
les, punzones, marcas, pesas y medidas", se encuentran las disposi-
ciones que regularon la falsificacibén de marcas y son los siguien -

tes articulos:

Art. 700 “Se castigari con un aflo de prisidén y multa de 50 a 300 pe
508 para el gque falsifique el sello, marca contrasefia, que alguna ~
autoridad use para identificar cualquier objeto o para asegurar el-

pago de algfin impuesto".

Art. 701 "Se castigard con arrestoc mayor y multa de segunda clase,-
la falsificacidén del selloc de un particular, o de un sello, marca,-
astampilla o contrasefila de una casa de comercio o de un establecimi

ento privado de banco o industria.
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La misma pena se impondri al que haga uso de dichos sellos, marcas,
contrasefias o estampillas falsos Y al que emplee los verdaderos en-

objetos falsificados para hacerlos pasar como legitimos®.

En 1os términos del articulo 124 del cddigo Penal del 1871 el arres
to mayor durard de uno a once meses; y cuando por la acumulacién de
dos penas exceda de este tiempo se convertiré en prisién; y confor-
me al articulo 112 de dicho Cédigo se considerarid multa de segunda-

clase la sancidn pecuniaria de diez y seis pesos a mil.

Art. 702 “Se castigard con la mitad de las penas que seflalan los -
articulos que preceden de este capitulo, al que procurdndose los -
verdaderos sellos, punzones, marcas hacen uso indebido en perjuicio

del Estado, de una autoridad o de un particular".

Art. 708 "Se castigarid con tres meses de arresto al que ponga en un
efecto de industria el nombre o la razén comercial de un fabricante
diverso del que lo fabricé.

Esa misma pena, se impondrd a todo comisionista o expendedor de los

efectos susodichos, que a sabiendas los ponga en venta".

* cbdigo de Comercio de 1884, publicado el 20 de abril del mismo -
afio.
En el titulo cuarto de dicho Cédigo, en el articulo 1441, se esta -

blecen 1os casos en los cuales existe usurpacidén de marcas:

1.- Cuando se usa una marca enteramente igual a otra;
2.- Cuando resulta gran analogia, porque las palabras mas importan-
tes de una marca se repiten en otra, aunque esta anuncie un pro

pletario diferente;

3.~ Cuando la nueva marca se redacta de manera que pueda confundir-
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se con la otra;
4.- Cuando las diferencias sean puramente gramaticales, y
5.~ Cuando consistiendo la marca en dibujos o pinturas, sean estos

tan parecidos que produzcan confucién.

La falsificacién de marcas produce 1a accidn de dafios y perjuicios
(Art. 1423) y con el rubro de "Términos para reclamar la propiedad
mercantil® fija el de un afic contado desde el dia en que se sepa -
la usurpacidén para la accién civil (Art. 1442) y el de dos meses -

para entablar la accién penal. (Art. 1444).

* Ley del 11 de diciembre de 1885.
No hay disposicién expresa sobre la represién al uso Iindebido de -

las marcas.

* cédigo de Comercio de 1889, expedido el 15 de septiembre del mis
mo afio.
Este Cédigo no hace mencién alguna sobre la represidén del uso inde

bldo de las marcas.

3.- Ley de Marcas de Fébrica.

De 28 de noviembre de 1889, que entrd en vigor el lo. de enero de-
1890, expedida por Don Porfirio Diaz, Presidente Constitucional de
ios Estados Unidos Mexicanos, a través de la entonces Secretaria -
de Fomento, Colonizacién, Industria y Comercio de 1a Repiliblica Me-

xicana.

Art. 16.- Hay falsificacién de marca de fadbrieca:
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I. cuando se usen marcas de fébrica que sean una reproduccidén exag
ta Y completa de otra cuya propiedad este ya reservada.

II. Cuando la imitacién sea de tal naturaleza que, presentando una
identidad casi absoluta en el conjunto, aunque no en ciertos deta-
lles, sea suceptible 1a marca de confundirse con otra legalmente -

depositada.

Art. 17.- Seran considerados como culpables del delito de falsifi-
cacidn, cualquiera que sea el lugar en que se haya cometido, los -
que hubieren falsificado una marca o hecho uso de una falsificada,
siempre que se aplique a objetos de 1la misma naturaleza industrial
0 mercantil.

Art. 18.- Los delitoé de falsificacién de marca de fabrica quedan-
sujetos a las penas que seflala el Céddigo respectivo, produciendo -

ademis la accidn de dafios y perjuicios.

De acuerdo con lo estipulado en la Ley de Marcas de Fibrica de 28-
de noviembre de 1889, hay falsificacién cuande un tercero utiliza-
una marca idéntica, ya reservada, para amparar o distingulr obje -
tos de la misma naturaleza industrial o mercantil; asi como tambi-
én se tipifica el delito, cuando se haga uso de una marca que sea-
semejante en grado de producir confusién, a una ya registrada, lo-
cual ocasiona que se le impongan las penas a que se refiere la pre

sente ley, produciendo ademds la accién de dafios y perjuicios.

4.- Legislaciones en el siglo XX.
* Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de Nombres Comerciales

y de Avisos Comerciales.
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De 25 de agosto de 1903, que entrd en vigor el 1° de octubre del -
mismo afilo, expedida por Don Porfirio DPiaz Presidente Constitucle -
nal de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la entonces Secre
tarfa de Estado y del Despacho de Fomento, Colonizacién e Indus --

tria.

CAPITULO II
PENAS

Art. 1B.- Se castigard con uno a dos afios de prisidén y multa de -
clen a dos mil pesos, o una u otra pena a juicio del juez, al que-
ponda a los efectos que fabrique o expenda, una marca ya reglstra-
da legalmente a favor de otra persona con el fin de amparar articu
los similares.

se castigard con la misma pena al que de igual modo que previene -
el pairrafo anterior ponga a sus efectos una marca que sea imitaci-
6n de la legalmente registrada, de tal modo que a primera vista se
confunda con la legal y que solo por medio de un exémen detenido -
pueda distinguirse una de otra.

Igual pena se impondrd al que ponga en sus efectos una marca. que-
aunque legalmente registrada, se haga aparecer como si fuera otra,

por cualquiera adicién, substraccién o alteracién.

Art. 19.- Se castigari con arresto menor y multa de segunda clase,
o una u otra pena a julclo del juez, al que sin ser autor de los -
hechos que enumera el articulo anterior, dolosamente venda, ponga-
en venta o circulacién efectos marcados de la manera que expresa -

el mismo articulo.

Art. 20.- E1 que sin cometer ninguno de los delitos que sefialan -
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los dos articulos anteriores, hiclere uso de una marca en ia bien-
sea por un simple aspecto o bien por las leyendas o indicaclones -
que la acompafien, pueda inducir al plblico en error sobre la proce
dencia de los efectos en gque se haya fijado dicha marca, incurriré
en la pena de uno a dos afios de prisidén y multa de clen a dos mil-

pesos, o una u otra a juiclo del juez.

Art. 21.- El que dolosamente venda, ponga en venta o circulacién -
efectos sefialados con una marca que tenga 1os viclos que indica el
articulo anterior, seri castigado con arresto menor y multa de se-
gunda clase, o una u otra pena a juicio del juez.

Art. 22.- Cuando en el caso previsto en los dos articulos anterio-
res, la marca se hubliera registrado en la Oficina de Patentes, tal

circunstancia se considerari como agravante de cuarta clase.

Art. 23.- El que en sus efectos ponga o fije marcas, marbetes o e-
tiquetas, etc., en las que se hagan indicaciones falsas, ya sea -
de manera expresa o insidiosa, sobre la naturaleza y constituecién-
de los objetos que amparen, serd castigado con uno a dos afios de -
prisién y multa de segunda clase, o una u otra pena a juicio del -
juez; y al que con dolo, simplemente venda, ponga en venta o circu
lacibén efectos as{ marcados, incurrird en la pena de arresto menor

y multa de segunda clase.

Art. 24.- El que, teniendo una marca legalmente registrada no le -
ponga la leyenda que previene la fraccibén III del art. 9°, o no ha
ga en su caso la anotaclén a que se refiere la parte final del art.
14, incurrird en la pena de arresto menor y multa de segunda clase,

© una u otra a juicio del juez, y a aquel que ponga indicaciones -

falsas, se le impondrd la misma pena que seflala el art. 20 y se en
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contrarid también en el caso previsto en el art. 22.

Art. 25.~ Al que ponga en una marca la indicacién de estar regis -
trada en la Oficina de Patentes y Marcas, sin que lo este, incurri
réd en la pena de arresto menor y multa de segunda clase, O una u o
tra a juibio del juez.

Art. 26.- En caso de reincidencia se aplicari por la primera vez -
una mitad mids de las penas prescritas. y por cada nuevo caso de re
incidencia se ir& agravando la pena con una mitad mas.

Es reincidente todo aquel que ha cometido el nuevo delito que se -
le acusa, antes de que hayan transcurrido cinco afios de la senten-
cla ejecutoriada, que lo haya declarado culpable por cualquiera de
los delitos de que habla esta ley, y aunque el anterior delito se-
haya referido a otra marca distinta de aquella a que se contraiga~-

el nuevo delito.

Art. 27.- Los impresores, litbégrafos, etc., que fabriquen marcas -
falsificadas a las que se les de un uso indebido, y todo aguel que
ilas venda o ponga en circulacién, tendrén el caracter de coautores,
cbmplices, etc. que les corresponda, segiin su respectiva responsabi
lidad calificada de acuerdo con los principios y preceptos estable-

cidos por ei Cédigo Penal del Distrito Federal.

Art. 28.- La accidn para perseguir cualquiera de los delitos que --
enumeran los articulos anteriores corresponde al Ministerlo Péblice
y a toda persona que se considere pekjudicada, y una vez iniciado -

el proceso se continuarid de oficio de todos modos.

Art. 29.- En el caso de los arts. 18, 19 y 27, el duefio de la marca

legalmente registrada, tendrd ademis, derecho de exigir al autor -
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del delito dafios y perjuicios.

Podri también hacer qgue se le adjudiquen todos los productos que se
encuentren revestidos con la marca ilegal, ya esten en su poder de~
la persona que se designe como autora del delito, ya en poder de -
cualquier otro comerciante, comisionista o consignatario; pero serd
requisito indispensable para que se pueda ejercitar ese derecho, -
que el duefio de la marca no haya omitido poner en ella ninguna de -
las leyendas que exige el art. 9.

El duefio de 1a marca tendrd derecho igualmente a que se le entreguen
todas las marcas instrumentos del delito que se encuentren en poder
del autor de dicho delito o de sus cémplices y en su caso, que se -
le entreguen también los utensilios o aparatos especlalmente dedica

dos a la fabricacién de las expresadas marcas.

Art. 30.- Ademéds de 1o dicho en el articulo anterior, el duefio de -

la marca podrd pedir al juez, ya sea antes de entablar su demanda -

respectiva, o durante el juicio, el aseguramiento de 1o0s objetos a-

que se refieren el segundo y tercer pérrafo del mismo artfculo, y -

nombrar bajo su responsabilidad un depositario de ellos; pero serén
requisitos indispensables para llevar a efecto dicho aseguramiento:

I. Que se presente el certificado de 1la Oficina de Patentes y Marcas

que acredite que la marca de que se trata ha sido debidamente re-
glstrada;

I1I. La comprobacién por medio del titulo correspondiente debidamente
registrado en la misma Oficina, de que el autor es el duefio ac -
tual de la marca;

III. La comprobacién por cualquier medio legal, del cuerpo del deli-

to;

1V. Que se de una caucién suficiente a juicio del juez.
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Art. 31.- Las diligencias de que habla el artfculo anterior se -
practicarén sin audiencia de la parte contra quien se pidan y bajo
la exclusiva responsabilidad del que la solicita:; ei cual quedard-
obligado al pago de los dafios y perjucios que por tal motivo se o-
cacionen al demandado; ya sea que no entable la acclén penal o ci-
vil correspondiente dentro de los quince dias siguientes a 1a fe -
cha en que se llevé a cabo el aseguramiento, o porque fuere absuel

to el demandado o se sobresea el proceso.

Art. 32.- E1 juez que conozca de los delitos de que hablan los ar-
tfculos anteriores, decidir& también sobre la nulldad, caducidad y
propiedad de la marca, cuando estas se opongan como defensa en con
tra de la acclén penal correspondiente, y la sentencia respectiva-

se hard saber a la Oficina de Patentes y Marcas.

Art. 33.- En el caso de la comisidén de cualesquiera de los delitos
de que hablan los articulos anteriores, en los gue no se formuldé -
la querella respectiva el duefio de l1a marca legalmente registrada-
que resulte indebidamente usada o falsificada, el autor del o los-
delitos, perderd a favor del Erario Federal o el del Estado que co
rresponda, los objetos que hublieren sido sefialados con la marca de
fectuosa o ilegal y se destruirén en su caso las marcas y utensl -

lios a que se refiere el pirrafo final del art. 29.

Art. 34.- Cuando se cometa un delito o una falta de que no se ha ~
ble en esta ley, y cuya pena este sefialada en el Cédigo Penal del-
Distrito Federal as{ como en todo lo relativo a las reglas genera-
les sobre delitos y faltas, grados de delito intencional, acumula-
cién, ampliacién de penas, responsabilidad criminal y eivil, siem-

pre que en la presente ley no haya algun precepto especial sobre -
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tales asuntos, deberdn observarse las reglas del expresado Cdédigo-
Penal, cuyos preceptos se declaran obligatorios en toda la Repliblj
ca, tratandose de marcas, en todo lo que no este modificado por 1la

presente ley.

Art. 35.- Son competentes los Tribunales de la Federacién para co-
nocer de las controversias que se susciten con motivo de la presen
te ley en los siguientes casos:

I. Cuando se trate de la validez o nulidad del registro de una -
marca o se sostenga que la Oficina de Patentes y Marcas no tuvo fa
cultades para registrarla o que la registro sin los requisitos le-
gales.

II. Cuando se anuncien como registradas marcas que no 1o esten.
III. En cualquier otro caso en que la Federacibén fuere parte o se-
afecten los intereses federales; y

IV. Cuahdo se trate de actos de la Oficina de Patentes y Marcas--
que no se comprenden en la fracclén I de este articulo.

En los casos de que hablan las fracciones I, II, y IV serin compe-
tentes los jueces de Distrito de la Ciudad de México.

En los casos de que habla la fracciédn III, serin competentes los -
jueces de Distrito a cuya jurisdiccién corresponda el domicilio -
del demandado si se trata de accidén civil, o el lugar en que se co

metié el delito si se trata de accién penal.

Art. 36.~ En las controversias penales y civiles que se susciten--
con motivo de la aplicacién de esta ley, pero en que sdlo se afec-
ten intereses de particulares, serin jueces competentes para cono-
cer de ellas y decidirlas, los jueces del orden comin gque corres -

pondan segiin la ley.
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Art. 37.- Lo dispuesto en 1los articulos anteriores no impide e1 -
cumplimiento del art. 32 de esta ley en 10s casos en que el precep

to sea aplicable.

Art. 38.- Toda sentencia civil o penal que de cualquier manera se-
relacione con las marcas de que se ocupa esta ley, serd comunicada
a la Oficina de Patentes y Marcas: y esta Oficina, cuando de algin
modo dicha sentencla modifique 1los derechos relativos a una marca.,
la harid publicar en la Gaceta Oficial y anotard el registro de la-
marca de cuyos derechos se trate.

Esto no obstante, se podri mandar publicar cualgquiera otra senten-
cia relativa a las marcas: o bien cuando lo pida alguno de los in-
teresados en ella, o bien cuando a 1a misma Oficina le pareciere -

la sentencia de suficiente interés para ser publicada.

Art. 92 TRANSITORIO. - Se derogan los arts. 700, 701, 702, y 703 -
del Cédigo Penal del Distrito Federal, por lo que se refiere a su-

aplicabilidad a los delitos de marcas de gque habla la presente.

Esta ley contiene completas y detalladas reglas sobre penalldad -
por uso ilegal o falsificacidédn de una marca como se puede apreciar
en su articulo 18; la venta de mercancias marcada ilegalmente de a
cuerdo a lo dispuesto en su articulo 19; por inducir al pfiblico en
error sobre la procedencia de 1os articulos como lo establece el -
articulo 20; por usar marcas en la que se hagan indicaciones fal -
sas, ya sea de una manera expresa o incidiosa sobre la naturaleza-
y constitucidén de los objetos, como 1o establece el articule 23; -
as{ como 1a omisién de leyendas obligatorlas como se sefiala en el-

articulo 24; o bien, la falsificacién de que una marca esti legal-
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mente registrada en las oficinas correspondientes en atencién a -~
su articulo 25.

En cuanto a la reglamentacidén expresa de las acciones de dafies y ~
perjuicios, es posible que a la persona afectada se le adjudiquen,
o entreguen los productos instrumentos del delito que se trate, -
tal y como lo disponen los articulos 29, 30, 31, y 32; también en-
dicho ordenamiento se contemplan disposicliones relativas a la per-
secusidén de los delitos concretamente regulados y se aclara que -
cuando en la presente ley no haya ningtn precepto especial relati-
vo a los mismos, se deberdn observar las reglas del Cédigo Penal,-

tal y como lo establecen los articulos 33 a 38.

* Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales.
De 26 de junio de 1928, publicada en el Diario Oficial de 27 de ju
lio del mismo afio, expedida por Don Plutarco Elfas Calles, Presi -
dente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través del
Secretario de Estado y del Despacho de Industria, Comercio y Traba
jo.
CAPITULO VII
DE LA FALSIFICACION, IMITACION O USO ILEGAL
DE LAS MARCAS, NOMBRES O AVISOS COMERCIALES.

Art. 59.- La declaracién de falsificacién, imitacién o uso ilegal-
de una marca, nombre comercial o aviso, se harid administrativamen-
te por el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio o a -
peticién de parte; pero la persona a quien dicha declaracidén perju
dique tendrd expedito su derecho para demandar judicialmente su re

vocacidn, de acuerdo con el procedimiento sefalado en el Capfitulo-

VIII de esta ley.
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Art. 60.- Si la declaracidén administrativa quedard firme porque -
transcurriera un plazo de quince dias sin que se pidiera judiciai-
mente su revocacién el Departamento de la Propiedad Industrial la-
haréd del conocimiento de la Procuraduria General de la Repfiblica,-
para que se ejercite 1a accidn penal correspondiente en contra de-
las personas que resultaren responsables, de acuerdo con las penas
y procedimientos establecidos por los capitulos IX y XI de esta -
ley.

Art. 61.- El juez que conociere de la demanda de revocacidén decre-
tard, a peticién de la parte interesada, la suspensidn de la explo
tacibén de la marca, avisos o nombres comerciales falsificados, imi
tados o usados ilegalmente, pero siempre y cuando que la parte in-
teresada que promueva, de fianza a satisfaccién del juez para ga -
rantizar los dafios o perjuiclos, en el caso de que fuese revocada-~
la declaracién administrativa.

En los casos en que la resolucidén administrativa hubiese quedado -~
firme, y una vez que el Ministerio Pliblico consigne el caso al Ju-
ez competente, este, de oficio, mandard suspender la explotacién,-
sin necesidad de requisito alguno.

Art. 62.- La parte a quien se atribuya 1la falsificacién, imitacién
o uso ilegal, y aquella en cuyo perjuicioc se lleve a cabo, tendri-
expedita sus acciones clviles y de dafios y perjuiclos, para ejerci
tarlas, en sus respectivos casos, de acuerdo con el procedimiento-

seflalado en el capftulo X de esta ley.

Art. 63.~ Cuando la declaracién administrativa quede firme por no-
haberse pedido su revocacidn judicialmente, al darse a conocer al-

Ministerio Piblico para los efectos sefialados en el articulo 60, -
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el Departamento de la Propledad Industrial la hard publicar en la-
Gaceta de la Propiedad Industrial.

Si se siguid el procedimiento de revocacién, la publicacién de la-
declaracién en la Gaceta Oficial se hard hasta que la resolucién -

judicial quede firme.

Art. 64,~ En cuanto a la suspensidn de la explotacidén de una marca
avisos o nombres comercliales falsificados, imitados o usados ile -
galmente, se hard del conocimiento del plblico mediante la publica
cidén de los autos judiciales respectives en el Boletin Judicial y-
en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

para este G1ltimo, efecto, el Juez que dicte el auto relativo, lo -

comunicard por oficio al Departamento del la Propiedad Industrial.

CAPITULO IX

PENAS

Art. 73.- Se castigard con 1 a 2 afios de prisidn y multa de § 100.
00.a § 2,000.00, o una u otra pena, a juicio del juez, al que pon-
ga a los efectos que fabrique o expenda una marca ya registrada lg
galmente, conforme a esta ley, en favor de otra persona, con el -~
£in de amparar articulos similares.

Se castigar8 con la misma pena al gue de igual modo gque previene-

gl paArrafo anterior, ponga a sus efectos una marca que sea imita-

ctén de la legalmente registrada, de tal modo, que consideradas -

ambas en conjunto o atendiendo a los elementos que de esta {ltima

hayan sido reservados, puedan confundirse una con otra.

Igual pena se impondrd al que ponga a sus efectos una marca que, ~

aunque haya sido registrada de acuerdo con las leyes anterlores a
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la presente, resulte una falsificacidn o imitacldén de otra regis -
trada con anterioridad, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso

II del articulo 89.

Art. 74.- Se castigard con arresto menor y multa de segunda clase,

o una u otra, a juicio del Juez, al que sin ser autor de los hechos
que enumera el articulo anterior, dolosamente venda, ponga en ven-

ta o clrculacidn efectos marcados de la manera que expresa el mis-

mo.

En todos los casos a que se refiere este articulo, el dolo se pre-

sume, exepto cuando la marca falsificadora hubiere sido registrada

de acuerdo con leyes anteriores a la presente, a menos que aidn en-

este caso los datos de la marca sean falsos.

Art. 75.- El que sin cometer ninguno de los delitos seflalados en -
los dos articulos anteriores, hiciere uso de una marca registrada-
o no, en la que bien sea por su simple aspecto o por las leyendas-
o indicaciones gque la acompafien, pueda inducir al publico a error-
sobre la procedencia de los efectos en que haya sido fijada dicha-
marca, lcurrird en la pena de uno a dos afios de prisidn y multa de
$ 100.00 a $ 2,000.,00, o una u otra a juicio del Juez.

Se considerard como agravante de tercera clase, el hecho de que sge

agrege un nombre comercial ficticio.

Art. 76.- E1 que dolosamente venda, ponga en venta o circulacién--
efectos geflalados con una marca que tenga los vicios que indica el
artficulo anterior, seri castigado con arresto menor y multa de se-
gunda clase, © una u otra pena, a juicio del Juez.

En los casos previstos por este articulo y el anterior, se presumi

r&4 el dolo cuando se trata de marcas nacionales gue contengan le -
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yendas en idiomas extranjeros, o de productos hechos en México al-
amparo de marcas extranjeras, si no se indica en unas y otras, de-
una manera ostensible y clara, la procedencia nacional de los arti
culos.

Art. 77.- En 1o0s casos a que se refieren los art{culos anteriores,
se presumiri que no hubo dolo cuando el acusado hubiere pedido el-
exémen extraordinario de novedad de la marca que usa, antes de que

se presenta la querella en su contra.

Art. 78.- Se castigard con arresto menor y multa de segunda clase,
© una u otra pena, a juicio del Juez, al que con falsas pretensio-
nes en el ejercicio del comercio tienda a desacreditar los produc-
tos de un competidor, o que por cualquier medio trate de producir-

confucidén de sus productos con los de este (ltimo.

Art. 79.- El que en sus efectos ponga o flje marcas, marbetes o'e-
tiquetas", etc., en las que se hagan indicaciones failsas, ya sea -
de una manera expresa, o insidiosa, sobre la naturaleza y constitu
cibn de los objetos que amparen, seri castigado con uno o dos afios
de prisién y multa de segunda clase, o una u otra pena, a juicio -
del Juez; y el que con dolo, simplemente venda, ponga en venta o -
circulacién efectos asi marcados, incurriri en la pena de arresto-

menor y multa de segunda clase.
Art. 80.- El que ponga en una marca la indicacién de estar regis-
trada en el Departamento de la Propiedad Industrial, sin que 1o -

este, incurrird en la pena de arresto menor y multa de segunda -

clase, o una u otra a juicio del Juez.

Art, 8l.- En caso de reincidencia se aplicar§ por 1a primera vez-

una mitad mis de las penas prescritas, y por cada nuevo caso de -
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reincidencia se ird agravando la pena con una mitad mas.

Es reincidente todo aquel que ha cometido el nuevo delito de que -
se le acusa, antes de que hayan transcurrido cinco afios de la sen-
tencia ejecutoriada que lo haya declarado culpable por cualquiera-
de los delitos de que habla esta ley, y aunque el anterior delito-
se haya referido a otra marca distinta de aguella a gue se contrai

ga el nuevo delito.

Art. 82.- Los impresores, litdgrafos, etc., que fabriquen marcas -
que resulten falsificacidén o imitacién de alguna legalmente, y to-
do aquel gue las venda, ponga en venta o circulacién, tendrédn el -
cardcter de coautores o cdmplices, etc., que les corresponda segin
su respectiva responsabilidad, calificada de acuerdo con los prin-
ciplos y preceptos establecidos por el Cédigo Penal del Distrito -
Federal.

Art. 83.- La accidn para perseguir cualquiera de los delitos que -
enumeran 10s.articulos anteriores corresponde al Ministerio PObli-
co, a los sindicatos o asociaciones de productores o comerciantes-
cuya existencia este autorizada por 1a ley, y., en general, a toda-
persona f£{sica o moral que considere perjudicada; pero en los ca -
sos de falsificacién, imitacién o uso ilegal de una marca, serd re
quisito previo para su ejercicio, la declaracién relativa hecha -
por el Departamento de la Propiedad Industrial, en los términos -
del capfitulo VII.

Una vez iniciado el proceso, se continuard de oficio, de todos mo-
dos.

Art. 84.- En el caso de los artf{culos 73, 74, y B2, el duefio de la
marca legalmente registrada tendrid ademds, derechos de exigir al -

autor del delito, dafios y perjuicios.
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Podra también hacer que se le adjudiquen todos 1os productos que -
se encuentren revestidos con la marca ilegal, ya esten en poder de
la persona que se le designa como autora del delito, ya en poder -
de cualquier otro comerciante, comisionista o consignatario; pero-
serd requisito indispensable para que se le pueda ejercer ese dere
cha, que el duefio de la marca no haya omitido ninguna de las anota
ciones que exige el artficulo 28 de esta ley, como obligatorias.

El duefio de la marca tendria derecho igualmente a que se le entre -
guen todas las marcas, instrumentos del delito, gue se encuentren-
en poder del autor de dicho delito o de sus cémplices y, en su ca-
50, a que se le entreguen también los utensilios o aparatos especj

almente destinados a la fabricacidn de las expresadas marcas.

Art. 85.- Ademds de lo dicho en el articulo anterior, el duefio de-
la marca podrid pedir al Juez, ya sea antes de entablar su demanda-
respactiva, o durante el juiclo, el aseguramiento de los objetos a
que se reflere el segundo y tercer pirrafos del mismo articulo, y-
nombrar, bajo su responsabilidad, un depositario de ellos: pero se
ran requisitos indispensables para llevar dicho aseguramiento:

1. Que se presente el certificado del Departamento de la Propiedad
Industrial, que acredite gque la marca de que se trata ha sido debi
damente registrada.

" II. La comprobacidn, por medio del titulo correspondiente, debida-
mente registrado en la misma Oficina, de que el actor es el duefio-
actual de la marca.

III. La existencia de la declaracién de falsificacidén, imitacién o
uso ilegal hecha por el Departamento de la Propiedad Industrial de

acuerdo con el Capftulo VII.
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IV. La comprobacién por cualquier medio legal del cuerpo del deli-
to.

V. Que se de una caucién suficiente, a juicioc del Juez.

Art. B86.- Las diligencias de que habla el articulo anterior se -
practicardn sin audiencia de la parte contra quien se pidan y bajo
la exclusiva responsabilidad del que la solicita, el cual quedari-
obligado al pago de los dafios y perjuicios que por tal motivo se g
casionen al demandado; ya sea porque fuere absuelto el demandado o
se sobresea en el proceso. en estos casos se mandard levantar inme

diatamente el aseguramiento a que se refiere el artficulo anterior.

Art. 87.- En el caso de la comisidén de cualesquiera de los delitos
de que hablan los articulos anteriores, en los que no formule la -
querella respectiva el duefio de la marca legalmente registrada, -
que resulte indebidamente usada, imitada o falsificada, o que no -
se adhiera a la accién intentada por el Ministerio Plblico, el au~-
tor del o de los delitos perderi en favor del Erario Federal los =~
objetos que hubieren sido sefialados con la marca defectuosa o ile~
gal, y se destruirdn, en su caso, las marcas o utensilios a que se

refiere el parrafo final del art{culo 84.

Art. B8.- Cuando se somete un delito o una falta de que no se ha--
ble en esta ley, y cuya pena este sefialada en el Cédigo Penal del~
Distrito Federal, asf{ como en todo lo relativo a las reglas genera
les sobre delitos y faltas, grados del delito intencional, acumula
cidén, aplicacién de penas, responsabilidad criminal y eivil, siem-
pre que en la presente ley no haya algin precepto especial sobre -~
tales asuntos, deberdn chservarse las reglas del expresado Cédigo-

Penal, cuyos preceptés se declaran obligatorios en toda la Replibli
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ca, tratidndose de marcas, en todo 1o que no este modificado en ia~
presente ley.

Art. 89.- Son competentes los Tribunales de la Federacién para co-
nocer de los delitos y faltas previstos y castigados por esta ley-
y supletoriamente el Cddigo Penal del Distrito Federal y Territo -
rios.

Art. 90.- Toda sentencia civil o penal que de cualquier manera se-
relacione con las marcas de que se ocupa esta ley, seri comunicada
al Departamento de la Propiedad Industrial, as{ como todo auto o -
resolucidén que recaiga con motivo de las diligencias a que se re -
fieren los articulos 61, 84, B85 y 86. Dicho Departamento ordenaré-
la publicacibn respectiva en la Gaceta, y las anotaciones que co -

rrespondan en los expedientes.

En esta ley se exige como requisito previo al ejercicio de las ac-
ciones o delitos de falsificacién, imitacidén o uso ilegal de una -
marca, una declaracién administrativa emitida por el Departamento-
de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artfculos 59 y-
83 de dicho ordenamiento.

Las diversas determinaciones emitidas administrativamente por el -
Departamento de la Propiedad Industrial de oficio o a peticibn de-
parte no tienen cardcter definitivo, ya que la ley concede a los -
inconformes el derecho de demandar judicialmente su revocacidn; -
razén por la que en el capitulo VIII se destino a la reglamentaci-
é6n del procedimiento para obtener la revocacién ante los Jueces de
Distrito en la Ciudad de Méxlco, slempre y cuando sea dentro de -~
los quince dias de recibida la resoluciédn administrativa, tal y co

mo lo dispone el articulo 85. Por lo que, las resoluciones del De-
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partamento de la Propiedad Industrial, solo quedarian firmes cuan-
do no hubieren sido recurridas dentro del plazo, o bien, por sen -

tencia definitiva.

* Ley de la Propiedad Industrial.

De 31 de diciembre de 1942, puesta en circulacién el lo. de enero-
de 1943. Expedida por don Manuel Avila Camacho, Presidente Consti~
tucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través del Secretario-

de Estado y del Despacho de la Economia Nacicnal.

CAPITULO VIII

FALSIFICACION, IMITACION O USO ILEGAL
DE LAS MARCAS.

Art. 1B9.- La declaracidén de falsificacidén, imitacibén o uso ilegal
de una marca registrada, se har§ administrativamente por la Secre-
tarfa de la Economfa Nacional, de oficio, a peticidén de parte, o -

del Ministerio P@iblico cuando tenga algin interés la Federacidn.

Art. 190.- Cuando se solicite una declaracidén administrativa sobre
falsificacién, imitacidén o uso ilegal de una marca registrada, de-
beri acompafiarse un ejemplar de la marca que se considere una imi-
tacidén, falsificacidén, o gue constituya uso ilegal, indicéndose, -
ademds, los datos que identifiquen la marca imitada, falsificacién
o respecto de la cual se hace el uso ilegal.

Art. 191.- Ser8 requisito previo para obtener la declaracién admi-
nistrativa a que se refieren los articulos anterlores, el pago de-
los derechos que por el estudio y examen de solicitud relativa, es
tablezca la tarifa.

Art. 192.- En caso de que la marca se considere imitada, falsifica

da o0 respecto de la cual se hace usc ilegal, haya sido regristrada
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conforme a las leyes anteriores a la de 1928, seri necesario prac-
ticar previamente el exfmen de novedad previsto por el art{culo -
184 de esta ley.

Art. 193.- Si resultare, en el caso de que habla el articulo que -
antecede, que la marca examinada no tiene novedad por existir otro
registro anterior que deba prevalecer, no procederéd hacer la decla
racién de imitacién, falsificaién o uso ilegal, en cuanto a la mar
ca examinada, pero si deberd hacerse respecto a la marca primera -
mente registrada y vigente.

Art. 194,- 51 fuere necesario practicar el exémen de novedad a que
se refiere el artfculo 192, porque no se hubiere efectuado con an-
terioridad, el promovente deberi pedir el exémen de novedad, pre -
via o simultédneamente con la solicitud de declaracidn administratj
va.

Art. 195,- La declaracién administrativa de falsificacién, imita -
cién o uso ilegal de una marca registrada, se hari desde un punto-
de vista técnico y no prejuzgard de las acciones civiles o penales
que en caso puedan ejercitarse.

Art. 156.- Las resoluciones administrativas dictadas en materia de
imitacién, falsificacién o uso ilegal de marcas, se cormunicardn a-
1os interesados, asi como a las personas a quienes se atribuyan -
los actos que motivaren la solicitud de declaracidn correspondien-
te.

Art. 197.- La declaracién administrativa se publicari en la Gaceta
de la Propiedad Industrial y se pondrd en conocimiento de la Procu
raduria General de la Repiblica para que ejercite la accién penal-
correspondiente en contra de las personas que resulten responsa --

bles.
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Art., 198.- Cuando se trate de una marca que se emplee en la forma-
en que haya sido registrada, no podrin solicitarse respecto de -
ella declaraciones de imitacién o uso ilegal, con relacién a otra-
marca registrada con anterioridad. En estos cagos deberd promover-
se la nulidad del segundo registro, en los términos y dentro del -
plazo de tres afios que conceden los articulos 200 y 201 de este or
denamiento.

Art. 199.- Lo dispuesto en el artficulo anterior no tiene aplicaci-
46n cuando se trate de marcas registradas sin exdmen de novedad. Y-
sin perjuicio de tercero, durante la vigencia de las leyes de 1889
y 1903, que hayan sido objeto de exdmen de novedad con resultado -
favorable.

TITULO SEXTO
PROCEDIMIENTO PARA DICTAR LAS DECLARACIONES
ADMINISTRATIVAS.

Art. 229.- Las solicitudes de las declaraciones administrativas -
siguientes: a) de nulidad de una patente, de una marca o de un a -
viso comercial registrados; b) de invacién de los derechos que con
fiere una patente; c) de falsificacién, imitacién o uso ilegal de-
una marca o de un aviso comercial registrades, o de un nombre ca -
mercial publicado o no; d) de extincién, por faita de uso, de una-
marca registrada; e) de existencia de la confucidn a que se refie-
re el articulo 263 de esta ley: deberdn formularse, por cada caso,
en escrito por duplicado, al qgue se le acompafiarin los documentos-
0 comprobantes en gue se apoye la promocidn, enterindose los dere-
chos por estudio y exidmen que correspondan. Si no se aatngacenA -
los requisitos anteriores, se fijard un plazo de quince dfas para-

que lo sean, y de no cumplirse en ese término, se considerari aban
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donada la gestidn, requiriendose, en su caso, nueva solicitud.
Art. 230.- Satisfechos los requisitos a que se refiere el art{culo
anterior, se hari del conocimiento del propietario de la patente,-
de la marca o dei aviso comercial registrados, o del presunto inva
sor, falsificador, imitador o usuario ilegal, la solicitud presen-
tada, enviandose cop}a de la misma al domicilio gue tenga seilalado
en el expediente, y, en su defecto, al que designe el promovente y
fijéndole un plazo, de acuerdo con la naturaleza del asunto y con-
la distancia de la poblacidén en que resida, para que ocurra por si
o por medio de apoderado debidamente acreditado, a enterarse de -
los comprobantes en que se pretende fundar la nulidad del registro
hecho en su favor, o la solicitud de declaracidn formulada en su -
contra; dentro del mismo plazo deberd presentar, por escrito, las-
objeciones u observaciones que considere pertinentes, y también es
tard obligado a informar de sus cambios de domicilio. Por su parte
la Secretaria podrd cerciorarse de la exactitud de cualquier dato-
que se le ministre, o reguerir en su caso la comprobacién corres -
pondiente.

Art. 231.- Cuando se trate de la promocién de nulidad de una paten
te, de una marca o de un aviso comercial registrados, o de extin -
cién por falta de uso de una marca registrada, si el propietario -
hublese cambiado el domicilio originalmente sefialada, sin dar avi-
s0 a la Secretarfa para que conste en el expediente respectivo, 1la
notificacién podrd hacerse por medio de la publicacién en la Gace-
ta de la Propiedad Industrial, durante dos meses consecutivos, de-
un extracto de la promocién formulada en su contra, y en la misma-
forma se le podrid notificar el plazo que se le concede para que -

formule las objeciones que estime pertinentes y 1la resolucidn ad_-
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ministrativa que se dicte.

Art. 232.- Cuando la Secretar{a de la Economia Nacional considere-
procedente hacer, de oficio, alguna declaracién de las que trata -
el presente titulo, lo comunicari al presunto afectado en la forma
prevenida, indicédndole sucintamente los motivos y fundamentos lega
1es de la accidén que se intente, a fin de que tenga oportunidad de
hacer valer las consideraciones y de presentar las pruebas que esg-
time pertinentes, dentro del plazo perentorio que al efecto se se-
fiale.

Art. 233.- Transcurrido el término para formular objeciones, y pre
vio estudio de los antecedentes relativos, se dictard la resoluci-
én administrativa que corresponda, la que se comunicard a los inte
resados en la forma que previenen los articulos anteriores.

Art. 234.~ Los expedientes de patentes en vigor, de marcas o de a-
visos comerciales también vigentes, y los de nombres comerciales -
publicados, estarin siempre abiertos para las promoclones de los -
interesados, y por lo tanto, en ningfin caso se considerar&n concilu
idos.

Art. 235.- La Secretaria de la Economfa Nacional podrd designar -
inspectores con facultades para levantar actas en que se hagan -
constar los hechos que se relacionen con la materia de que se ocu-

pa la presente ley.

TITULO OCTAVO
RESPONSABILIDADES PENALES Y CIVILES
CAPITULO 1II

DE LOS QUE VIOLEN OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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Art. 251.- Se impondrd prisién de tres dias a dos afios y multa de
diez a dos mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez
al que utilice, sin autorizacidén de los poderes competentes, ya -
sea como marca no registrada, o ya como elementos de esta, lo0s es
cudos de armas de los diversos Estados de la Federacibn, ciudades
nacionales o extranjeras, o las banderas y otros emblemas d; Esta
do de log diversos palses extranjeros a que se refiere la fraccién
VIII, del artfcule 105 de esta ley, o su imitacidén, o los sellos-

troqueles oficiales de control y de garantia adoptados por ellos.

Art. 252.- se le impohdré prisidn de tres dias a dos afios y multa
de diez a dos mil pesos, o0 una sola de estas penas a julcio del -
juez, al que utilice, sin consentimiento de los interesados, ya -
sea como marca no registrada, o ya como elemento de ésta, los nom
bres, firmas o sellos y retratos a que se refiere la prohibiclén-

contenida en la fraccién IX del artfculo 105 de este ordenamiento.

Art. 253.- Se impondr3 prisién de tres dias a dos afios y multa de-
diez a dos mil pesos:, o una sola de estas penas a juiclo del Juez,
al que utilice, ya sea como marca no registrada, o ya como elemen-
to de esta, las palabras, figuras, denominaciones, signos, escudos
o emblemas, cuyo registro como marca prohiben las rfracciones vI, -

VII, y X del articulo 105 de esta ley.

Art. 254,- Al que fije o utilice en sus productos: marcas, marbe~-
tes, etiquetas u otros medios semejantes, en los que'se hagan indi
caciones falsas, de una manera expresa o insidiosa, sobre la natura
leza, constitucién u origen de los art{culos que amparen, se le im-

pondri prisién de tres dfas a dos aflos y muita de diez a dos mil pg

s08, o una gola de estas penas, a julcio del juez, y al que dolosa-
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mente venda, ponga en venta o circulacibén efectos as{ marcados, se

le impondrad la mitad de las penas anteriormente sefialadas.

Art. 255.- Al que sin consentimiento del duefio de una marca regis-
trada legalmente, la emplee para amparar articulos similares, se -
le impondrd prisién de tres dias a dos afios y multa de diez a dos-
mil pesos, o una sola de estas penas a juicio del juez.

Se impondrdn las mismas penas al que de igual modo que previene el
pidrrafo anterior ponga a sus efectos una marca que sea imitaclén -
de la legalmente registrada, de tal modo que consideradas ambas en
conjunto o atendiendo a 10s elementos que esta Qltima hayan sido -
reservados, puedan confundirse una con otra.

Iguales penas se impondrén al que ponga a sus efectos una marca --
que aunque haya sido registrada de acuerdo con las leyes de 1889 o
de 1903, resulte una falsificaclén de otra registrada con anterio-
ridad, sin perjuicio de 1o dispuesto en los articulos 200 y 201 de

esta ley.

Art. 256.- Se impondrd prisién de tres dias a un afio y multa de -
diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a julcio del juez, al
que sin ser autor de los hechos enumerados en el artfculo anterior
dolosamente venda, ponga en venta o circulacién efectos marcados -

de la manera que expresa el mismo artficulo.

Art. 257.- A los impresores, litégrafos, etc., que dolosamente fa-
briquen marcas que resulten falsificacidén o imitacién de alguna le
galmente registrada, o para ser usada ilegalmente, y al que dolosa
mente las venda, ponga en circulacidn, se les impondrd prisién de-

tres dfas a dos afios y multa de diez a dos mil pesos, o una sola -
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de estas penas, a juicio del juez.

Art. 25B.- Se impondra prisibén de tres dias a un afio y multa de -
diez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juicio del juez, -
al que sin consentimiento del duefio de una marca registrada legal
mente, venda, ponga en venta o en circulacién los productos que -
distinga esa marca, después de haber alterado, substituido o su -
primido parcial o totalmente la marca registrada colocada en los-
articulos amparados por lo mismo.

Iguales penas se impondrén al que fije la marca original a los -
productos después de alterar estos de una manera cualquiera. Este
caso y aquellos a que se refiere el pirrafo anterior se equipara-

rin a la falsificacién.

Art. 259.- Al que sin cometer alguno de los delitos seflalados en-
los articulos anteriores, hiciere uso de una marca, reglstrada o-
no, que ya sea por su simple aspecto o por las leyendas o indica-
ciones gue la acompafien, pueda inducir al piblico en error sobre-
la procedencia de los efectos en que haya sido fijada dicha marca
se le sancionarld con prisién de tres dias a dos aflos y multa de -
diez a dos mil pesos, o con una sola de estas penas a juiclio del-
juez.

Art. 260.- Al que dolosamente venda, ponga en venta o circulacién
efectos sefialados con una marca que tenga los vicios que indica -
el articulo anterior se le impondrd la mitad de las penas estable
cidas en dicho articuloe.

En los casos previstos por este articulo y el anterior, se presu-
mira el dolo cuando se trate de marcas nacionales que contengan -

leyendas en idioma extranjero, o de productos hechos en México al



56

amparc de marcas extranjeras, si no se indica en unas y otras, de-
una manera ostensible y clara, la procedencia nacional de los artf

culos.

Art. 261.- Se impondri prisién de tres dfas a un mes y multa de di
ez a quinientos pesos, o una sola de estas lpenas, a juicio del ju
ez, al que omita insertar en los productos nacionales amparados -
por marcas, registradas o no, alguna de las leyendas obligatorias-

establecidas por el articulo 145 de esta ley.

Art. 262.- Se impondrd prislén de tres dias a un afio y multa de di
ez a mil pesos, o una sola de estas penas, a julcio del juez, al -
que use una marca con la indicacidn de hallarse registrada sin es-
tarlo realmente. Iguales penas se impondrén al que haga aparecer -
que una marca registrada ampara determinados productos cuando no -
este registrada para estos, o al que adicione la marca registrada-
con elementos no reservables, con la tendencia ostensibie y manifi

esta de hacerlos aparecer como registrados.

Art. 263.- Se impondrd prisidén de tres dias a un afio y multa de di
ez a mil pesos, o una sola de estas penas, a juiclo del juez, al -
que con las falsas pretenciones en el ejercicio del comercio tien-
da a desacreditar los productos de un competidor; o que por cual -
quier medio trate de producir confusién con el establecimiento, -

los productos o los servicios de un competidor.

Art. 264.- La accidn para perseguir cualquiera de los delitos que-
comprende este capftulo corresponde al Ministerio P@blico, a los -
sindicatos o asociaciones de productos de comerciantes cuya exis -

tencia este autorizada por la ley, y en general, a toda persona f£f

sica o moral que se considere perjudicada; pero en los casos de -
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falsificacidn, imitacién o uso ilegal de una marca, y en el de la-
confusién a que se refiere el articulo 263, serd requisito previo-
para su ejercicio, la declaracién relativa hecha por la Secretar{a
de Economia Nacional en los términos del capftulo VIII del tf{tulo-
tercero de esta ley.

Una vez iniciado el proceso se continuard de oficio de todos modos

Art. 265.- En el caso de los articulos 255, 256 y 257, el duefio de
la marca legalmente registrada tendrd ademds, el derecho de exigir
al autor del delito de dafios y perjuicios,

También podrd hacer que se adjudiquen todos los productos que se -~
encuentren revestidos con la marca ilegal, y que este en poder de-
la persona que se designa como autora del delito, o en poder de -
cualquier otro comerciante, comisionista o consignatario; pero se-
rd requisito indispensable para que se pueda ejercer ese derecho,-
que el duefio de la marca no haya omitido alguna de las anotaciones
que sefialan como obligatorias los artfculos 141 y 183 de esta ley.
El duefio de la marca tendri derecho, igualmente, a que se le entre
guen todas las mercancias, instrumentos del delito, que se encuen-
tren en poder del autor de dicho delito o de sus cbmplices, y, en-
5u caso, a que se le entreguen también los utensilios o aparatos -

especialmente a la fabricacién de las referidas marcas.

Art. 266.- Ademds de lo expresado en el art{culo anterior, el dug
flo de la marca podrad pedir al juez, ya sea antes de entablar su dg
manda respectiva, o durante el juicio, el aseguramiento de los ob-
jetos a que se refiere el segundo y tercer parrafo del mismo arti-
culo, y nombrar, bajo su responsabllidad un depositario de ellos;-

pero serin requisitos indispensables para llevar a efecto dicho a-
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seguramiento:

I. Que se presente el certificado de la Secretaria de la Economfa-
Nacional que acredite que la marca de que se trata ha sido debida-
mente registrada.

II. La comprobacién por medio del titulo correspondiente debidamen
te registrado, de que el actor es duefio actual de la marca;

III. La existencia de la declaracidn de la falsificacidn, imitaci-
én o uso ilegal hecha por la Secretarfa de la Economia Nacional, -
de acuerdo con el cap{tulo VIII del titulo tercerc de esta ley. Es
te requisito seré también indispensable en los casos del artficulo-
anterior;

IV. Que se de una caucién suficiente a juicio del juez.

Art.267.- Las diligencias de que habla el articulo anterior se prac
ticardn sin audiencia de la parte contra quien se pida y bajo 1ia -
exclusiva responsabilidad del que las solicita, el cual quedarid o-
bligado al pago de los dafios y perjuiclos que por tal motivo se o-
casionen al demandado; ya sea porgue fuere absuelto al demandado o
se sobresea en el proceso. En estos casos se mandard levantar inme

diatamente el aseguramiento a que se refiere el artficulo anterior.

Art. 268.- En el caso de la comisién de cualquiera de 1os delitos
de que hablan los articulos anteriores, en los que no formule la -
querella respectiva el dueiio de la marca legalmente registrada, -
que resulte indebidamente usada, imitada o falsificada, o que no -
se adhiera a la accién intentada por el Ministerio Piiblico, el au-
tor del o de los delitos perderd en favor del Erario Federal los -
objetos que hubleren sido sefialados con la marca defectuosa o ile-

gal, y se destruirén, en su caso, las marcas o utensilios a que se
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refiere el pérrafo final del articulo 265.

Esta ley se caracteriza en la codificacién de las dispnsiciones re
iativas a patentes de invencidén, marcas, avisos comerciales, nom -
bres comerciales y competencia desleal.

Al no consignar medio alguno de impugnacidén de sus resoluciones, -~
dictadas estas, la revisién de su legalidad quedé en manos de los-

mismos Jueces de Distrito, pero a través del Juicio de Amparo.

DISPOSICIONES DE LOS REGLAMENTOS DE DICHAS LEYES EN CUANTO A LA -

USURPACION DE MARCAS.

* E1 Reglamento de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio, de
Nombres y Avisos comerciales del 24 de septiembre de 1903, no eg
tablece disposicién alguna en la que se reprima el uso indebido-
de las marcas.

* E1 Reglamento de la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comercia
les, publicado en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1928,
contiene las siguientes disposiciones:

CAPITULO VI
FALSIFICACION, IMITACION Y USO ILEGAL DE LAS MARCAS,

AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES.

Art. 90.- Los casos de falsificacidn, imitacién y uso ilegal de --
Marcas, Avisos o Nombres Comerciales, serin resueltos administrati
vamente por el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio-
o a solicitud de parte, sin perjuicio de que su resolucibén pueda -
ser revocada mediante el procedimiento establecido en el capitulo-

VIII de la ley.

Art. 91.- Cuando se formule solicitud a ese respecto, deberd acom-

pafiarse un ejemplar de la marca © reproduccidén del nombre o aviso-
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que se conslderen una imitacién o falsificacién o constituyan uso
ilegal, indicéndose, ademds, los datos gue identifiquen la marca,
aviso o nombre imitados, falsificados o respecto de los cuales se

hace el uso ilegal.

Art. 92.- En caso de que la marca o aviso gue se consideren imita
dos, etc., hayan sido registrados conforme a las leyes anteriores
a la de 1928, serd preciso practicar previamente el exémen de no-
vedad previsto por el articulo 36 de la ley. Si resultare que la-
marca o aviso examinados no tienen novedad por existir otro regis
tro anterior que deba prevalecer, no procederd hacer la declaraci
én de imitacién, etc., en cuanto a dichos, marca o aviso, pero si

deberi hacerse respecto al aviso o marca primeramente registrados.

Art. 93.- Las resoluciones que se dicten en lo0s casos de falsifi-
cacibn, imitacidén o uso ilegal de las marcas, avisos 0 nombres co
merciales, se comunicardn a las personas a quienes se atribuyan a
quellos actos, si dichas personas fueren conocidas y se supieren-

sus domicilios.

Art. 94.- La declaracién administrativa, de falsificacién, imita-
cién o uso ilegal de las marcas, nombres o avisos, se hard desde-
un punto de vista puramente técnico. Y en modo alguno prejuzgarf-
de las acciones civiles o penales que en el caso puedan ejercitar
se.

Art. 95.- Por la resolucidén administrativa solicitada conforme a-
1os articulos anteriores, no se causardn ningunos derechos, pero-
seri requisito previo para obtenerla, que se entere como depdsito
la cantidad de $ 10.00, que quedarid a beneficlo del Fisco si el -

resultado fuere adverso al solicitante.
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Art. 96.- Si la resolucidén administrativa fuere recurrida ante la
autoridad judicial y el fallo de esta favorable al interesado, es

te tendrd derecho a recoger el depdsito efectuado.

Art. 97.- En caso de que fuere necesario practicar el eximen de -
novedad a que se refiere el artfculo 91, los derechos de verifica
cibn de ese exdmen serén los seflalados en el artf{culo 116, inciso
VIII, de la ley. El1 exdmen deberd pedirse previamente a la solici
tud de declaracién o simulténeamente con ésta. La peticién se for
mulard en escrito por duplicado y tan pronto como se presente po-

dri hacerse el entero de los derechos respectivos.

Art. 98.- La declaracién técnica de que existe la confusibn a que
se refiere la parte final del articulo 78 de 1a ley, corresponde-

rid al Departamento de la Propiedad Industrial.

* El Reglamento de la Ley de la Propledad Industrial, publicado -
en el diario oficial del 31 de diciembre de 1942; no contiene -
disposicién alguna que se refiera al uso indebido de las mar -

cas.



CAPITULO I11

LA REGLAMENTACION DE LA USURPACION MARCARIA
EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO VIGENTE.

Texto de los artfculos relacionados al régimen legal de la -

Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial.

Clasificacién de las figuras previstas por la ley en dos gru-

pos; infraccliones administrativas y delitos.

Estudio de cada una de 1as infracciones.

Andlisis en particular de cada uno de los dellitos en materia-

de marcas.
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CAPITULO 111

LA REGLAMENTACION DE LA USURPACION MARCARIA

EN EL DERECHO POSITIVO MEXICANO VIGENTE.

1.~ Texto de los articulos relacionados al régimen legal de la Ley

de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial.

Art. 213.- Son infracciones administrativas:

I.- Realizar actos contrarios a 1os buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios que impliquen competencia des-
leal y que se relacionen con la materia que esta Ley regula.

II.- Hacer aparecer como productos patentados aquéllos que no lo -
esten, Si la patente ha caducado o fue declarada nula, se {n--
currird en la infraccién después de un afio de la fecha de cadu
cidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la-
declaracién de nulidad. ’

III.- Poner en venta o en circulacidn productos u ofrecer servici-
os, indicando que estéin protegidos por una marca registrada -
sin que lo estén. Si el registro de la marca ha caducado o ha=-
sido deciarado nulo o cancelado, se incurrird en infraccibén -
después de un afio de la fecha de caducidad o en su caso de la-
fecha en que haya quedado firme la declaracidn correspondiente;

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusidn a otra registra
da, para amparar los mismos o similares productos o servicios-
que los protegidos por la registrada;

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada -
como elemento de un nombre comercial o de una denominacidén o -

razén social, o viceversa, siempre que dichos nombres estén re

lacionados con establecimientos que operen con los productos o
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serviclos protegidos por la marca;

Vi.- Usar dentro de la zona geogrifica de la clientela efectiva o-

VII,

en cualquier parte de la Replblica, en el caso previsto por el
art{culo 105 de esta ley, un nombre comercial idéntico o seme-
jante en grado de confusién, con otro que ya esté siendo usado
por un tercero, para amparar un establecimiento industrial, co
mercial o de servicios del mismo o similar giro;

Usar como marcas las denominaciones, siglas a que se refiere-
el artfculo 40. y las fracciones VII, VIII, IX, XII, XIII, XIV

y XV del articulo 90 de esta ley:

VIII. Usar una marca previamente registrada como denominacién o -~

IX.

a)

b)

c)

razén social o como partes de estas, de una persona moral cuya
actividad sea la produccién, importacién o comercializaciédn de
blenes o servicios iguales o similares a 108 que se aplica la-
marca reglistrada, sin el consentimiento, manlfestado por escrji
to, del titular del registro de marca o de la persona a quien-
éste haya concedido licencia:

Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercap
tiles, actos que causen o induscan al péblico a confusién, -
error o engaflo, por hacer creer o suponer infundadamente:

La existencia de una relacidn o asociacién entre un estableci-
miento vy el de un tercero;

Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o-
autorizacién de un tercero;

Que se prestan servicios o se venden productos bajo autoriza -
cién, licencias o especificaciones de un tercero;

Intentar o lograr el propdsito de desprestigiar los productos,

los servicios o el establecimiento de otro.
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No estard comprendida en esta disposicién, la comparacién de-
productos o serviclos que ampare la marca con el propésito de
informar al pfiblico, siempre que dicha comparacidén no sea ten
denciosa, falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal
al Consumidor, y

XI.- Las demids violaciones a las disposiclones de esta ley que no

constituyan delitos.

Art. 214.- Las infracciones administrativas a esta Ley o demis -
disposiciones derivadas de ella, serdn sancionadas con:

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

II.- Multa adicional hasta por el importe de quinientos dfas de -
salario minimo general vigente en el Distrito Federal, por cada -
df{a gue persista la infraccién;

I1I1.- Clausura temporal hasta por noventa dias;

IV.~ Clausura definitiva;

V.~ Arresto Administrativo hasta por 36 horas.

Art. 223.- Son delitos:

1.~ Fabricar o elaborar productos amparados por una patente de in
vencién o por un registro de modelo de utilidad, sin consentimien
to de su titular o sin la licencla respectiva;

I1.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos amparados-
por una patente de invencién o por un registro de modelo de utiij
dad, a sablendas de que -fueron fabricados o elaborados sin consen
timiento del titular de 1a patente o registro o sin la licencia -

respectiva;
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I11.- Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular
de la patente o sin la licencia respectiva;

IV.~- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos que sean re
sultado de la utilizacidn de procesos patentados, a sabiendas que-
fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente-
o de quien tuviera una licencia de explotacidn;

V.- Reproducir disefios industriales protegidos por un registro, --
sin consentimiento Je su titular o sin la licencia respectiva;
VI.~ Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titujar
o sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o -
similares a 1os gue la marca se aplique:

VII.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o-
similares a 1os que se aplica una marca registrada, a sabiendas de
que se usd ésta en los mismos sin consentimiento de su titular;
VIII.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que
se aplica una marca registrada que hayan sido alterados;

IX.- Ofrecer en venta o poner en circulacidn productos a los que -
ge aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustitu
ido o suprimido parcial o totalmente ésta;

X.- Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de-
confusién a otra registrada, después que la sancifn administrativa
impuesta por esta razdén haya quedado firme;

IX.- Ofrecer en venta o poner en circulacién los productos o pres-
tar 1os servicios con las marcas a que se refiere la fraccidén antg
rior;

XII.- Usar sin autorizacidén o licencia correspondiente una denomi-

nacién de origen;

XIII.- Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca-
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con motivo de su trabajo, puesto, cargo, desempefio de su profesibn,
retacidn de negocios o en virtud del otorgamiento de una licencla -
para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto
industrial, habiendo sido prevenido de su confidencialidad, con el-
propbsito de obtener un beneficio econdmico para si o para el terce
ro o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el -
secreto;

XIV.- Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consen-
timiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado, pa
ra usarlo o revelarlo a un tercero, con el propbsito de obtener un-
beneficio econémico para si o para el terceroc o con el fin de cau -
gar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o a-
su usuario autorizado:

XV.- Usar la informacidn contenida en un secreto industrial, que cg
nozca, por virtud de su trabajo, cargo, puesto, ejercicio de su prg
fesidén o relacién de negocios, sin consentimiento de quien lo guar-
de o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un -
tercero, a sabiendas que éste no contaba para ello con el consenti-
miento de la persona que guarde el secreto industrial o su usuario-
autorizado, con el propdésito de obtener un beneficio econdmico o -
con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secre-

to industrial o su usuario autorizado.

Art., 224.- Se impondrdn de dos a seis afios de prisidn y multa por -
el importe de cien a diez mil dfas de salario minimo general vigen-
te en el Distrito Federal, a quien cometa los delitos que se sefla -
lan en el articulo anterior, excepto les previstos en las fraccio -

nes X y XI, en cuyo caso las sanclones serin de seis meses a cuatro

afios de prisién y multa por el importe de cincuenta a cinco mil --
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dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal.

2.~ Clasificacién de las figuras previstas por la ley en dos gran

des grupos: Infracciones administrativas y Delitos.

a) INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS.
* Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la-
industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal

y que se relacionen con la materia que esta Ley regula.

* Poner en venta o en circulacién productos u ofrecer servicios,-
indicando que estén protegidos por una marca registrada sin que -
lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido declarado
nule o cancelado, se incurrird en infraccién después de un aiio de
la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya queda
do firme 1a declaracién correspondiente.

* Usar una marca parecida en grado de confusibén a otra registrada,
para amparar los mismos o similares productos o servicios que los
protegidos por la registrada.

* Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada co-
mo elemento de un nombre comerclal o de una denominacidén o razén-
social, o viceversa, siempre que dichos nombres estén relaciona -
dos con establecimientos que operen con los productos o servicios
protegidos por la marca.

* Usar una marca previamente registrada como denominacibdn o razén
social o como partes de estas, de una persona moral cuya activi -
dad sea la produccién, importacién o comerclializacién de bienes o
servicios iguales o similares a los que se aplica la marca regis-

trada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del titu -
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lar del registro de marca o de la persona a qulen éste haya conce-
dido licencia.

* Efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercanti-
les, actos que causen o induzcan al pfiblico a confusidn, error o -
engafio, por hacer creer 0 suponer infundadamente:

Que se fabrican productos bajo normas, licencias o autorizacidn de

un tercero.

b) DELITOS.
* Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o
sin la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o si-

milares a los que la marca se aplique;
* Ofrecer en venta o poner en circulacidén productos iguales o simi

lares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que
se uso’ésta en los mismos sin consentimiento de su titular.

* Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a 1os que se a
plica una marca registrada de que hayan sido alterados.

+ Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se -
aplica una marca registrada, después de haber alterado, sustlituldo
o suprimido parcial o totalmente ésta.

+ Continuar usando una marca no registrada parecida en grado de -
confusién a otra registrada, después de que la sancidn administra-
tiva impuesta por esta razbén haya quedado firme.

* Ofrecer en venta o poner en circulacién los productos o prestar-

los servicios con las marcas a que se refiere la figura anterior.

De la anterior clasificacién, podemos concluir que se consideran -

como infracciones administrativas las violaciones y la reallzacién
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de actos relacionados con la propiedad i{ndustrial, el uso de mar -
cas en grado de confusidn con otras, asi{ como el uso de las marcas
sin consentimiento de su titular; poner en venta o circulacién -
productos u ofrecer servicios amparados por una marca que se dice-
ser registrada y no lo esta; intentar desacreditar productos o ser
vicios de un tercero y efectuar actos que causen o indugcan al pl-
blico a confusidén. Como se puede observar todas estas conductas -
tienen la misma esencia que es: engafiar al pOblico consumidor a -
través de distintos medios y como consecuencia causar perjuiclos -
al titular de un registro marcario.

Constituyen un delito: el uso de una marca registrada sin con -
gentimiento de su titular, ofrecer en venta o poner en circulacién
productos que causan cofusién o cuya marca ha sido alterada, susti
tufda o suprimida parcial o totalmente y usar una marca parecida -
en grado de confusidén a otra registrada; por o que podemos decir-
que aqui también la esencia de la conducta es la misma, ya que, a=-
través de diversos actos se puede lograr engafiar al pliblico consu-
midor y por lo tanto, causar perjuicio a un tercero que es titular

de un registro marcario.

3.- Estudio de cada una de las infracciones.

Antes de entrar al estudio de las mismas, considero adecuado dar -
una definicibén a cerca de lo que se considera como infraccidn admi
nistrativa. Para Miguel Acosta Romero, el concepto general de in -
fraccién alude a la vioilacidén de la ley administrativa, que se orji
gina por un hecho o abstencidn declarados ilegales por una ley, -

que amerita una sancidn administrativa; es decir, que aplica la -

misma autoridad administrativa. ( 14 )
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En este caso serfa, una violacidén a la Ley de Fomento y Proteccién
de la Propiedad Industrial, que en su articulo 213 establece las -
conductas que se consideran como infracciones administrativas y -
que en su articulo 214 sefiala cuales son las posibles sanciones.

Comc sancidn administrativa debemos entender el castigo que se im-
pone a quien comete violaciones a lés ordenamientos administrati -
vos y es a través de aquel como se pretende asegurar el cumplimiep

to de los deberes que se tienen con la sociedad.

Tradicionalmente se han considerado como elementos constitutivos -

de 1a infraccibén administrativa, los siguientes:

Conducta.- Se refiere a la realizacidn del acto sancionable, dei -
acto que se persigue; se requiere que haya pruebas a cerca de la -
realizaclén del acto, para de esta manera se forme conviccibn en -

el 4nimo del juzgador.

Tipicidad.- La administracién, {inicamente puede calificar como in-
fracclones administrativas los hechos previstos en la normativa -

aplicable.

Culpabilidad.~ En cuanto a los elementos subjetivos de culpabili -
dad en el infractor o a la existencia de una conducta del infrac -
tor suceptible de infringir por accidn u omisidén la norma que regu

la determinada actividad.

Punibilidad.- Unicamente se puede imponer una sancién administrati

va, establecida en la ley de la materia.

( 14 ) Acosta Romero, Miguel. Teoria General del Derecho Adminis—-

trativo. 7a. ed. Ed. Porrtia, S.A. México, 1986. pag. 716



71

La Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad de 27 de junio de -
1991, que estd en vigor en México, considera como infraccién admi-
nistrativa las causales establecidas en el articulo 213; de las -
cuales algunas se refieren a marcas las que se indican:

Art. 213: "Son infracciones administrativas:

"Fracc. I.- Realizar actos contrarios a los buenos usos Yy costum -
bres en la industria, comercio y servicios que impliquen competen-
cia desleal y que se relacionen con la materia gue esta Ley regula."
“Fracc. XI.- Las demis violaclones a las disposiciones de esta Ley
que no constituyan delitos.”

De esta ultima fraccidén transcrita anteriormente, se deduce que -
las violaciones a las disposiciones de esta Ley son infracciones -
administrativas, as{ mismo en 1la fraccidn primera.

"Esto significa que de acuerdo a la ley mexicana se considera com-
petencia desleal todo acto relacionado con la propiedad industrial
(materia regulada por la Ley de Fomento y Proteccién de la Propie-
dad Industrial) contrario a 1os buenos usos y costumbres en la in-
dustria, comercio y servicios. ( 15 )

En dicha fraccién, se precisan las notas de la actividad empresa -
rial que constituyen competencia desleal y que son los actos con -
trarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comerclo y
servicios.

En la fraccidn primera del menclionado artfculo, se cumplen dos fun

ciones:

{ 15 ) Rangel oOrtiz, Horacio. "Conceptos fundamentales de competen
cia desleal en materia de propiedad industrial". Revista -
Mexicana de Justicla. México, D.F. No. 4. Vol. II. Octubre-
Diciembre 1984. pag. 291.
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1.- Recoger como supuestos de competencia desleal conductas no es-
peclales. (fracc. II a X).

2.- Proporcionar el verdadero fundamento a la prohibicién.

cabe hacer mencién de que la competencia desleal en nuestro siste-

ma legal no encuentra acomodo de manera expresa en materia penal.

Flementos constitutivoes.

Cuando una persona se siente afectada en los derechos que la Ley -
de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial le confiere, en
relacién a los actos de competencia desleal, puede exigir la inter
vencifn de la autoridad administrativa, por medlo de un escrito al
gue deberd acompaifiar los documentos y constancias en que Ffunde su-
solicitud.

El artfculo 4 del redlamento de la ley de la materia, establece -
que por cada accién que se pretenda intentar se debe formular un -
escrito diferente.

La Direccién General de Desarrollo Tecnolbgico, a través de su De-
partamento de trimites contenciosos correrd traslado de la promo--
cién a quien se le atribuya la realizacidn del acto de competencia
desleal, ya sea persona fisica o moral, concediendole un plazo pa-
ra que manifieste 10 que a su derecho convenga, el cual no serd me
nor de 15 ni mayor de 30 dias hébiles.

Aunque en la préctica, es frecuente apreciar que este plazo se vea
prolongado varias veces, mediante escritos de solicitud de prérro-
ga, que en ocasiones propician que 1a litis no se clerre, sino hag
ta después de un afio de haberse presentado el escrito inicifal de -~

demanda.
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Una vez presentado el escrito y hahiéndose corrido traslado a la -
contraparte, se analizan los antecedentes, se desahogan las prue -
bas y entonces se procede a dictar la resolucién que en derecho -
proceda y si se determina que se incurre en la comisién de una in-
fraccidn administrativa se inpone la sancién que corresponda, noti

ficéndose la resolucidn a las partes interesadas.

Es indispensable que las personas f{sicas o morales que ejerciten-
la accién tengan un interés juridico creado, de conformidad con el
articulo lo. del Cédigo de Procedimientos Civiles de aplicacién su
pletoria en materia de Marcas; toda vez, que es necesario para for
mular la solicitud en cuestidn que se tenga el registro de una mar
ca. (Art. 88B).

En la prictica la aplicacién de este principio, no se aplica co --
rrectamente, pues se permite, gue con una expectativa de derecho -
(solicitud de marca), pueda atacarse un registro adquirido, afin -
cuando no les asista un derecho anterior de uso.

Una vez que se ha dictado la resolucién administrativa, si las par
tes no estan de acuerdo en el sentido de la misma, pueden promover
el juicio de amparo indirecto ante el Juez de Distrito en materia-
administrativa.

Conducta.- La realizacién de actos relacionados con la materia que
la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial regula,-
contrarios a los buenos usos y costumbres en 1a industria, comer -

clo y servicios que impliquen competencia desleal.
Tipicidad.- La fraccidén I del artfculo 213 de ta L.F.P.P.I.

Culpabilidad.- Conocimiento de que dichos actos son contrarios a -

los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y servicios
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que impliquen competencia desleal.

Punibilidad.- Art. 214 L.F.P.P.I.

De manera enunciativa se consideran infracciones administrativas -
las siguientes:

Art. "213.- Son infracciones administrativas:

“Fraccidn IV.- Usar una marca parecida en grado de confusién a otra
registrada, para amparar los mismos o similares productos o servi-

cios que los protegidos por la registrada’

Para la procedencia de dicha infraccidn se requieren dos supuestos

que son:

1.- Que se use una marca semejante en grado de confusién a otra ya
registrada.

2.- Que se trate de los mismos o similares productos protegldos -

por la marca registrada.

Aqui se comprende la figura de la imitacién. Por imltacién se ha -
entendido 1a apropiacidén, sin el consentimiento del titular y con-
1a finalidad industrial o comercial, del bien jur{dicamente prote-
gido, mediante la explotacién de las creaciones de forma y median-
te el uso de los signos distintivos de los productos y de las em -
presas, de manera que, sin ser idénticos a los del titular del bi-

en, pueden ser considerados como los auténticos. { 16 )

La imitacidn tiende a obtener el aspecto de conjunto representado-

por la marca original, con més o menos analogia sin que una o la -

( 16 ) Mascareilas, Carlos E. los delitos contra la propiedad indug
trial. Libreria Bosch. Barcelona, 1960. pag. 149
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otra de sus partes sea necesariamente una copia servii de la imita

da. Basta que exista la posibilidad de confusidn. ( 17 )

La constante de esta infraccién es la reproduccién de los elemen -
tos mas notables de la marca que se desea copiar, introduciéndole-
variaciones, supresiones o agregaciones en sus elementos secunda -
rios.
La doctrina, la jurisprudencia y la ley han elaborado un minimo de
reglas que deben de seguirse para formarse un juicio a cerca de 1la
semejanza de las marcas y son las siguientes:

1.- Es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe-
atender, para determinar si hay imitacién. (Ver Capftulo IV).

2.- La apreciacién de las dos marcas debe resultar de su examen-
sucesivo y no del simulténeo. (Ver Capitulo IV).

3.~ Para resolver técnicamente si una marca es imitacibn de otra
legalmente registrada, ambas deben ser consideradas en su conjunto
tenlendo en cuenta todos los elementos que las constituyen y los -
que hayan sido reservados. (Ver Capfitulo IV).

4,.- La comparacibén de las marcas en conflicto debe ser hecha preg

cisamente entre ellas y no entre los productos.

Elementos constitutivos.

Conducta.- Usar una marca parecida en grado de confusién a otra re
gistrada, si dicha confusién ha sido declarada por la Secretarfa -
de Comercio y Fomento Industrial, para amparar l1os mismos o simila
res productos o servicios que los protegidos por la registrada.

Tipicidad.- La fraccién IV dei artfculo 213 L.F.P.P.I.

( 17 ) seplilveda, César. Op. Cit. pag. 211
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culpabiilidad.- Conocimiento de que dicha confusién ha sida declara

da por la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrial.

Punibilidad.- Art. 214 L.F.P.P.I.

Agqui encontramos dos elementos: Primero se solicita a la autoridad
administrativa la declaracidén de confusién y una vez que se tiene-
i1a declaracién de confusidn se persigue el delito.

Nos encontramos con una accidén derivada, ya que, es necesario que-
la autoridad administrativa declare 1a confusidn para posteriormen

te perseguir el delito.

Fracc. V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca regis-
trada como elemento de un nombre comercial o de una denominacién o
razén social, o viceversa, siempre que dichos nombres estén rela -
cionados con establecimientos que operen con 1os productos o servi
cios protegidos por la marca.

Bdsicamente se requiere que se use una marca registrada como ele -
mento de un nombre comercial, o una denominacidén social, siempre -
que dichos nombres esten relacionados con establecimientos que ope
ren con 1os productos o servicios protegidos por la marca.

Esta misma infraccién podria ser encuadrada dentro de la fraccibn-
IX, ya que esta consiste en efectuar, en el ejercicio de activida-
des industriales o mercantiles actos que causen o induzcan al pd -
blico a confusidn, error o engafio, por hacer creer o suponer infun
dadamente: lo. La existencla de una relacién o asociacién entre un
establecimiento y el de un tercero:; 20. Que se fabrican productos-
bajo normas, licencias o autorizacion de un tercerc y 3o. Que se -
prestan servicios o se venden productos bajo autorizacién, licenci

as o normas de un tercero.
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Elementos constitutivos.

Conducta.- Usar una marca registrada como elemento de un nombre co
mercial o una denominacidén social, siempre gue dichos nombres es—-
ten relacionados con establecimientos que operen con los productos
o servicios protegidos por la marca.

Tipicidad.- Fraccién V del articulo 213 L.F.P.P.I.

Culpabilidad.- La intencién o el 4nimo de aprovecharse del presti-
glo de la marca de un tercero para obtener un beneficlo personal.

Punibilidad.~ Art. 214 L.F.P.P.I.

Fracc, III.- "Poner en venta o en circulacién productos u ofrecer-
servicios, indicando que estén protegidos por una marca registrada
sin que lo esten. Si el registro de la marca ha caducado o ha sido
declarado nulo o cancelado, se incurrird en infraccién después de-
un afio de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en qué -
haya quedado firme la declaracidén correspondiente.

Esta fracclibn contiene dos supuestos:

1.- Poner en venta o en circulacidn productos u ofrecer servicios,
indicando que estan protegidos por una marca registrada sin que 1o
esten.,

2.- Cuando el registro haya quedado definitivamente anulado, revo-
cado, cancelado, caducado o extinguido, se incurriri en la infrac-
cién después de un afio de que haya causado estado la resolucibén -
correspondiente o que haya operado la caducidad, cancelacidén o ex-
tincidn.

En esta causal, encontramos que se trata de una falsa indicaciébn--
como 10 es sefialar que una marca se encuentra registrada y realmen

te no lo esta, con esto se engafia al plblico consumidor, ya que es
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falso lo que se les hace creer que existe un cierto respaldo res -
pecto a que el producto tiene determinada calidad. Por otra parte,
si a pesar de gue un registro marcario ha sido declarado por la au
toridad administrativa como nulo, revocado, cancelado, caducado o-
extinguido, si se sigue utilizando el término de marca registrada-
en los productos o servicios después de un afio de que haya operado
la caducidad, cancelacidn, o extincién, se esta violando una reso-
lucidén de la autoridad administrativa, toda vez, que esta da un -
plazo de un afio para que en ese tiempo se puedan agotar todos los-

productos que haya en existencia.

Elementos constitutivos.

Conducta.~ Poner en venta o en circulacién productos u ofrecer ser
viclos, indicando que estén protegidos por una marca registrada --
sin que 10 estén. Si el registro de marca ha caducado o ha sido de
clarado nulo o cancelado, se incurriri en infraccién después de un
afio de la fecha de caducidad o en su caso, de la fecha en que haya
quedado firme la declaracidén correspondiente.

Tiplcidad.- Fracclén III del artfculo 213 L.F.P.P.I.
Culpabilidad.- Se hace con el conocimlento de gque la marca ho se -
encuentra reglistrada y de que existe una resolucldn en la cual la-
marca ha sido declarada nula, revocada, cancelada, caduca o extin-
guida.

Artfculo "213 Son infracciones administrativas:

“"Fraceién IX Efectuar, en el ejerciclo de actividades industriales
o mercantiles, actos que causen o induzcan al piiblico a confusidn,
error o engafio, por hacer creer o suponer infundadamente:

“b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, 1licencias o-
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Y

autorizacién de un tercero. UE LA BIDL‘BTEBA

Se requiere que se realicen actos que causen o induzcan al piablico

consumidor a confusidén, error, engafio o que supongan infundadamen-

te que la persona que esta usando determinada marca tiene la auto-

rizacién de un tercero.

Aqui también nos podemos percatar de gue se aprovechan de cierto -

prestigio, clientela, calidad, etc., que ha logrado el titular del

registro a través de afios de esfuerzo, sacrificio, etc.

Elementos constitutivos.

Conducta.- Efectuar, en el ejerciclio de actividades industriales o
mercantiles, actos que causen o induzcan al pliblico a confusibén, -
error o engafio, por hacer creer o suponer infundadamente que Be fa
brican productos bajo especificaciones, licencias o autorizacién -
de un tercero.

Tipicidad.- Fraccién IX, b) del articulo 213 L.F.P.P.I.
Culpabilidad.- Inducir al piblico consumidor a confusibn error o -
engafio de que se fabrican productos bajo especificaciones, licen -
cias o autorizacién de un tercero.

punibilidad.- Artfculo 214 L.F.P.P.I.

4.- Anilisis en particular de cada uno de los delitos en materia -

de marcas. (Elementos constitutivos)

Nuestra Ley de Fomento y Proteccién de la Propledad Industrial no-
emplea respecto a los tipos delictivos ninguna denominacién, sdlo-
los describe; la naturaleza de los tipos delictivos previstos en -

el artfculo 223, se constituye por una usurpacién de los derechos-

patrimoniales inmateriales del titular de los derechos.
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En estos delitos la tutela penal es la lesidn a intereses tanto co
merciales como industriales. El articulo 223 de la mensionada ley,

tipifica casuisticamente los delitos de usurpacién.

Articulo "223 Son delitos:

* Fraec. VI. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de -
su titular o sin la licencia respectiva, en productos o servicios-
iguales o similares a los que la marca se aplique".

Como ya sabemos, el derecho al uso exclusivo de una marca, se ob -
tiene mediante su registro ante la Secretaria de Comercic y Fomen-
to Industrial, sin dicho registro no puede obtenerse la proteccién
legal que concede esta fraccién.

Descripcién tipica.- Se penaliza el uso antijurf{dico de una marca-
registrada,

Debemos tener presente que la ley de la materia en su art{culo 225
establece que previamente al ejercicio de la accién penal se re --
quiere la declaracibn de la Secretarfa de Comerclo y Fomento Indug
trial, en relacién a la existencia de los hechos constitutivos del
delito, dicha declaracién se hace desde el punto de vista técnico;
posteriormente se puede ejercitar la accidén penal.

La integracidén tipica de dicho delito contiene una condicionante--
que es: " Usar una maxca registrada, sin el consentimiento de su -
titular...", hecha 1la excepcién del artfculo 92 de la ley.

En esta fraccidn, se establece como delito el de la falsificacién.

Accién.- Consiste en la reproduccién total y plena, sobre un pro -
ducto de los signos distintivos usados por otro industrial o comer
ciante (as{ como de utilizar un signo distintivo en los servicios-

que se prestan}.
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Para que se de la falslficacién, es requisito indispensable que se-
de la relacidn marca-producto, es necesario que el signo reproduci-
do fraudulentamente se aplique a un productc que no corresponda al-
que se distingue con la marca legitima.

Los actos que integran la falsificacidn son:

1.- La reproduccibén de signos.

2.- El uso de marca.

Objeto.- El objeto del delito serd el signo distintive de un produc
to o servicio de la industria o del comercio.

Antijuridicidad.- Se encuentra en la misma falsificacibén, en la mu-
tacién de 1a verdad.

Culpabilidad.~ Es necesaria la existencia del dolo. Consiste en la-
intencidén de reproducir la marca ajena, en faltar a la verdad y en-
tener conciencia del acto que se realiza.

Consumacién.- Se consuma el deiito al reproducir o colocar la marca
ajena sobre otro producto.

Artfculo * 223 Son delitos:

" Fraccidén VII. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos -~
iguales o similares a los que se aplica una marca registrada, a sa-
biendas de que se usd ésta en 1os mismos sin consentimiento de su -
titular”.

« Fraccién VIII. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos-
a los que se aplica una marca registrada que hayan sido alterados".
» Fraccidn XI. Ofrecer en venta o poner en circulacién los produc -
tos o prestar los servicios...

Estas fracciones comprenden a la fraccidén IV del articulo 213 de ia

ley de la materia, citada en el punto 3 de este capitulo.
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De lo anterior se desprende que que la infraccidén administrativa se
vuelve delito; en 1a infraccién se usa la marca y en el delito se -
ofrece el producto, la diferencia no es fécil, ya que, sl se usan,-
por 1égica, también se ofrecen.

En 1a fraceidn VIII, al referirse a " ofrecer en venta o poner en -
circulacidn...que hayan sido alterados”, se entiende gue se trata =
de las maniobras fraudulentas gue hace el usurpador para inducir al
plblico consumidor a error respecto a la procedencia de los produc-

tos o servicios.

Accibn.- Consiste en apropiarse la marca que otro tiene registrada-
mediante el uso de una marca que por su semejanza o parecido con -

aquella, pueda ser considerada en el mercado como la auténtica.

Ofrecer en venta o poner en circulacidn, se trata de un comportami-
ento que enraiza en el delito de fraude maquinado, pues el hecho de
lictuoso no incide sobre la marca, sino sobre las maniobras fraudu-

ientas efectuadas para alterar engafiosamente el producto protegido.

Objeto.- El objeto del delito seré el signo distintivo de un produg
to de la industria o del comercio.

Antijuridicidad.- Se encuentra en la propia imitacibn con finalidad
industrial o comercial.

Culpabilidad.- Reviste la forma de dolo; consiste en la conciencia-
y voluntad de tomar un signo que es imitacién del legitimamente re-
gistrado.

Consumacién.- Se consuma en el momento en que, con fines comercia -
les, se usa la marca, es decir, gue se coloca la marca imitada so.-
bre el producto, en cualguiera de las formas gue una marca puede u-

sarse para que realice su funcién propia.
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Articulo " 223 Son delitos:
» Fraccibdn 1X.- Ofrecer en venta o poner en circulacién productos~
a los que se aplica una marca registrada, después de haber altera-

do, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta".

Para Mariano Jiménez Huerta, la esencia de este delito consiste en
que se altere, sustituya o suprima la marca a efecto de inducir a-
error al consumidor, perjudicdndose con esto al titular del regis-
tro marcario del cual tiene el uso exclusivo.

Alterar una marca significa cambiar su esencia o forma, causando -
con esto un perjuicio al titular.

Sustituir una marca consistente en poner una marca en lugar de la-
registrada, con el fin de gue los consumidores crean que se trata-
de la marca prestigiada, ya sea por su calidad, precio, ete, En -
otras palabras, se puede decir que consiste en expender objetos de
comercio sustituyendo en ellos la marca del fabricante verdadero -
por la marca de otro.

Supresidén.- Consiste en la expropiacién de la marca, sin apropia -
cién correlativa, y sin el consentimiento del titular del signo, -
mediante el levantamiento de la marca de las mercancias para hacer
comercio con ellas.

Accibn.~ Consiste en la alteracidn, en la supresidén de los signos-
distintivos de los productos, ya sea dejando el producto sin signo
ya sea sustituyéndolo por otro diferente.

Objeto del delito.- los signos distintivos de productos o servici-

os ya sea alterindolos, suprimiendolos o sustituyéndolos.
Antijuridicidad.~ La existencia del dolo.
Culpabilidad.- La intencién y voluntad de aprovecharse de una mar-

ca debidamente registrada.
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Consumacién.- La alteracién, imitacién, sustitucidén o supresibn de
una marca registrada.

Articulo " 223.- Son delitos:

* Fraccién X.- Continuar usando una marca no registrada parecida -
en grado de confusién a otra registrada, después de que la sancién

administrativa impuesta por esta razdn haya quedado firme.

Este supuesto es consecuencia del Art. 213 fraccidn IV, ya que en-
principio se necesita que la Secretarfia de Comercio y Fomento In -
dustrial haya declarado la confusidn entre dos marcas y una vez -
que se ha declarado esta y ha quedado firme, se requiere que la -
marca que es imitacién de 1a regiétrada se siga usando, entonces -
esta infraccibén se convierta en delito.

No obstante que la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial ha-
declarado la confusibn entre dos marcas, la marca imitadora se si-

gue usando.

Objeto del delito.- Es el signo distintivo de un producto de la in
dustria o del comercio.

Antijuridicidad.- Se encuentra en la confusién entre dos marcas.
Culpabilidad.- Consiste en reproducir una marca a sabiendas de que
se confunde con la registrada.

Consumacién.- Se consuma el delito al imitar una marca registrada,

causando confusién entre el pliblico consumidor.
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COMENTARIO DE INFRACCIONES Y DELITOS PROPUESTOS EN EL TRATADO DE -
LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE.

Estoy de acuerdo a las posturas que se pretenden adoptar en este -
tratado que acontinuacién detallo.

En el artfculo 1715 fraccién II inciso d) del citado Tratado nos -
dice gue cada una de las Partes dispondrd que sus autoridades judi
ciales tengan:

d) facultad para ordenar al infractor de un derecho de propiedad -
intelectual que pague al titular del derecho un resarcimiento ade-
cuade como compensacién por el dafio que el titular del derecho ha-
ya sufrido como consecuencia de la infraccidn, cuando el infractor
sabfa, o tenfa fundamentos razonables para saber que estaba involu
crado en una actividad infractora.

Fraccién V inciso a) Facultad para ordenar que: las mercancias que
hayan encontrado que infringen los derechos de propiedad intelecty
al sean, sin indemnizacidén de ningiin tipo, retiradas de 1os circui
tos comerciales de modo tal que se evite cualquier dafio al titular
del derecho, o bien, siempre que ello no sea contrario a las dispo
siciones constitucionales vigentes, se destruyan, de tal modo que-
se reduzcan al minimo los riesgos de infracciones subsecuentes.
Articulo 1716 fraccién II inciso c¢) segundo pirrafo, capitulo XVII
del comentado Tratado.

Medidas precautorias: cada una de las Partes dispondrd que sus --
autoridades judiciales tengan la facultad para exigir al solicitan
te que aporte una fianza o garantia equivalente, que sea suficien-
te para proteger los intereses del demandado y para evitar abusos.
Artficulo 1717.- Sanciones penales.

Fraccidn II. Cada una de las Partes dispondré que sus autoridades-
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judiciales puedan ordenar el secuestro, el decomiso y la destruccién
de las mercanc{as infractoras y de cauquiera de los materiales e ing
trumentos cuya utilizaciédn predominante haya sido para la comisién -

del ilicito.

Estos fundamentos de el tratado son para mi buenas opciones para dar
solucidn a la usurpacidn de las marcas dentro del derecho de la pro-

pledad industrial en nuestro pafs, as{ como también a nivel mundial.
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CAPITULO IV
JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA-JUDICIAL

MARCAS, FALSIFICACION MEDIANTE USO ILEGAL DE LAS.- Aunque =~
un comerciante propale en su comercio, gue las cabezas de -
maquinas de coser que vende no son de una marca determinada
y que si lo son los gabinetes en que las cabezas estan mon-
tadas, debe tenerse en cuenta que el solo montaje de esas -
cabezas en gabinete de la marca arriba mencionada constitu-
ye falsificacibn, porque sin autorizacidn del titular de la
marca, esta es ostentada amparando la unidad que se integra
con elementos de procedencia diferente. Y basta que se den-
los elementos objetivos de ese aclopamiento de cabezas con-~
los gabinetes de la marca determinada, para que este confi=
gurada la falsificacién, conforme al primer parrafo del ar-
ticulo 255, de la Ley de.la materia. Por cuanto a gue el co
merciante no sea competidor de la titular de la marca falsji
ficada porque dicho comerciante no fabrica midguinas de co -
ser, y solo sea vendedor, debe razonarse que, precisamente-
por ser vendedor de unidades integradas con elementos de di
versos fabricantes, los productos que expende compiten con-
los propios de la marca falsificada.

Sexta Epoca. Tercera Parte: Vol. CXVIII, Pag. 73. A.R, 5907
/1957. The Singer Manufacturing Company. 5 votos.

2a. Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975 TERCERA PARTE, - =
jpag. 708, la. Relacionada de la JURISPRUDENCIA, MARCAS RE-
NOVACION ESPECIAL DE LAS. USO NO ES IMPRESCINDIBLE".

MARCAS. PARA DETERMINAR SI UNA MARCA ES O NO SEMEJANTE EN -
GRADO DE CONFUSION A OTRA YA REGISTRADA Y VIGENTE, debe to
marsela para compararla con la otra en su conjunto, o bien,
atendiendo a los elementos que hayan sido reservados Articu
lo 91, fraccidn XVIIl, de la Ley de Invenciones y Marcas.

Tesis visible a fojas 125 del informe de labores correspon-
dientes al afio de 1980, sustentada por el Tercer Tribunal -
Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito.

LA OBLIGACION DE APRECIAR LA MARCA EN SU CONJUNTO SIN DIVI-
DIRLA, SE PRESENTA UNICAMENTE EN TRATANDOSE DE AQUELLAS QUE
PUDIERAN SER SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION, POR LO QUE-
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CA.

Ahora bien, tiene razdn recurrente, en primer lugar, cuando
aduce que no existe nxnguna cortapisa juridica para el and-
lisis de la denominacidn propuesta como marca, en terminos-
de lo dispuesto por el Art. 91, fraccién XI1I, de la Ley de
Invenciones y Marcas, ya que la obligacidn de apreciar la -
marca en su conjunto, sin dividirla, se presenta Gnicamente
en tratandose de aquellas que pudieran ser semejantes en -
grado de confusidn, y ello por imperativo de lo dispuesto -
en la fraccidn XVIII, del propio articulo 91 antes citado;-
por 1o que, si no fue esta Gltima hipOtesis la gue se tuvo-
en cuenta para examinar la denominacidn "GIACIVANNI", no es
tuvo en lo justo el Juez de Distrito al reprocharle la for-
ma en que se llevo a cabo el andlisis de dicha palabra.

R.A. 1176/86 del 29 de octubre de 1986.- Segundo Tribunal -
Colegiado.- Relator: Guillermo Ortiz Mayagoitia.~- Unanimi -
dad.- Quejosa: NAK, S.A.

Revoca la sentencia del C. Juez Octavo de Distrito en el -~
Juicio 68-E/85 y NO AMPARA.

MARCAS.- CONFUSION.~ Diferencias Secundarias. Si las marcas

tienen una misma parte inicial o radical, gue por sus carac

teristicas resulta la parte mds importante o significativa-
y la parte final de sus caracteristicas tiene alguna dife -
rencia de orden meramente secundario o de significacidn de-
menor importancia, o de uso muy comin, es claro que tal di-
ferencia (que carece de enfasis) no basta para evitar la -
confusidn entre ambas marcas (Articulo 105 fraccidén XIV, de

la Ley de la Propiedad Industrial), o para evitar que se su

giera que ambas provienen del mismo productor, lo que impi-
de el registro de la segunda, ya que se podria indicir a -
confusién al piblico consumidor, o que en una de las marcas
se le beneficiard con el prestigio o aceptacidn del produc-
to amaprado con la otra.

Amparo en revisidén 527/1974.- Henkel Cie Gmbh.- Unanimidad
de votos. Séptima época, Vol. 70. Sexta parte, pag. 47.

Amparo en revisién 784/1976- Byk Gulden, S.A. de C.V. Unani
midad de votos, Séptima. Epoca, Vol. 87 Sexta aprte pag. 55

88
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Amparo de Revisidén 710/1986- Ragu Foods. Inc. Unanimidad de
votos, Séptima Epoca, Vol. 97-102, Sexta Parte, pag. 148.

Amapro en Reviisdn 366/75-J.C. Penuy Inc. Unanimidad de vo-
tos, Séptima Epoca, Vol. 97-102, Sexta Parte, pag. 321.

Jurisprudencia Tribunales Colegiados de Circuito. Séptima -
Epoca, Volumen Semestral 97-102, Sexta Parte, pag. 361.

MARCAS, DEBE ATENDERSE A LOS ELEMENTOS NOMINALES Y SUBSIDIA
RIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA. Lo esen -
cial, en una marca es su denominacidn y esta es la que debe
ponerse frente a los que estan en disputa, para determinar-
su confusidn o individualidad, sin gue para los demis ele -
mentos, sean conducentes para descrituar su diferencia gra-
fica y fonética, puesto gque los productos gue amparan las -
marcas normalmente se distinguen por el nombre de los mis -
mos y no por sus elementos accesorios.

Amparo en Revisidn 1030/78 Kimberly Clark Corporation. Una
nimidad de votos. Tercer Tribunal colegiado en materia Admi
nistrativa del Primer Circuito visible pag. 838 de Jurispru
dencia, Precedentes y tesis sobresaliente. Tribunales Cole-
giados, Tomo 1v, Administrativa, Mayo ediciones.

MARCAS INDUSTRIALES, SEMEJANZA DE LAS, JUICIO SUBJETIVO. Si
la resolucidn reclamada sostiene que no hay semejanza en -
dos marcas, en virtud de que tomadas en conjunto, tal como-
lo ordena el articulo 105, fraccidn X1V, de la Ley de la -
Propiedad Industrial, no existe posibilidad alguna que con-
fundan, puesto que solo su terminacidn es la semejante, tal
juicio subjetivo de la autoridad administrativa, técnica en
lamateria, no puede considerarse ildgica y antijuridica, -
puesto que aprecia las marcas tal como lo ordena dicha Ley,
Sin que valga en contrario gque la guejosa haga depender su-
semejanza precisamente de no tomarlas en su conjunto y no -
atendiendo a los elementos gue fueron reservados, porque es
to se opone a lo dispuesto por el citado dispositivo legal.

Sexta Epoca, Tercera Parte: Vol. V II. pag. 55. A.R., 4211/~
1957. The Sidney Ross CO., S.A. 5 votos.

2a. Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975, tercera Parte, -
pag. 657, 8a. relacionada de la JURISPRUDENCIA, "FACULTADES
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DISCRECIONALES. ABRECIACION DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL
JUICIO DE AMPARO".

“MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCION DE LAS. FINALIDAD DE LA MAR
CA. LAS FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA: EL PRIMER USO Y EL-
REGISTRO. EL SISTEMA MIXTO ADOPTADC POR NUESTRO PAIS. LA -
PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS AUN CUANDO-
NO ESTEN O TODAVIA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN EL PAIS. LOS
ARTICULOS 60. BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARIS PARA LA =
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. La marca sirva para-
distinguir los productos o servicios que provienen de su fa
bricante o de un comerciante, de los productos o servicios-
de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca, re
conocidas por la doctrina y adaptadas por las legislaciones
de distintos paises son el primer uso y el registro, habién
dose generalizado este {ltimo como el medio mids eficaz para
la proteccidn del signo marcario. El sistema es adoptado pa
ra nuestro pais puede considerarse como mixto, ya que si -
bien es cierto que bésicamente es el registro el que genera
la exclusividad del derecho a la marca, tambien es verdad -
que el uso produce efectos juridicos desde el registro, y -
con posterioridad a su otorgamiento.- Nuestra Ley de Inven-
ciones y Marcas preve la posibilidad de conceder el regis -
tro de.una marca que comenzo a ser usada antes que otra fue
se registrada, para lo cual existen procedimientos y plazos
gue conducen a la anulacidén del registro ya otorgado para -
dar lugar al registro de la marca usada con anticipacién -
(articulos 83, 89 y 93). La proteccidn de la marca se en -
cuentra sustentada en dos principios fundamentales: el de -
territorialidad y el de especialidad. De acuerdo con el -
principio de territorialidad, la proteccidn de la marca se-
encuentra circunscrita a los limites del pais en donde ha -
sido registrada y por su parte el principio de la especiali-
dad de la marca tiene que ver con la naturaleza de los pro-
ductos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro
a servicios identicos o similares (respecto del principio -
de territorialidad, ver los articulos 119, 121 y 123; en -
cuanto al principio de cspecialidad, los articulos 94 y 95
de la Ley de Invenciones y Marcas).~ Pero la aplicacidn es-
tricta de los principios de territorialidad y de especiali-
dad de la marca, puede provocar abusos que se traducen en -
engafios para los legitimos duefios de las marcas y para el -
piilblico consumidor, pues debido a la terrirorialidad, al -
guien poco escrupoloso se podria aprovechar de una marca ex
tranjera que todavia no ha sido registrada en nuestro pais,
para obtener el registro de esa marca a su nombre y disfru-
tar de la celebridad de ese signo distintivo. Es por ello -
que, para evitar los citados inconvenientes, el dia catorce
de julio de mil novecientos sesenta y siete, se adopto en -
Estocolmo la Gltima revisidédn del Convenio de Paris para la-
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para la Proteccidn de la Propiedad Industrial de fecha vein
te de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; convenio que
fue aprobado por el Congreso de la Unidn segun decreto pu -~
blicado en el Diario Oficial de la Federacidn de cinco de -
marzo de mil novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por -
los articulos 6o. bis y 10 bis del ya mencionado Convenio,-
tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una -
marca que pueda crear confusidn con otra marca ya notoria --
mente conocida en el pais de registro o de utilizacidn, aun
que esta {iltima marca bien conocida no este todavia no haya
sido protegida en el pais mediante un registro que normal -
mente impediria el registro o el uso de la marca que entre-
en conflicto con el que esta proteccidn excepcional de una-
marca notoriamente conocida esta justificada, porque el re-
gistro o el uso de una marca similar que se prestara a con-
fusidn equivaldria, en la mayoria de los casos, a un acto -
de competencia desleal, y también se puede considerar perju
dicial para los intereses del plblico consumidor gque puede-
ser inducido a error, respecto del origen o calidad de los-
productos amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas
por el Senado, las Reformas que se hicieron en Estocolmo al
Convenio de Paris para Proteccidn de la Propiedad Industri-
al, en las que se contienen los articulos 60. bis, dicho -~
tratado internacional, forma aprte de la Ley Suprema del =
Pais en términos del articulo 133 constitucional. En concor
dancia con los articulos 6o. bis y 10 bis del Convenio de -
Paris para la Proteccidn Industrial, el legislador mexicano
establecid en las fracciones XX y XXI del articulo 91 de 1la
Ley de Invenciones y Marcas la prohibicidn de registrar co-
mo marca las denominaciones, signos o figuras susceptibles-
de engafiar al piblico consumidor o inducirlo a error, por -
tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad com-
petente del pais (en la actualidad Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial), estime ser notoriamente conocida, como
siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse de -
ese convenio y utilizada para productos idénticos o simila-
res; igual prohibicidén existe cuando la parte esencial de -
la marca que se trate de registrar constituya la reproduc -
cidén de la marca notoriamente conocida o una imitacidn sus-
ceptible de crear confusidn con esta, con el objeto de ase-
gurar una proteccidn eficaz contra la competencia desleal".

Tesis No. 13, sustentada por el Tribunal Colegiado, visible
a foja 29 de la Tercera Parte del Informe de la Corte del -
afio de 1985,

MARCQS INDUSTRIALES, DISTINCION DE LAS.- Para hacer la dis-
criminacidén de dos marcas en disputa por la confusidn que -
las mismas pudieran ocasionar, no solo debe atenderse a las
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a las diferencias que entre ellas existan, sino también, y
en forma destacada, a las semejantes qgue concurran entre -
las mismas.

Sexta Epoca. Tercera Parte: Vol. XIII, pag. 42. A.R. -
4044/1953. The Seven Up Company. 5 votos.

2a., Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975 TERCERA, PARTE -
pag. 656, 6a. relacionada de la JURISPRUDENCIA, "FACULTADES
DISCRECIONALES, APRECIACION DE USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL-
JUICIO DE AMPARO"

MARCAS. SIMILUTUD EN CUANTO A SU NATURALEZA O A SU EMPLEO.-
No basta que haya una gran semejanza entre las denominacio-
nes de dos marcas, y que los respectivos articulos pertenez
can a la misma categoria dentro de la clasificacidn oficial
que contiene el Reglamento de la Ley de Propiedad Indus -
trial, sino que se requiere, ademds que se demuestre que se
trata de los mismos articulos, y que se acredite también -
que los productos pueden facilmente confundirse. Es verdad-
que el articulo 106 de la Ley de la Propiedad Industrial es
tablece que, "anque no se trate de los mismos productos, se
aplicardn las reglas de la fraccidn XIV del articulo que an
tecede, cuando el nuevo registro sea solicitado por persona
distinta del propietario de una marca anterior, para articu
los similares a los que esta Gltima ampara, si la Secreta -
ria considera que existe posibilidad de confusién. Pero de-
be advertirse que esa facultad que la Secretaria responsa -
ble tiene que aplicar las reglas de la fraccidén X1V, invoca
da, y en el supuesto de que, no tratdndose de los mismos -
productos, estime que existe, sin embargo, la posibilidad -
de confusién, no extrafie que, si estima lo contrario solo -
por ello se haya realizado un registro en contravencidén a -
las disposiciones de esta Ley (articulo 200, fracecidn I), -
ni tampoco implica que la hipStesis quede comprendida den -~
tro del articulo 200, fraccién V, de la misma Ley, segin la
cual el registro de una marca es nulo, cuando por error, -
inadvertencia o diferencia de apreciacidn se lleva al cabo-
un registro existiendo en vigor otro, que se considera inva
dido, por tratarse de una marca que se confunda con la antge
rior.

Sexta Epoca, Tercera Parte: Vol. XXVIII, Pag. 34. A.R. -
307/1958. N.V. Siera Radio Mayoria de 3 votos.

2a. Sala. Apéndice de Jurisprudencia 1975 TERCERA PARTE Pag
660. l4a. relacionada de la JURISPRUDENCIA, “FACULTADES DIS
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CRECIONALES, APRECIACION DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL -
JUICIO DE AMPARO".

MARCAS, SEMEJANZA O DESMEJANZA DE .- Cuando no se trata de-
que la Direccidn de la Propiedad Industrial, de acuerdoc con
la facultad discrecional que le confiere el articulo 105, -
fraccidn IV, inciso ¢), de la Ley de la Propiedad Indus -
trial, pudiera decidir sobre la semejanza o desemejanza de-
unas marcas, sino de que surgié a dicha direccidn la duda ~
sobre la semejanza de esas marcas, manifestada asi sobre la
solicitud de registro, no pudo posteriormente revocar el -
juicio subjetivo de duda que ya habia externado, sino me -
diante los razonamientos de las dos partes interesadas en -
el negocio y no solo una de ellas, le adujeron.

Sexta Epoca., Tercera Parte: Vol. XXIV. Pag. 23 A.R. -
123/1958. Myrurgi, S.A. Unanimidad de 4 votos.

2a, Sala. Apéndice de Jurisprudencia 1975 TERCERA PARTE, -
pag. 659 13a. Relacionada a la JURISPRUDENCIA, "FACULTADES-
DISCRECIONALES, APRECIACICN DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL
JUICIO DE AMPARO".

EL SUSCRITO SOSTIENE, EN LAS CUESTIONES RELATIVAS A CONFU -
SION DE MARCAS, que en el piiblico consumidor quien fundamen
talmente merece proteccidn para evitar la desorientacidn y
el error, respecto a la naturaleza y el origen de los dis -
tintos productos gue concurren en el mercado y que obviamen
te, al mismo tiempo garantizar la integridad y buena fama -
del signo distintivo adoptado por el comerciante, aseguran-
do la fdcil identificacidén de las mercancias, en otras pala
bras, la marca ha de ser peculiar para poder distinguir cla
ramente entre los demds que afluyen en el mercado o estan -
registrados y la proteccidén de la ley ha de ser plena para-
que su poder de atraccidén y su capacidad distintiva no su -
fra ninguna; esto justifica la existencia de la exigencia -
de que las marcas sean suficientemente distintivas entre -
si, de suerte que el piblico consumidor no solo no confunda
una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de
que las confunda.

Juicio Amparo: 811/74 Cueros Artificiales, S.A, de C.V. R.-
A. 503/75.

Tercer tribunal Colegiado en Materia Adminsitrativa. Pronun
ciada: 8 de septiembre de 1975.
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IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE COMPETENCIA DESLEAL CONJUNTA-~
MENTE A ACCIONES DERIVADAS DE VIOLACIONES LEGALES ESPECIFI-
CAS. Si una persona resulta resposable de la infraccidn se
flalada en el Articulo 258 de la Ley de la Propiedad Indus -
trial, por haber usado ilegalmente una marca. registrada le-
galmente, no puede ser simultdneamente sujeto de las sancig
nes sefialadas en el articulo 263 de la propia ley, pues es-
ta disposicion fija de una manera genérica los actos de com
petencia desleal, sancionando todos aquellos que no estan -
expresamente sancionados en las disposiciones de la mencio-
nada ley".

Sexta Epoca Volumen CVIII, Tercera Parte, p. 56; cit. en Ju
risprudencia y Tesis Sobresalientes 1966-1970.- actualiza -
cién II Administrativa.

MARCAS INDUSTRIALES, SEMEJANZA DE LAS.- El criterio subjeti
vo de las autoridades administrativas correspondientes, con
respecto a semejanza de marcas, aunque tal semejanza consti
tuya un problema técnico y no juridico, debe descansar en -
razonamientos 16gicos, para gue se considere constitucional
mente motivado y fundado. Si asi no fuera ocurriria que con
el pretexto de aplicar dicho criterio subjetivo, se dicta -
rian resoluciones caprichosas con vulneracidn de nuestro -~
sistema constitucional que, por cuanto a potestad de las au
toridades, sienta un régimen de facultades expresas y limi=
tadas.

Sexta Epoca, Tercera Parte: Vol. II, Pag. 80 A.R. 6199/1956
pestileria Francesa, S. de R.L. 5 votos.

2a. SALA. Apéndice de Jurisprudencia 1975, TERCERA PARTE, -
Pag. 657 7a. Relacionada de la JURISPRUDENCIA "FACULTADES -
DISCRECIONALES, APRECIACION DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL
JUICIO DE AMPARO".

MARCAS, ANALISIS DE SU POSIBLE CONFUSION. Si bien este tri-
bunal ha sostenido que para determianr si dos marcas son sg
mejantes en grado de confusién, se debe atender no sdlo un-
analisis minucioso, sino principalmente al efecto que pue -
dan producir en el piiblico consumidor al primer golpe de -
vista, o al de ser pronunciadas rapidamente, ello no signi-
fica que quien debe juzgar sobre la semejanza de las marcas
no puede fijarse minuciosamente en los detalles, para deter
minar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan
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producir cuande se las lee y oye en forma ordinaria, sin po
ner atencibn muy cuidadosa. Pues la impresién subjetiva gue
las marcas produzcan de momento, puede ser objeto de un ani
lisis cuidadosa. Pues la impresidn subjetiva que las marcas
produzcan de momento, puede ser objetivo de un an&lisis cui
dadoso, que no olvide que debe atenderse a la primera impre
8idén que dichas marcas produzcan en el pGblico.

JURISPRUDENCIA Primer Tribunal Colegiado en Materia Adminis
trativa del Primer Circuito.

JURISPRUDENCIA TRIBUNALES COLEGIADOS. S&ptima Epoca Volfimen
Semestral 151-156. Sexta Parte, p&g. 223. JURISPRUDENCIA -
TRIBUNALES COLEGIADOS. Informe 1981 TERCERA PARTE. tesis 16
pig. 43.

MARCAS. CONFUSION DE.- Para determinar si dos marcas pueden
o no confundirse, no hay que atender solo a su fonética, si
no tambi&n a su aspecto gr&fico, capaz de diferenciarlas, -
puesto gque el error en que podria incurrir el consumidor -
por la semejanza entre ambas, tendria que ser ocasionada -~
por la impresifn de conjunto que a primera vista se adquie-
re de las marcas, de manera que ai existe posibilidad de -
confusibn, si después de tener una revisidn instantlnea, se
advierte la similitud de alguno de sus elementos.

Amparo en revisibn. RIA. 1936/1969 S.E.B. (visible a fojas-
423 de: Jurisprudencia, Precedentes y Tesis sobresalientes-
de loa Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, To-
mo II. Ediciones Mayo, D.F. 1977).

MARCAS CARACTERISTICAS DE LA.- La marca ha de ser el signo-
individualizador de las mercancias: es menester que sea dis
tinta de otra marca: que sea especial, lo que significa que
su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra re-
gistrada con anterioridad, denominada antecedente, y que -~
pueda ser reconocida facilmente.

Amparo en revisibn. 27333/1971. La Nueva Medalla, S.A (Vi -
sible a fojas 423 de: Jurisprudencia, Precedentes y Tesis -
sobresalientes, de los Tribunales Colegiados en Materia Ad-
ministrativa, Tomo II. Ediciones Mayo, México. D.F., 1977).

MARCAS EXAMEN DE LAS.- Cuando se trate de determinar si -
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dos marcas son semejantes en grado de confusién conforme a-
la fraccidn XIV del articulo 105 de la Ley de la Propiedad-
Industrial, debe atenderse no solo a un anélisis minucioso-
de sus elementos grdficos, fonéticos e ideoldgicos (es de -
cir, a las ideas que, sugieren), examinando las marcas parte
por parte, sino que también debe atenderse a su conjunto, -
es decir, al efecto que produzcan en el pilblico consumidor-
al primer golpe de vista; o al ser oidas cuando son pronun-
ciadas rapidamente, pues no es de suponerse que dicho pibli
co consumidor haga siempre un andlisis minucioso y detalla—
do de las marcas de los productos que adquiere.

Amparo en revisién. R.A. 983/1970. Enrique Ortiz Colina (Vi
sible afojas 173, de Jurisprudencia, Precedentes y Tesis so
bresalientes de los Tribunales Colegiados en Materia Admi--
nistrativa, Tomoc 1, Ediciones Mayo, México, D.F., 1979),

ELEMENTOS QUE PUEDEN SERVIR PARA DETERMINAR LA POSIBILIDAD_
DE FONFUSION DERIVADA DEL USO DE MARCAS SEMEJANTES O IGUA _
LES A UNA REGISTRADA. Este elemento que pudiera incurrir en
error acerca de la procedencia del producto amparado por -
una marca idéntica o semejante a la registrada con anterio-
ridad, puede provenir de muchos factores, encauzados a al -
canzar un beneficio con detrimento del derecho preferente -
que trata de resguardarse, y de ahi que la semejanza o simi
litud a que alude la ley no quede limitada a articulos cla=
sificados en la misma clase, sino a cualquier otra, siempre
que induzca a error por su finalidad, su composicidn, lugar
de venta o por cualguier relacidn que entre ambos exista. -
bien sea de medio a fin o de causa a efecto, sin que, por -
todo ello, a la similitud indicada se le debe dar una intex
pretacidén rigida, sino como queda dicho y debe reiterarse,-
justa y ldgica; pudiendo decirse entonces que la clasifica-
cidén a que alude el articulo 71 reglamentario, no puede ser
vir de hase para concluir que no haya si pueda haber simili
tud entre productos de distintas clases.

Segunda Sala.~ Boletin 1963, p. 382 cit. en Jurisprudencia-
y Tesis sobresalientes 1955 - 1963, Segunda Sala Administra
tiva. Ediciones Mayo, México, 1965

MARCAS, USO ANTERIOR EN EL PAIS.- Conforme a los articulos 98 y 200 -
fracc. II de la ley de la Propiedad Industrial aplicable, lo que esta -
legalmente protegido es el uso de una marca en la Repiblica. Ahora bien,
para determinar si eso uso implica que el propietario dg «--
una marca extranjera realice personalmente las ventas del -
producto amparado con la marca, o si es necesario que los -



97

realice ese propietario por medio de algiin apoderado o dis~
tribuidor autorizado, o si por el contrario basta que la --
marca sea usada en el pais, en el sentido de que en el se -
expidan los productos amparados con esa marca extranjera, -
se debe tomar en cuenta que el articuleo 6 Bis del Convenio-
de Paris establece que se debe invalidar el registro de una
marca gue sea reproduccién o la imitacidén de otra, suscepti
ble de causar confusidn, si esa otra marca fuese notoriamen
te conocida en el pais de registro, por ser utilizada para-
productos del mismo género o de un género semejante. Como =
se ve la proteccién se da a los productos del articulo ampa
rado con la marca, cuando su producto es usado en el pais,-
independientemente de que lo expida directamente ese produg
tor, o un distribuidor o cualquiera otro comerciante,.."

Tesis del Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en-
Materia Administrativa, emitida el 30 de agosto de 1978, en
juicio de amparo en revisidn H.A. 494/78.

Quejoso: Luis Gonzdlez y Vallejo, publicado en el Semanario
Judicial de la Federacidn, Séptima Epoca. Volumenes 115-120
julio-diciembre de 1978. Sexta Parte. Ejecutorias de los -
Tribunales Colegiados, paginas 107 y 108.

"El andlisis de las marcas debe hacerse tomandolas en su ~-=
conjunto, para formarse conviccidn sobre si se confuden o -
no entre si, o sea, que no basta precisar o bien las seme -
janzas o bien las diferencias que existen, sino las unas y-
las otras: Porque es la posibilidad de conjunto de una mar-
ca con otra el factor determinante de la declaracién de imi
tacidn".

R.A. 398/72

Quejoso: FARBEN FABRIKEN BAYER, A.C.
Sequndc Tribunal Colegiado de Circuito.
Ponente: Lic. Juan Gomez Diaz.
Resuelto: 9 de septiembre de 1972.

R.A. 588/72

Quejoso: CHESSEBROUGJ POND'S INC.
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito.
Ponente: Lic. Jesils Toral Moreno
Resuelto: 7 de octubre de 1973



R.A, 2623/71

Quejoso: DINAMIT NOBEL, A.C.

Tercer Tribunal Colegiado de Circuito.
Resuelto: 21 de enero de 1972.

R.A. 249/76

Quejoso: CAFES ALPE, S.A.

Tercer Tribunal Colegiado de Circuito.
Pomnente: Lic. Gilberto Lievana Palma.
Resuelto 10 de junio de 1976.

R.A. 1169/71

Quejoso: DUNLOP RUBBE COMPANY, LTD.
Quejoso Tribunal Colegiado de Circuito.
Ponente: Lic. Gilberto Lievana Palma.
Resuelto: 12 de mayo de 1972,

98
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CONCLUSIONES

Existen una diversidad de definiciones a cerca de 1o que es 1la
marca, pero en esencla todas se refieren a que es un signo que
sirve para distinguir productos o servicios de otros de su mig
ma especie o clase.

No deben utilizarse signos o marcas similares que puedan produ
cir confusidén, ya que la tutela marcaria descansa sobre el --—
princlpio de la lealtad comercial

Deberfa de pugnarse por una legislacidn mas estricta y con san
ciones que dieran mayores resultados tratindose de usurpacibn-
de marcas, ya que la actual reglamentacién parece no ser sufi-
ciente para evitar tales actos.

No podemos consliderar que sea conforme a derecho el que empre-
sas mexicanas se apropien de marcas ajenas.

El hecho de que una empresa mexicana utilice el signo o marca-
de una empresa internacional da lugar a una situacidén de depen
dencia respecto a la extranjera, lo que consecuentemente perju
dica la economia nacional.

Nuestra ;egislacién deberfa asegurar la defensa de los signos-
de los cuales los empresarios son titulares.

Se puede decir que nuestra actual legislacién ha retrocedido -
en relacidén a la defensa de los derechos de los titulares de -
registros marcarios, en el sentido de que no se mensiona en la
misma que el perjudicado pueda obtener el secuestro de los ing
trumentos del delito y la adjudicacién de 1os objetos que se -
fabrican o expenden ilegalmente y ademés de que no se garanti-

za la seguridad juridica del duefio de una marca registrada.
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8.- Nuestra Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial
deber{a de conceder el registro de las marcas auditivas, toda-
vez que la ciencia ha avanzado.

9.- En términos generales, 1os elementos constitutivos de los delj
tos en materia de marcas son:

Objeto material.- el signo registrado como marca.

Objeto corporal.- la persona o cosa sobre quien recae la accién
del delito.

Objeto juridico.- es la exclusividad del uso, pero para esto -
se requiere que el signo este registrado.

Sujeto activo.- puede ser cualquier persona.

Sujeto pasivo.- el tltular del registro marcario.

Accibn,- la reallzaciédn de actos positivos que lesionan el -
bien juridicamente protegido.

Antijuridicidad.- que 1a accidén se haga con fines industriales
o comerciales.

Culpabilidad.- la existencia del dolo, tener conocimliento de -
que el signo marcario esta debidamente registrado.

10.- Podrfamos pensar que en un futuro los pai{ses de América esta
blecieran un Reglamento como el Reglamento Comunitario de Re
presidén de la Pirateria de Marcas, que fue adoptado el lo. -
de diciembre de 1986 por la Comunidad Econémica Europea, cu-
yo objeto es prohibir la importacién en 1a Comunidad, de mer
cancias que porten indebidamente una marca y establecer un -
procedimiento adecuado que permita la intervencidn de las -
autoridades aduaneras para garantizar la eficacia de la pro-

hibicidén. Esto seria benéfico para todos, por que se reduci-

ria en gran parte ia comisién del delito de usurpacién de -
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marcas y se causarian menos dafios a los titulares de regis --
tros marcarios debidamente registrados.

Para proteger al piiblico consumidor en cuanto a la clase y -
autenticidad de un producto propongo que se deberfa de exigir
al que ofrece esos productos a la venta que muestre ser titu-
lar de esa marca de producto con el titulo de registro marca-
rio, o al menos que se exiga por ley el niimero de registro -
otorgado por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.
y ponerlo en la etiqueta del producto, para que de esta for-
ma se garantice su legitimidad y autenticidad de cualquier -
producto o servicio.

La industria nacional, ha alcanzado amplio desarrollec y consi

derable consumo; pero al mismo tiempo existe un comercio irrg

gular en la venta y distribucién de sus productos, originando

principalmente por la falta de determinacién de su proceden -

cia, que obliga al pilblico a pagar precios desproporcionados-

que no corresponden a su exacta calidad, o que permiten una -

explotacidén indebida del consumidor.

Por esto se debe de declarar obligatorio el uso de marcas re-

gistradas.

Que es de todo punto necesario regularizar esta situaclén en-
forma que redunde en beneficio de los propios industriales y-
de los consumidores.

Otra de las opciones para evitar la usurpacién de las marcas-

consiste en que los productos deben llevar grabado clara y -

ostensiblemente lo siguiente:

I.- La marca.

II.- El nOimero de registro de marca.
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III.- El nombre y la ubicacién de la fdbrica o taller en que-
se haya elaborado el producto; o nombre de el titular.

IV.- En los artfculos de produccién nacional, una indicacién-
Hecho en México.

Los productores y distribuidores deben de estar obligados a -
cumplir con esto.

Otra opclén serfa que las personas que fabriquen o pongan en-
circulacién en el mercado los productos deben de ser sanciona
dos con medidas muy dristicas y severas, porque ya es necesa-
rio que exista un clima de seguridad juridica y respeto a los
derechos de propiedad intelectual {de 1la inteligencia) y para
ello se persiga a los piratas y se les sancione efectivamente
con disposiciones de una legislacién adecuada asimismo hacer-
efectivo el cumplimiento de la 1ley.

Es necesario que se exijan disposiciones sobre etiquetado, -
marcado o leyendas de informacién comercial, y a quienes no -
presenten la manifestacién dentro de clerto plazo sefilalado -
para ello, que se le imponga desde una multa hasta una fuerte
sancién.

considero como conductas delictivas a las que causan dafios o-
perjuicios al titular de un derecho y a la socledad misma.
¢Como explicar un sistema legal que a pesar de gu existencia-
no funciona correctamente?

Antiguamente, cuando alguien cometia una infraccién punibie,-
se consideraba como victima a la sociedad. Hoy en cambio, re-

sulta que el delincuente es 1a victima: porque la sociedad no

1e dio las oportunidades; porque necesita sobrevivir; y otros

argumentos mis.
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Pero es necesario que consideremos que quien comete un delito
es el finico responsable.

Cuando la legalidad es un privilegio al que sélo se accede -
mediante poder econdémico y politico, a las clases populares -
no les queda otra alternativa que la ilegalidad, y por conse-
cuencia se dehen de hacer acreedores a una dristica sancidn -
toda vez que violan un derecho ajeno que no les corresponde.
Otra de las opciones consiste en que sea necesario que las -
autoridades a quienes la ley les ha encomendado la defensa de
los derechos de la sociedad tomen conciencia de 1a cabal im -
portancia de persequir a los piratas, como verdaderos delincu
entes, ejercitando en su contra las acciones penales y civi -
les que marca la ley, ya que en la actualidad previamente de-
be de intervenir SECOFI para poder ejercer accién el Ministe-
rio pPliblico Federal o los Tribunales Federales.

De otra suerte, en México se veri cada dia mis el fenomeno de
atraso intelectual y tecnolégico, inhibiendo inclusive la ca-
pacidad exportadora de productos desarrollados en el pafs -~
hacia los mercados internaclionales, es por todo esto que se -

debe de adoptar una solucién definitiva al problema.
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