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Introduccién,

“Justificaclén y planteamiento del tema selecclonado"

A través de la dindmica comercinl Y G¢ acrviCius que plantea nucstra mundo actual, la
distancia se ha estrechado y la cantidad de elementos que conforman el entorno de los
bienes materiales y de aquellos Intangibles que son necesarios parn incorporarse a la

de la mano de todo munde,

vida actual, hoy se tran al alcance pr
sin limitaclén, modliicando sustancialimente nuestros modelos mentales, y me atrevo o
afimmarlo, tamblén nuestras actitudes. Dia con dia nos enfrentamoes a nuevas
sltuaciones que nos plantean retos que antiguamente ni siquiera hubleran tenldo
cabida en un libro de Ia mds exdlica y exagerada ficelén. La convivencla con las
miquinas y aparatos es algo cotidiano. En la actualidad no cabe pensar en una
socledad sin automsviles o computacién. Hoy. por ejemplo, '1u capacidad de reproduclr
escenns de video en casa para retener material audiovisual al gusto de quien lo desea,
unicamente requicre de contar con un pequedo aparato que permite retener, en
pequeitos cartuchos, esas imdgenes que perduranin en nuestro acervo documental
casero; sin embargo el reto se sllia en tener la capacidad de poder activar y manipular
correctamente ese adminiculo Uamado videograbador. De igual forma podemos enviar
un documento al otro fado del planeta en forma Instantdnes, sclamente con aprender a
manejar un teletrasmisor facsimil, popularmente- conocido como fax, ¢ aprender a
enfrentarnos a los dafiinos virus que pucden destruir el sistema operativo de una

computadora personal. Sorprende que algulen no tenga en su domicliio, por ejemplo
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una computadora, o no pueda ser locallzado por un de
saiélite, De la misma fonna podriamos seguir enumerando una gran cantidad de
elementos que han aparecido en nuestro entorno inmediato y que seguramente
causardn rsa a nuestros sucesores cuando en un futuro no muy distante puedan
llegar a tener en sus monos este wnateral con referencias que seguramente se
antojarin ancestrales, lo cual, dicho sea de paso, puede no ser en un lapso muy
amplio, dado que también la dinamica de la tecriologia acoria los procesos y las nuevas
generaciones se ven {nvadidas en menos tempo de nueva informaclén y elementos que
hardn mis dgil su pensauniento.

Las generaclones de hoy en dia, conocen perfectarnente por su acceso a los medlos
informatlves y de comunicacién en general, la gama de productos que ¢l ramo
industrinl se encarga de claborar para personas de todas las edades, sexos, gustos ete.
No es raro que un nifio de esta generacién pueda desde sus afios mds precoces elegir
entre diversos productos que se le ofrecen en materla de educacion, vestuario,
diversién, deporte elc., tienen la capacidad de identlflcar productos nactonales de los
extranferos y viceversa. Saben lo que les atrae y desechan lo que no llama su atenci6n,
Ello a diferencla de anteriores generaclones, no muy distantes en tiempo, en donde
todo parecia mas o menos uniforme y no existian tantos sobresaltos por adguirir tal o
cual articulo de una u otra marca.

Hoy las cosas han camblado, 1as marcas han adquirido una preponderancia inusitada,
ello debido al desarrollo tecnolégico y al erecimlents de los mercados en gran medida.
Astmismo ha influide la maquinaria mercadotécnica que se¢ ha encargade de explorar
los confines de la psiqué humana descubriendo nuevas poslbilidades de acceder a la
mente ¢ influenciarla en el animo de adquirir bienes o requerdr servicios.

En materia de tendencias, modas y modos de pensar existe una polémica entre los
axitlogos y los doctrinarios en economia que, dependlendo la corriente de pensamiento

ala que se afillan Intentan determinar st lo anterdor ¢s bueno o malo, Seguramente los
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de corte materiallsta censurarin acr le esta cor la histérica, ncusindola de
enejenante; en tanto que otros, admitirdn con agrado Idealista que ello ¢s, ¢l producto
de Ia evoluclon del mercado. No nos toca sumamos, per lo pronto en este trabajo a
ninguna corriente del pensamiento, pero si resulta obligado actualizar también nuestro
pensuitiento en tanto que todos somos, de una u otra ferma, consumtderes.

En razon de lo anterior, la existencia de instituciones que se han creado para la
proteccldn de aquellos Individuos que se dedican a la explotaclén comerclal de
nombres, figuras y articulos, resulta de espectal interés, pues la marca €s en nuestros
dias, partc de nuestra cotidianeidad.

Strvan las reflexiones anteriores para reflexionar respecto del derecho como un
producto eminentemente derivade del pensamiente del ser humano, que se mueve
aparejade a las nuevas clrcunstancias de la vida. Asi, deben surgir nuevas formulas
para garantizar que las relaciones entre Individuos o entidades jurldicamente
reconocidas puedan seguir slendo arménicas dentro de un marce de respeto al derecho
y a la obligacldn. pese a que ello Implique el que los medios y vias para consegulirlo
sean tnmbién novedosos y que, en ocaslones, rompan con algunos de los fornatos v
esquetnas de la mds anejn tradiclon Juridica. .

El Derecho se mueve, Hoy por hoy se comprueba con meridiana claridad que la etencia
Juridica no es estatiea, que su actividad cs mas intensa que nunca 'y en especll, al
referimos al dmbito de la técnica y de 1a clencia aplicada. emerge con especial énfasls.
ia proteceldn de la propledad industrial.

Por qué clegir el tema de la No Reglstrabilidad de las Marcas?

Es una pregunta de multiples respuestas que nos mueve n pensar acerca de. la
apllicactén de la normu administrativa referda a la proteectén de la propiedad
Industral. Vemos cada dia con mas famillaridad, que aparccen articulos y serviclos
cuya mejor motivacion para acercar a una persona a adquirirlos es, en muchas

ocaslones, In presentacion atractiva caracteristica con que se exhibe o publieita un



produeto, o bien el Impacto visual que permite asociarlo con algiin elemento que nos es
propio 0 que nos hace recordar por alguna fonna algo, por sus resultados, por la
recorniendacion que de €] nos hayan hecho etc.

Esos signos distintivos permiten al candldato a consumidor extender su maro y Jlevar
consifo un articulo o blen solicitar el serviclo. Sin embargo la creatividad del ser
humano lleva nparejada 1a posibilidad de que, nlgunas Ideas originales, surjan en
momentos similares o blen que de mala fe imiten o confundan y pretendan coexistir en
un medio en donde la competencia puede, Inclusive, destruir o perjudicar a personas
que licitamente Incursionan en el mercadeo de bienes o servicios.

Este trabajo monogrifico prelende ser una flustracion de la situacion actual en rnateria
de no registrabilidad de la marca, siéndo nuestro objeto de estudio ¢l impedimento
marcario y las figuras juridicas que surgen en su derredor, las vins que emplea la
autoridad para Impedir que un signo distintivo pueda convertirse en marca violentando
la existencla de una anterior, legalinente obtenida y en general de aquelles recursos
existentles para preservar el orden juridico en materla marcaria, concluyendo con
aigunos puntos de vista respecto de las ausencias, carencias o lagunas gue aun
existen en nuestro medio legislativa en materia de protecclén de la propledad
tndustrial, con miras a hacer del proceso de calificaclon marcarfa una tarea
estrictamente apegada a dereche y orlentada a la preservacion de las Garantias
Indtviduales que nuestra Constitucion consagra.

No es materla de este trabajo €l estudio de las acclones que han sido creadas por parte
de lay autorddades pars reprimir la mala fe en la propledad Industrial mediante nonmas
represivas. El presente estudio debe servir para hacer algunas constderaciones
respecto de aquellas situaciones de hecho y de derecho, que conforman un
procedimiento que propende a evitar el uso Indiscriminade de las marcus que pucde
restltar en abuso y alectaclones a terceros, asi como de los crilerios preventivos pam

evitar la autorizacion de marcas dobles, shnilares o confusas y con ello, en forma



administrativa prohib!r Ja emisién de tltulos de marcas que no deben eslar en ¢l

coinerclo,



CAPITULO 1

"REFERENCIAS HISTORICAS".

Resciia retrospectiva del desarrollo de los impedimentos para

la concesién de Marcas y Ias caracteristicas especiales de no
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Capitulo 1
"Referencias Histéricas"

Contentdo;

Breve reseiia retrospectiva del d lio dc los impedt tos para la 16

de M y las teristicas especlales de no registrabilidad segtn las cuerpos

normativos que han regldo la materis ¢n México,

Legislacién sobre los aignos distintivos y los impedimentos para Ia obtencidn del

derecho al uso exclusivo de la masca a través de la historia del Derecho mexicano:

Sl blen es clerto que la idea de la marca es esencial y ordinarlamente entendida como
$lgno para distinguir scgin lo expresa el Dr. César Sepulveda(l) y que, a partir de tal
concepelon genérica se desprenden un buen nimere de apartados de clastficacion
sobre ese concepto, en las cuales sc encuentran, no solo aquellas que proporcionan al
hombre la posibilidad de perelbir prestaciones onerosas por su uso y explotacién, sino
las que simplemente tlenen unn funcion indicativa o de diferenciacion. Es a través del
tientpo que se ha constderado a fa marca como elemento de apropiaclén y también de
valor para su creador € (nclusive para Ios sucesores de ésle.

La protecclon marcaria surge historicamente, dentro del ambito comercial y del
derecho, como un factor necesario para la salvaguarda de los productos que los

antiglios mecaderes Imponian a sus blenes para diferenciarlos de otros simllares y que,

1} SEPULVEDA, Céemr. LI Sistritu Mexteatnade fropiedgd Iudustefad, Mevioo, Fe forras 10K p2ss.



desde Llempos Inmemoriales, han slde objeto de aproplacién iliclta de competidores o
de personas sin escriipulos que han deseado heneflelarse con el esfuerzo ajeno,

Es por ello que, el Estado, asumtendo su papel rector del equilibrio de los factores
sociales, asumlo la carga de reglamentar aquellos elementos del comercio que brindan
signos de iIndentidad y diversidad a los productos y satisfaclores materiales que se
encuentran en el comercio. El desarrollo de la proteceion marcaria ha sido lento y ha
Ido incursionando en diversos {unbitos como lo son el comercio, la Industiia, la
agricultura ele, para llegar a compartir su espectro legal en la actualidad abarcando
aquellos elementos de los negocios a los que ahora denoninamos serviclos que, ul paso
del tiempo y 1a evoluclon del mundo civilizado, sc han posicianade como productos de
comerclo tamblén,

la funclén rectora del Estade a la que me he referido corresponde a las ucclones
necesarias para lit salvaguarda de los bienes comerciales denominados marcas que es
la materin del presente trabajo. Dicha functon, en un principlo se tradujo en la mera
expedicion de normas encaminadas a la represion de lus conductus anliéticas de
aproplaclén v use de In iden ajena con fines de lucro llegal, derivando a la postre en

1a edificacion de sistemas completos de registro y ntorgamiento material de titulos de

proteccion Juridica,

1.1. DERECHO NOVGHISPANO

Al respecto, es de destacarse que Lratadistas como Nava Negrete (2) aflirmian que: de
tlempos precortesianos no se tiene noticla de la existencia de marcas o de alguna
disposiclan que se haya diclado al efecto. nl de entidades formales que hubleran
organtzado los elementos de proleccion marcaria. No es sino hasla la época Colonlal

que aparecen referldos los medios represives para evitar ¢l uso llegal de las marcas

2) NAVA NEQGRETE Justo. [erecio de lyy Marcas, Ea, Pornia, $.A. Maxieo, 1085, (37 p.4
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Es un hecho que. el trinsilo de ercaderias hacla el Nueve Munde hizo que las
auloridades reales de la Nueva Espana y posterionnente las del Méxtco Independiente,
consideraran apropiado el delinear para la proleccidn de los consumidores, reglas
especificas que les resguardaran en relacion a la selecctén del o los articulos que
adquirian, dado que,en la gran cantidad de blenes procedentes del Oriente Medio y
sobre tado del Lejano y de la misma Europa existia duplicidad, parecidos y sobre todo
falsifcaclon o menoscabo de la calidad. Asi, en aras de un apego a las nonmas
esenclales de la ética nercanti], se determina en el siglo XtX gencrar reglus adecuadas
al uso de las mareas y décadas después, se habla ya del otorgainiento exclustvo del uso
de 1n marea o sea Ja posibilidad juridica de aproplacidn con fines de uso y explotacién
lietta de la mista. Para cllo dichas normas contenian ya las cuaracteristicas,
indispensitbles para prevenir la conceston temporal y también dentro del dmbito
preventivo al que nos hemos referido, asi como de los faclores que hacian impostble
Juridicamente la reserva de dicha prerrogaliva. Por ello cs que, siguiendo cl esquema
evolutive de 1a gran mayoria de las ramas del Derecho, de la nonma punitiva se paso o
Ia etapa de la norma preventiva y, surge entonces la reglamentacién de la marca como
tal y aparejado a cllo aparccen lambién la instituclones encargadas de su
administracion y los procedimientos que a través del tiempo se han empleado para la

concesion de! derecho a la marca y de aquellas causas tmpedicntes para lograrlo.

Realizande unu crénica sucinta y retrospectiva del praceso evolutivo de la leglslacion
en materia de proteccion de Marcas y especificamente de las causas por fas cuales los
particulares se encontraban impedidos de ser obsequlados en la concesién de una de
ellas, podremos identificar plenamente las disposiciones que se contenian,
primeramente en los ordenamientos civiles y mercantifes del siglo pasado, hasta llegar
a la legislacion especiabizadn de la maleria en el ano de 1889 v las sucesivas hasta

nuestros dias en México.



derivados de la Influencia espanola y de fas leyes que fueron incorporadas a los nuevos
territorios.
Se habla de la aplicacion Jurisdiccional en In Nueva Esparia de lus Ordenanzas de 1653
que, detenninaban coma tipo penal, la contrnarea o falsedad de marcas ajenas, De
igual manera, se encuentra la Curia Filipiea cuyo libro I, comerclo tervestre, capitulo
VII que menciona que:

"De que se slgue que no puede

uno usar de agena marca

hacléndo en eso Injuria a aquél

cuya ¢s, como usando de clla

ignominiosamente, por scr en

dolo y fraude suyo, come por

esto, no se puede hacer del

ageno nombre, amma, ¢

ingignin de familia principal y

noble, como a¢ prucba en el

Derecho; y citando otros, lo

dicen  Paulg, Parislo y

Matlenzo'.
En estos casos, ln sancién se homologaba a la del falsarlo, siempre y cuandoe se
comprobare ¢l fraude o la malicia. De 1gual forna existieron algunas leyes de drden
preventiva como lo fue la dispesicion que rezaba:

"Para evitar confusion sf se puede

prohibir que uno use la marca de
otro."

Asi come las disposiclones anterlormente transcritas que nos dan la idea de que, no
ue sino la experiencla la causa mottvadora de que las marcas llegaran a tener una
regulacidn especifica dentro de las compilaciones normativas de tiempos pasados, nos
damos cuenta de que,ul paso del tlempo se genera la necesidad de la reglamentacton

especifica de ellas.



1.1.1.- Cédigo de Comercio de 1884

Lamenclon que sobre el presente Codigo se hace, slrve unlcamente para referir nuestro
punto de partida en la compllacion de norimas para In regulacion de la marca.

La carencin en dicho Cadigo respeclo de una regulacion amplia en la materia,
simplemente refleja que el fendmeno marcario es, en realldad. un products de una
época y que va aparejado induscutiblemente al progreso y al desarrollo de las
relaciones comerclales.

En cfecto, esle Cadigo de Comerclo es sumamente escueto cn lo referente al control de
la marca y untcamente refiere, en articulos atslados, la existencia de las misinas, En
razon de lo anterlor, a la vigencia de dichio Codigo, no existian twrnpoco lnstituelones
especiulizadas paru la coneesidn de reservas marcadas y por ende dificlimente
encontraremos ctal era el espiritu que movia a la autoridad al tmpedimento de otorgar
a una persona determinada el derecho al uso y goce de Ja marca en calldad de
propletario.

Sin embargo, debe destacarse que la forma en la que las marcas se encontmban
Incorporadas en el texto mismo del cédige comercial de mérito. resulta ser flel reflejo de
In necesidad protectora de productos que deben resguardarse, en contrapesicién de
otros de su misma caltdad y cspecie, Al respecto surge el mandato legal del articulo
189 que ordenaba a los capitanes de navios mercantes el aséntar en un registro
especial €l tipo de mercaderias que llevaba cn la nave, asentando sus respectivas
marcas o signoy exterlores de los bultes que las contenian.

En cuanto al tratamiento concedido a lus marcas, el Dr. David Rangel Medina (3)
apuntn al comentar acerca el Codigo de Comerclo de 1854 o sigulente: “Escudninando

en npurtades preceptos. nolamos que ya se hace referencia a las marcas de las

3) RANGEL MEDINA David. Tratade sfe Derevho Mareapia, Ed. Libros de Mexion 8.A. Méxleu 1960, p.13.



mercaderias; es decir, es omiso el Cédlgo en cuanto a regular en forma directa las
instiluclones marcarias, pero implicitamente reconace su existencia®

Resumléndo: La referencia documental que aqui se trata es Ia muestra lnciplente de I
Inquietud del legislador de la época gue, en forma global, incorpord la proteccidn
marcaria al amblto comereial para proporcienar al sujeto active y pasivo del comerclo
clementas. si bien (nsuficientes, tal vez proplos para la protecefdn marcaria que en la

evolucion leglslativa nparecerin con arnplistmo detalle.

1.1.2.- Cédigo Civil de 1870.

Respecto de In inclusién det temna del impedimento para Ia conceston de la marca en
este Cadigo Civil cabe destacarse que, tal como quedd cxpresado anterformente, duda
Ia novedad de la matera no existian ain reglas precisus para la salvaguarda de los
derechos de la marca, ni la deflnicion de la materia en forma explicita: eran, adosadas a
otros cuerpos legislativos como se encontraban dispersas lns nonmas de proteceién a
las marens. En este caso vemos que ln marca queda incorporada al texto det Cadigo
Civil en cuanto al derecho de obiener reproducclones de sus marcas de fibrica, Sin
embargo puede callflcarse de un gran valor para la matera, el hecho de que la
legislacion Civil de 1870 por vez pmera esbozd, st bien en forma rudimentaria, la
postbilidud de ta apropiacién materfal de la maren, la existencia de un procedimiento
para su oblencidn y, por tltme Ia existencia de un acto de administrativo por medio
del cual se declaraba la reserva de "la propiedad artistica de los dibujos y litografins
que, como distintivo devan las mercancias del fabricante”.

Asimismo, en otres ordenamntentos de mateda diversa se podian tndentificar los
articulos correspondientes a la materia de proteccion de marcas, comolo es el caso det
Cadigo Penal de 1871 que contenin normas represivas para el caso de uso llegal de la

marea. En particular de falsificacion.



Lu tmportancia de la época en la que coexisten tanto las disposiclones del Codigo Civit
como las del Cdigo Penal es justamente la apuntada en renglones supra del presente
anilisis. En efecto, en el proceso evolutivo del Derecho Marcario se apreelan
clarumente dos momentos en el trataniento Juridico de la marca: La €poca de la
Represion y la era de la Prevencion, Es Justamente en este momento en donde
claramente se aprecia ¢l "puente” entre una y atra. Es agui donde observamnos que el
legislador cammbia su dptica respecto de Ja Integractén de la norma marcaria v deja de
ser un imperativo el generar disposiclones represivas y convierte la legislaclon en un
vehiculo para normar ¢l uso de fa marca, respetar la esfera de derechos de terceros y
prevenir actos que, como consecuencia lleven aparcjada una sancién. Esto es, sin
desaparecer la proteccion punitiva gue otorga fuerza v reviste de respeto a las
instituciones mtarcarfas. El legislador propone una sere de medios para que el
ctudadano evite incurrir en conductas consideradas llicitas.

1.1.8.- Cédigo de Comercio de 1884.

la creacton de un breve anticulado que fue adiclonada nl cuerpo del Codigo de
Comercio de 1884, dio pauta para que las marcas fueran tomando carla de
persanalidad propla en los cuerpos legales, creandoles un eapitulo por separado. Yaen
esta ley, podemos tdentificar que cl legislador se ocupa especialmente del tema de las
mareas y aparecen ruslicamente eshozados algunos de los elementos que resultan ser
impedimento para !a concesion de la marca. Es de destacarse que, en los breves
arlicnlos de esle Codigo, no se encuentra prevista fa expedicién de algan elemento
material propla para acreditar la reserva del derecho por la marca, como mds adelante
lo encontraremos en la legislacion de 1903, sino que unicamente se habla de la
posibilidad de someter delenninados articulos a registro.

Respecto del tema que es materia de este Imbajo destacan las disposiclones relativas a
Ia proleecidn de las marcas de fabrica del Cadigo de Comerclo de 1884 y en especlal el

articulp 1421 que rezaba:



“Artfculo 1421.- Nadle puede

adoptar una marca que ya esté

adoptada por otro."
El sentido del articulo estaba orientado justamente a impedir que se concediera el
amparo legal a un comerclante que asplraba a invadir Ia marca de otro y resulta por
cso un Impedimento para su conceslén que. entre otras cosas lenia una vigencla
indefinida.
El articulo 1422 del misino cucrpa legal que nos permitimos comentar preseribia:

"Arifcrlo 1422.- Para adquirir
la propledad de la marca, sc

necesita depositarla
previamente en la Secretarta de
Fomento; y esta ders la

propledad slempre que Ia
mismae marca no se use ya por
otra persona, o seca de tal
manera semejante que  se
comprenda la intencién de
defraudar intereses ajenos.”

Respecto de este articule es claro que surgen formus de impedir el otorgamlento de
derechos de exclusividad marcarios. o como la ley lo propone -de propledad-. Atento n
luy consideruciones de que, resultaria impedimento para el solicitante del reglstro de la
marca el hecho de que:

- Dejare de hacerse el depdsito en ln forma y término que el mismo articulo Indica,

- Extstlere otra usdndose. Cuya Interpretacién -a contrario sensu- seria que, sl ya no se
usare si se podia conceder.

- Hublere una marea anterior a la que s¢ somete a registro que pudlere generar un

perjuicio a terceros.



No nos explica ¢l texto legal st el sentido de la norma en comento se refiere a los
derechios de propledad que segtin ¢l Codigo obtenia el tilular de la marca o blen, sl el

proposito de defraudar es respecto del piblico consumidor.

La vigencla de estas dispnsiclones fue relativamente breve, recordemos que los gltimos
anos de la centuria pasada fueron particularmente especiales y paraddjicos para ln
vida del pais. pueslo que, por una parte, en lo industral exlIstid bajo el réglmen de
Porfirio Dinz cierto grado de evoluclén acelerada en razén de la lecnologia importada
de Europa y los Eslados Unidos. En lo socfal, las condiciones de quienes soportaron
ese aparente auge eran los sectores obrero y cutnpesing que,en las mas de Ias veceg se
encontruron somelidos a verdaderos regimenes esclavistas. Seguramente en razon de
lo anterior, estas disposiclones debieron ser derogadas cast cinco nfos después, toda
vez que el impulso en el ambito de los negoclos asi lo requitld, pues a partir de la Ley
de Marcas de Fibrica de 1889, surge una verdadera compilacion especializada de la

materia que detenmina por fin, una rama cast autonoma del Derecho mexicano.

1.1.4.- Ley de Marcas de Fabrica de 28 de noviembre: de 16 de septiembre de
1889,

Tal como ha quedado expuesto en parrafos anterores, la existencia de esta ley es
detenninante para la materia de la proteccién de las marcas en nuestro pais.

Sin duda la produccidn legislativa original de un pais es direclamente proporcional a
su desarrollo,

En el caso del México de finales del siglo pasado, el auge porfiriano que no era sino el
reflejo de la sttuactén industrial europea y norteanericana hizo que el pais no se
sustrijera a la adopeton  industrial del maquintsmo, nl nl empleo de las

comunieaclones transatldnticas, cuyos Inventos y mejoras fueron ampliamente
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adoplados para producir beneficio comdn y sabre todo, para estrechar y eficlentar el
trifleo comerclil.
Es claro yue los industrinles de esa época, preocupados por nerecentar sus capitales
echaron mane de cuanlo les ofrecin la técnica para producir nuevos y originales
productos y sobre todo en voliimenes ampitos: ello sin duda motivo la necesidad de
que el Estado crearn la normattvidad adecuada, para resolver ln problemidtica existente,
producto de la inovaclén, Por elle sin duda es que el pase que dlo entrada a la
espectalizacion leglslativa de la materla lo conformé la Ley de Marcas de Fibrica de
1889 cuye antecedente se atrbuye directamente a la Ley Francesa de 23 de Junio de
1857 (4).
Respecto de los impedimentos para lograr el titulo ofictd por medto del cual una marca
era concedida a personu determinada. esta ley amplié as causales en ln bisqueda de
una mis efectiva protecelén al comerclante e indusiral. Asi, encontramos que ios
articulos 3', 4%, 8' y 16" particulanmente se refleren a ello; anallcémoslo;
El articulo 3’ de la Ley de Marcas de Fabrica de 1889 establecia:

"Art, 3.'No se conslderardn como

marca, la forma, color, locuclones,

o designaciones que no

constituyan por sf solas el eigno

d inante de la especlalidad

del producto. en ningén caso eate

signo podrd ser contrario a la
moral."

Es de impontancia tal la insercién de este articulo, toda vez que fija limites al
otorgamiento de la marca y determina con un erilerio especifico impedimentos para dar

tramite a solicltudes gue acluallzaran 1a hipotests restriciva a que nos refenimos.

4) NAVA REQRETE, Justo. op. cit. p. 50



En cuanto al contenido del numeml, es de destacarse que el coneepto -marca- queda
{ambién detenminedo genericamente, pues a diferencla de la antertor legfslacion o sea
la contenlda en el Codigo de Comercio de 1884 que definin a la marca delallindola
ntedlante un slstema casuistteo, 1a Ley de Marcas de Fiabrica se reflere a la marca como
signo determinante de la espectalidud pam ei comercio de un producto industrial. En
esle orden de Kieay, los signos utitizados por el industrial y comerclante encuentran un
fimite para su uso y por ende para la reserva de los derechios y prerrogativas legales
mediante los critering que el articuio 3° establecto.

Otra nota especial en relacién a la restriccién del olorgamiento de titulos marcarios
para el uso exclusivo de las mismas {ueran extranjeras o nacionales lo constituye el

articulo 4" de §a multireferida ley que ala letra diee:

"Art, 4." Cuaiquier propietario de
ung marca de fdbrica, ya sea
jonal o extran) - en
ef pais puede adquirir el derecho
exclusivo a usarla en la Repdblica,
sujetindose & Ias formalidades de
la presente ley,
Los nacionales y extranjeros que
residan fuera del pals, pueden
registrar propiedad de rmarca,
tenlendo en &ste "Establecimiento
o agencla” Industsial &
para la venta de sus productos,
salvo lo que, para los extranjeros,
dispongan los tratados.”

© sea que, la legislacion que nos ocupa, s¢ pronunclé restrictivamente respecto de
aqucllos propietarios de una marca sobre un criterio de residencia, como condletén
para aspicar al reconacimiento sobre el uso de la misma.

En adicion de lo anterior, la misma tamblén establecid como limite para la cancesion
det derechio s la tnarca @ aquetlos extranjeras que ne contaren con "establecimtento 6

agencly” Indusirial o mereanti! pam la venta de sus productos, Lo que Implicaba que,
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queriendo dar espectal protecei6n a los Industriales o comerclantes que ejercieren sus
actos de comerclo en ¢l territorio nacional, el legislador cerrd Ins puertas al extranjero
que no aportare fealmente un beneficio al pais al bloquear el use de murcas que no
tuvieren un uso real dentro de Méxlco para otorgar una proteceldn de mayor amplitud

al residente en el territorio nacional.

De tgual forrma el articulo 8' de la leglslaclon marcarta de 1889 Incorperd 1a vieja

formula del Derecho Romarno que consignaba "Primero en tiermpo, primero en derecho™

“Ast. 8. El que primero hubiere
hecho uso legalmente de una
muarca, ¢s el anico que puede
pretender su propicdad. En caso
de disputa entre dos
propictarios de Ia misma marca,
Ia propledad pertencecerd al
primer poseedor, o blen si la

posesidn no pudiere
comprobarse, al primer
aolicitante”

Asl en el caso de duplicidad en 12 Intenclon de reservar el use de una marca por
persona determinadi, guedd restringida 2 aquél que primeramente {a hublera utilizado.
En tal virtud, encentramos una causal de impedimento que es Ia preexistencia en el
comerclo de una marca determinada y aun cuando esta ley no explicita las condictones
de publicidad y conocimiento comtin y territonizlidad requeridus para lmpedir lu
expedicidn del titulo, es claro que la intentelon era la de mantener la originalldad y el
respelo al comerciante que, por sus habilidades en el mercado o bien por ¢! trabajo
dedieado a acreditarla hizo posible que una marca aleanzare reconocimienito popular.

£l articulo resulta realmente corto en cuanio a su alcance puesto que nos ubtea en dos

situaclones a saber: Li primera de ellas en el case de que la marca bubiere sido
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uwtllizada legalmente. Ja autoridad la considerari como susceptible de registro, sin
emburge no es clara dicha ley en cuanto a lo que debe entenderse por -uso legal-
creando un dmbito de interpretacion que, seguin esti asentado en obras de diversos
{ratadistas y en los archivos de la época, generaron gran cantidad de Interpretaclones
ante las aulordades judiclales las cuales se encontraban desprovistas de una guia
orientadora y uniforme para emitir sus fallos(s).

La segunda de ellas se reflere al caso de controversia declarada entre dos Interesados
en obtener ¢l derecho wl uso exelusivo de la tnarca, en que remite a las reglas de la
posesion del Derecho Comtin y, tal como la ley lo prevé, en caso de que nt de esa forma
pudlere deducirse a quien toca la primacia sobre la marca, entonces ge reflere al hecho
de la presentacton de Ta solicitud mis antigua.

Sélo resta menclonar que pese a que gran canlidad de doctrinarios sefialan a ln
presente ley de incompleta o poco cfectiva, la misma representd un esluerzo
interesante que seguriunente no ha sldo del lodo aquilatado, pero que representd para
esta Ruma del Derecho un partenguas del cusl emergteron Ins leyes posteriores que
Inlentaron y lo siguen haclendo, acoplar a su tlempo las necesidades de proteccion

industrial. .

Es preciso hacer mencion de que, en fecha 17 de diclembre de 1897 se expidié un
decrelo por medie del cual se modificd el eriterlo segregacionista para la conceslén del
uso y explofacidn de marcas a extranjeros que estaba detenninado en la ley de Marcas
de Fibrica de 1889. Este decreto permitlo que aun los extranjeros radicados fuera del
pais pudieran ser ltulares de marcas en México, derogando la fraccion IV del articulo

5' de la Ley por considerarls tnoperante desputés de 1a reforma.

B) NAVA NEGRETE, Justo. oh. cit, p.A2.



1.1.5. Ley de Marcas Industriales de 26 de agosto de 1903.
Tal y como lo hentos ventdo refirendo, el periodo denominade segin los historladores
como -El Porfirlato- en rzan de la prolongada estadia del General Porfiro Diaz en la
Presidencia de Ia Repiblica, fue el que mias elevada producelon legislativa proveyo al
_pads cn materiit de protecelon marcaria. Lo anterjor gueda confinnado por la apariclon
en el afo de 1903 de la Ley de Mareas Industriales y de Comiercio de 25 de agosto de
1903, publicada en el Diario Oficial de dos de septlembre de ¢se mismo ano,
documento altwnente inlegrado en materia de instituciones reguladoras de fa materia,
que fue el producto directo de ln Ley de 28 de mayo de 1903 expedida por el Poder
Legislativo parm autorizar al Ejecutivo a reformar la legislacion sobre Patentes de
Industria, Marcas de fabrica y demis de propledad tndustrinl.
En efecto. es de subrayarse con especia) antencion e jnterés que csta ley contiene una
serie de conceptos mucho mis culdados que permiten determinar con precision las
intituctones que tutela,
Respecto de los Impedimentos para la conceslén de murcas es de destacarse
particularmente que, en la ley de referencta, podemos Identificar claramente dos
vertientes pam la concesion o en su caso el rechazo de solicitudes para la obtencidn
del derecho de uso y explataclon de la marca: Aparecen delineados en los articulog 3 y
10* cuales eran los elemnentos de forma que ta autoridad encargada de la concesion del
respectivo titulo deberia verificar.
"Art, 8'.- Todo el que deste
registrar una marca, deberd
presentar a la Oficina de Patentes
y Muarcas una sollcitud
acompanada de lo sigulente:
I.Una descripelén de la marca,
termindndola con las reservas
que de ella se hagan. En ese

escrito se expresardn, ademds,
los
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En el caso de que la Oflcina de
Patentes y Marcas esté conforme
con la regularidad de los
documentos presentados, lo harf
saber asf al interesadn por medlo
de un aviso."

Por otm parte, se aprecia clarinente que el articulo 5' del ordenamiento en cuestin
determina a detalle cuales son los impedimentos por los que el particular. no putde
uspirar a obtener el derecho exclusivo para ¢l uso y cxplotacion de la mar,

particularizande en cinco apartados sobre la clasificacion de tales impedimentos.

"Art. 8'. No podrAn registrarse

Cama marcas:

1.- Los nombres o determinaciones

genéricas, do la merca p!

by que estén prendidos en
el géncro o especie a que se refiere
el nombre 6 denominacién; pues el
requisito indispensable para que
tna denominactén 6 nombre pueda
servir como marca ¢s el de que sea
susceptible para seialar ¢ hacer
distinguir los efectos asf
amparados, precisamente de otroa
de su misma especie 6 clase;
II.- Toda lo que sea contrario a la
moral, a las buenas costumbres,-6 a
las leyes prohibitivas; y todo
aquello que tlenda a ridiculizar
ideas, personas & objetos dignos de
conalderacién.
1IL.- Las armas, escudos y emblemas
naclonales.
IV.- Las armas, cscudos y emblemas
de los Estados de Ia FederaciOn,
cludades naclonales ¢ exiranjeras,

\ nactones y Estados Extranjeros,
etc,, sin el respectivo
consentimiento de ellos;
V.- Los nombres, firmas, setlos y
retratos de los particulares sin su
consentimiento.”
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siguientes datos: nombre del
proplctario, nombre de su fabrica
6 negoclaclén, si lo tuvieren,
ubicacién de éstas y deslgnacién
de los objetos 6 productos a que
se vaya a aplicar la marea,

II. Dos coplas del documento
anterlor,

I1.- Un “cliché" de la marca; y

IV, Doce ejemplares de la marca
tal y como s¢ vaya a usar.”

Es claro que la falta de cualesquicra de estos requisitos tendria como consecuencia
definitivamente el rechazo de 1a solicitud, como claramente lo establectd el articulo 10

al referirse & lo que hoy Hentificamos como exiamen de formi

“Art. 10. El Registro de una
marca se hard sin previo exdmen
de dad, bajo Ia fva
responsabilidad del sollcitante y
sin perjuicio de tercero.
La Oflcina de Patentes y Marcas
hardA un exdmen puramente
adminlstrative de los documentos
presentados con el fin  de
| sl catdn pletos y
llenan los requisitos que en
cuanto & su forma previenen esta
ley y au Reglamento.
Si 1a Oficina de Patentes y Marcas
encontrare que los documentos
no llenan los requisitos de forma
cuyo exdmen le compete, que la
marca no lleva en su caso las
leyendas de que habla la fraccién
II del articulo 8° o blen que lo
que s¢ pretende reglotrar no estd
comprendido dentro de lo que
previene el articulo 8° en sus
fracclones II y IH, considerard
como no presecntados los
dacumentos y lo hard asber al
interesado por medlo de una
aviso.
81 cl Intercsado no estuviere
conforme podré ocurrir a los
Tribunales, de acuerdo a lo que
previene el capftulo Il de esta
ley.




Debe destacarse el hiecho de que ain cuando esta ley atrtbuia ol Interesudo en el
regtstro la responsabtlidad de la novedad respecto de la inarca en cuestion, si existia )"a
ta facultad explicita de parte de la autoridad de verificar cualquicra de las postbles
violaciones a los casos contentdos en el articulo 5' y, de ser preclso emitir una
resolucion que debin ser comunleada al solicttunte. Hasta nuestros dins substste la
facultad de la autoridad sobre la verificacion de la -navedad- que debe contener tada
marca que se quiera reservar, antes de conceder su titulo y sobre tode de emitlr un
pronunciamiento al respecto denominado entre nosotros: cita de anterloridad.
La restiiccién por parte de la ley para negar la rescrva en calidad de marca de las
denominaciones genéricas aparecida desde la ley de Marcas de Fiabriea de 1889,
refrenda su fuerza en Ia legislaclon que nos ocupa.
Ll derecho al nombre, o ln personalidad, a la propia tmagen tradiclonalmente tutelados
por ¢l Derecho Civil, adquieren especlal cariz en imaterin del Derecho Marcaro y es,
mediante la presente ley, que se declara su proteceldn y regulactén para efectos de
, iinttar y restringir legalmente su uso.
Asimnismo, la presente ley encamina su lexto a bnpedir el uso indiscriminado de
nombres y emblemas de uso oficial, tanto naclonales como extranjeros, sin
autorizacién.
Cabe senialarse que a la aparicion de esta ley, surge aparejado el Reglamento
comrespondiente, que amplid la aplicabilidad mediante procedimientos definidos pam tat
mterpretucton de su articulado, lo que representd lambién un avance en la materia.
Durante Ia vigencia de esta ley, surgleron algunos deeretos adiclonales que respecto
del orden internacional, repercuticron en fa formna ¢n la que México concedia las
marcas camo lo fue el decreto de 11 de diciembre de 1803 respecto de la adhesién al
Tratado de Pars de 1883 del que hasta entonces no se formaba parte, el cual

analizaremos en capitulo por separado por su trascendencta en la materia, en ef cual



se conllenen disposiclones precisas cn malerin de preservacion, colaboracién,
coricesion de uso y explotacidn de marcas, entre otros.

También durante ese perindo encontramos que ¢l réglmen porfirista, se ocupa de
incorporar a México al Armeglo de Madrd de 14 de abril de 1831, decretando la
adhesion a sus términos en fechi 6 de septiembre de 1909, y no fue sino mediante el
Reglamento de 9 de noviembre de 1909 para el Registro de las Marcas Inlernacionales,
publicado en ¢l Diario Qftctal el 12 de noviembre de 1909, que se adectan los términos

de aplicab!lidad del Arreglo de Madrid.

A esta Jey toca padecer el movimiento revolucionario de 1910 que habria de ser el
detonadar que modificd las estructuras y pensamientos naclonales y ve el final de su
vida 11li] hastn el ano de 1928,0 ses, un cuarte de siglo después de ser promulgada. Sin
embargo, la Incstabilldad soctal proplciada por el inovimientio anmado dio lugar a una
serie de pronunciamientos de orden legal por las diversas facetones conlendientes. En
reatidad, para ¢l lema que nos ocupa solunente pudieramos catalogar de relevante la
disposiclon que se emitid el 25 de noviembre de 1915 por paric de la Direccion de
Pulentes y Marcas, respecto de requerir se comprobare la extstencta legal de las
personas Juridicas solicitantes de uni marca, asi como la personalldad de sus
mandatarios. Siluacidn gue, en términos reales si generaba otro impedimento para
obtener el titulo marcarlo, todit vez que sin agotar tales requisitos no se concedia la
marca, Esta reforma admintstrativa ha perdurado hasta nuestros dias y representa una
forima de garantizar la seguridad Juridica del solicitante, de terceros y evitar

controversias.

1.1.6.-Ley de Marcas Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928
A 1 luz del México past revolucinnario. el general Plularco Elins Calles, a la snzén

Presidente de lu Repisblica, pramulga la Ley de Marcas y Avisos Comerciales como
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resultado de una demanda del sector Industrial y de los negoclos de un Méxlco que
despuntaba hacta la modernidad. No es desconacido que el gobiermo callista genero un
produccion legislativa amplia y sobre todo trascendente, que situé al pais a In
vanguardia de latinoamérica en Instituciones y estrucluras piiblico-administrativas,
baste recordar ta Ley por la que se cred el Segura Seclal, ¢) Bance de México etc.

En materia de Propledad industrial y en espectal en lo referente a ia regulacién sobre
mareas esta ley aflné una serie de clementos que 81 bien ya existian en la legislacién de
1903, no eran ya suflclenles para resolver las practicas comerclales de ese entonces.,
Encontrarnos como elementos orginales en Ja legislaclon calllsta de marcas algunos
conceplos que, inclusive en Ja actualidad han mantenido su vigenciu: exdmen de
novedad, fecha legal cle. Que sl blen en legislactones anterfores y por el uso de
estudinsos y postulantes ya se vislumbraban, es hasta esta ley que pasan a formar
parte de un fenguaje muy particular de la Ruma del Derecho de Jos Marcas y le otorgan
un sello totalmente distintivo y particular que le diferencia de las otras derivaclones de
Ia clencla juridica.

Se Incorporn a esta legislaelon el contenlde de las dos revisiones del Tralado de Paris,
tanta la celebrada en Washinglon en 2 de Junio de 1911 como la de la Haya de 6 de
diclembre de 1925 de las cuales México formd parte.(6)

Esta legislacién contiene ya una definicién amplta de la forma en la que ha Je
estudiarse cl curso de una peticién de derecho exclusivo de uso v cxplotaclén de la
marea y regula en su artieulado, de una forma amplta y explicita las causales que
pueden eventualmente llegar a ser constitutivas de una negativa de registro marcarlo,
Aslinismo, es de destacarst que un elemenie novedoso de la ley en clla es.
precisimente el que en este cuerpo legal se permite que los interesados en la concesion

y/0 negacion de un registro marcario puedan Negar a la transuccién justa mediante un

6) NAVA NEGRETE, Justo.utr, ¢lt .74,
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sistema de Intervenclion arbitral que anterformente no existia, o en su defecto, recursir
a un procedimiento deternminado por ella misma.

En lo referente a las causales que hacen imposible ¢l otorgamtento de un derecho
exelusiva sobre la masca, pudemos cltar los articulos 9°, 11°, 12°, 14°, 17°, 18', 19',
20°, 22' y 29" prinelpalmente, sobre los cuales haremos algunos comentaros breves en
esta revision de la evolucion de 1a no reglstrabllidad de la marea y los diversos crilerios
de proteccion que ello Implica,

Elartienlo 97 de Ia ley que comentamos preseribia:

“Articulo 9° Para obtener el
registro de Ia marca, deberd
presentarse al Depertamento de la
Propiedad Industrial una solicitud
acompaiada de lo siguiente:

1. Una descripclén de la marca,
termindndola con las reservas que
de clia se hagan y sujeta al modelo
y condiclones prevenidas por el
Regiamento de esta Ley.

II.- Dos coplas del Documento
anterior,

I1L.- Un clisé de la marca.

IV.- Doce ejemplares de Ia
reproduccién de este clisé,

V.- Una declaractén de la fecha en
que comenzd a user la marca.

Vi.- El impuesto flacel relativo al
exdmen de la solicitud.”

Sin duda es que, en esta ley. yueda debidamente delineado tanto el procedimiento a
scgulr para la obtencion de una marca. tanto conto el hecho de determinar el contenldo
del examen administrativo o de forma. Es claro que la marca que se deseare obtener
para el uso y reserva exclusiva, solunente serin susceptible de entiar a tramite,
habiendo agotado los presupuestos contenidas en el articulo en cita.

El articule 11° determind como condiclan, seguramente para evilar un prictica viclosa,

el que no se olorgaria reserva alguna de aguellos clementos que no estuvieran



incorporados a la etiquetn muestra. En efecto, en una prictica que actualmente ha sido
desterrada, anterionnente se requeria que se adicionara a la solicliud en forma escrita
y con lujo de detidle cunles eran los clemenios que el Interesado deseaba reservarse
pari su uso y explotacién excluslva, resultando que, segin csta ley se ltmitaba tal
reserva unleantenie a aquellos elementos perfectamente Indicados al Departamento de
Propledad Industrial hoy desaparectdo, de lo contrarlo no cabia la posibilidad de
canceder el uso de la marca en la forma en que se solicitaba. Ello resulta entendible en
razén de que, seguramente en un afin, que pudiera ealiflcarse de abusivo, el particular
pretendfa rebasar el mirco de use de una marca adictanandole elementos que pudiera
emplear en lo sucestvo evitando con ello recurrir de nueva cuenta al registro, lo cual en
estricte sentldo contrara et espiritu de la ley y hubicra generado un clima de
inseguridad jurddica, pues en el momente en que un Industrial, agrcultor o
comcrctante de buena fe intentaren reservar algiin elemento que si les era conveniente,
sc cncontraban impedidos de ello, dado que otro, antes, lo reservé pama si,
mantentendo octosa dichia reserva por no ser utilizada realmente y danando con ello,
sin duda {a dindmica de los negoclos,
Es Interesante la redaceian del articulo: .

“Articulo 11' No podrdn reservarse

al solicitar el registrc de una

marea, el 0B gLie no Ap

en las etiquetas ejemplares de clla
exhibides al solicitarle.”

El articulo 12 reflejn por vez primera el uso de la clasificacion oficial. Es a partir de esta
fecha en Ia que, se Incorpora en el cuerpo legal una relaclon de hienes que, dada su
naturaleza se agrupan por rubros y de una forma especlalizada se caltfica el registro,
limiténdose para su concesién al tipo de negoclos al que se deslina su usoe, lo que

penmitin adecuar ef tipn de mercancia & ia clasifleacién naclonal correspondiente,
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desechandose por ende ¢l use en algunns dreas en las que dificiimente el industrinl,
agrcultor o comerciante (ncursionasria y abriéndose con elio la postbilidad dec la

coexistencin de marcas aplicadns a cosas diversas, sin menoscabo unas de otras:

"Articulo 12° En la solicitud de la
marca, as{f como en lag
descripciones, deberdn expresarse
los obfjetos o artfculos que deba
ampasar. No podrin comprenderse
en un sdlo registro artfculos que
pertenezcan a clases distintas,
conforme a Ia clasificacién que
establece ¢l Reglamento de csta
Loy

“Artfculo 14" 8! se encontraren en

regia los documentos, se procederd

en segulda a  hacer una

investigacién entre las marcas

regiatradss, para averiguar sl

existe otra igual o semejante a la

que se tratz de registrar, de

manera que, tomadas ambas en

conjunto o atendiendo a los

elementos que hayan sido

reservados puedan confundirse.”
El articuloe 14 de la legislacion en estudio, nos remite de plano a la regulacton total del
-exinen de novedad-, el cual sélo procedia en el case de que hubfere stdo franqueado
el exdmen administrativo en la fornm en la que el articulo 13 Indicaba y, aparecen ya a
purtir de esta legislaclon, algunos elementos de no registrabilidad atendtendo a
criterios de derecho gue son Ia materia de este trabajo.
En efecto, encontramos en este articulo con claridad, que se regulan, para dietaminar
acerca de la originalidad de la marea sujeta a registro dos criterios que son la condlicion
de que NO EXISTIERA OTRA MARCA IGUAL O SEMBJAMIE y su nctodologia para
arribar al dictdimen: QUE ATENDIENDO A SU CONJUNTO o a ELEMENTOS QUE

HAYAN SIDO PRESENTADOS PARA SU RESERVA pudieren GENERAR CONFUSION,



Por fin, aparece detallado en la fetra de una ley. In forma en la que la autoridad, debe
actuar, atento al principlo constituclonal de Legalidad de los actos administrativos.
Este avance pennlie al particular ¢jercitar con base y fundamento Ia defensa de sus
{ntereses y elaborar defensas y argumentos de interpelocion amplios y basados en un
concepto predeterminado por la ley,

De ninguna fonna podemos afirmar que la formula que el articulo 14 sustentos fue, en
definitiva lo mejor. sin embargo abrié una luz para acercar al espiritu de congruencia
de la Ley, sobre Ja forma en la que se emilian o denegaban los derechos de uso y
exclusividad de las imarcas.

El articulo 17’ deslaca que la ley generd un procedimiento administrativo para que
ante la dependencia sc ventilaren Jas cuestiones surgldas con motivo de Ja aparicion de
anterioridades, Es truscendente el sentido de este muneral desde el punto de vista que,
contemplaba la regulacion de la garantia Constitucional de Audiencla, pues se
consignaba en dicha dispasicion que, em necesarta la notificacion de quien detentara
l]a marca citada como anterioridad part que manifestare lo que a su derecho
convindent.

Queda rubricada la intencian del legislador con el articulo 18" del mismo cuerpo legal,
en donde, previo agotamiento de los plazos ahi es(ablecidos, 1a autoridad se reserva la
facyltad  discrecional de analizar para. en su caso, hacer la declamtorin

correspondiente,

E£s de espectid importancla para la Investigacién que se presenta, el anticulo 19° de la
Ley de 1928, pues aparece la posibilidad de impedir el registro de una marca, merced a

la oposlelon de un particular. la cual queda perfectiumnente regulada en el mismo,

Et articulo 20 resulta del todo curlose para ln materia que nos ocupr. debido a que, tat

vez sin quererlo, la ley de 1928 generd un impedimento no previslo, esto es: derivado



del procedimiento arbltral que cred y refuld esta legislaclon, las partes que se hubleren
sometido al mismo, en caso de resultarles adverso el fallo de los tres drbitros
designados, debian someterse al mismo lo cual podia resultar que ordenara la no
registrabilidad de esa marca.
Una novedad que es la excepelon al princlplo de callficacion por concepto de parecldo o
Igunldad en ¢! contenido de los productos prolegidos lo fue el aniculo 22 el cual
claramente  establecia que los elementos constlitutives de un produclo come
compeosicion, lugar de origen cle. no serian conslderndos como imitacién de la marca,
slempre y cunndo Ja que se pretendia registrar tuviera los suficlentes elementos que la
hicleren distinta a la registrada.

“Art{culo 22° No aerd considerada

una marca como imltacién de otra

reglstrada con anterioridad, por el

hecho de aparecer en la primerm,

" sobre calidad tidad

detalles sobre clase, época, lugar

de fabricaclén, etc., st la marca

posterior tiene caractéres

distintivos que 1a hagan

diferencler perfectamente de I8
marca anterior”

Asi como la ley que comentlamos liene sus aclertos, Lunbién es preelso Indicar una
gran injustiela a nueste parecer respecto de la forma en la que se die tratamlento a I
necesidud de ampliar la proteccion marcaria. El articulo 22 establecia la negatlva a
wnpliar el espectro protector de una clase a aquellos articulos que en ¢l momento de
haberse realizado la tnscripetdn originat no hubleren sido Incorporados a la sollciud,
Ello sin duda, contrarté la intencion general de la ley de apoyar el elemento creador
purm apuntalar la actividad industrial y de comercio de la época. pues ¢s jlogico a tedas
tuces el hecho de que las empresas que llegaran a alcanzar niveles de cilclencla y
crecimiento muchas veces orenlarian sus planes expansives hacia el lanzamienlo de

nuevos productos de lineas afamadas, sin embargo resultaba totalinente contradictorio
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el hecho de que ya ne podian Incorporarse nuevos productos a la clase del registro
anteror, pero muy por ¢l contrario si se permitia restringlr los antes prolegidos.

Esta disposicidn afortunadamente desaparectd posterdormente, sin embargo resulta
proplo senalar que, un desalino legislativo puede generar gruves trastormos a la
industria y consecuenclas lameniables a la economia de cualquicr pais.

A casl calorce anos de aplicacion, la Ley de Marca, Avisos y Nombres Comerclales

quedd derogada. dando paso « Ia Ley de Propiedad Industrial de 1942,

1.1.7.-Ley de la Propledad Industrial de 1942

La leglslaclén que ha conlade por lo menes con mayer nivel de reconacimiento en
cuantn a su estructura y definlcitn especlalizada es sin duda la Ley de la Propfedad
Industrial de 31 de dictembre de 1942, cuya vigencia se extlende en cl presente siglo
por mas de treinta anos hasta 1975 en que surge la Ley de Patentes ¥y Marcas que la
sustituye.
Esta lcy incorpara, entre otrus cosas, ¢l contenido de la Convencian Unidn de Paris y la
traduce a la realldud naclonal {7)
Ln materta de timpedimentos marcarios, se incluyen como prohibiclones ademds de las
establecldas por la ley anterfor de 1928 las sigulentes:

"Art. 105 frac. IV. Les flguras,

denominaciones [} frases

descriptivas de los productes que
tratan d¢ ampararse con Iz marca

incluyendo los adjetivos
celificatives o gentiliclos. Una
enoml ion d iptiva no sc

considerard distintlva por el solo
hecho de que ostente una
ortografin  caprichoaa o  se
tre t ida en tqui
idioma; frac V. Los simples colores

7) Exposicién de Matlvas de la Ley de ln Propiedad Industrial. Edichnes Andrade. Mesico, 1903, pag. 11,




aisladamente a menos que cstén
combinades © acompanados de
elementos talcs como mignos o
denominaciones que tengan un
cardcter particular y distintivo;
frac. XI. las palabras de lenguas
vivag extranferas, cuando la marca
se pida pora aplicarse a articulos
que ¢l sollcitante  fabrique
solamente en México 0 en cunlquier
otro pais dez habla espafiola; frac.
XII1. Las denominaciones o signos
susceptibles de engafiar al pabHeo,
entendiéndose por tales los que
constituyen falsas indicacfones
sobre 1a naturaleza u origen de las
mercancias o sobre las cualidades
de loa productos que pretendan
ampararse;

Es importantc destacar que entre lng parles esenclades que se establecen dentro de ln
legislacion en anillsis se percibe la prohibiclon para constitulr como marca a una
denominacion que derivara de palabras de lenguas vivas extranjeras, al pretenderse
aplicar a productos que solamente se elaboraban en México, lo cual se hizo
scguramente pari evitar gue el plblico consumidor fuera inducido al error.

Se establecieran reglas mas cstrictas para fmpedir que se reglstraren marcas gue
pudieran enganar al piiblice sobre la procedencia de los articulos, o que constituyeran
falsas Indicaciones sobre la naturaleza o calidad de los productos amparados. Asi
tamblen se especifica la consecuencla juridica de! ariculo 7 fracelon VHI de ta ley de
1928, correspondiente al articulo 105 105 [racclén XIV de la ley de 1942,

estableciéndose los

“a} Aquella que sea ldéntica & otra
anterior ya registrada y vigente
solicitada parn  los mismos
articulos” ete, "b) Aquella que cra
semcjante a otra yr registrada y
vigente aplicada a los mismos
articulos, en grado tal quec pueda
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confundiree con ia marca anterlor
vijente aplicada a Jos mismos
artfculos; c) La que tenga
| dudosa o ind inad,

con otra marca anterlior vigente
aplicada los mismos articulos ete."
y traténdose de articulos similares,
cuando el nuevo registro sea
solicitado, por persona distinta det
propictario d¢ una marca anterior
se aplicardn las reglas de! articulo
108 fraccién XIV, por decreto de 21
de noviembre de 1966 publicado

en ¢l Dlario Oficlal de la Federacién
de 1§ de dliclembre del mismo afo
que eatablece qué no sc admitirAn a
registro como marca "¢l emblema
del Comité Olimpico Internacional
¥ los elementos que lo integran, asf

come las denominaclones,
Olimpico, Olimpiada y Juegos
Olfmpicos"

Es fimportante destacur que es esta ley justamente la que trunsia en una clapa de auge
econdmico de ln vida naclonal y también la gue padece los embales y reflejos que sin
duda asoluron a nuestro pais dusante I Segunda Guerra Mundial, En consecuencla de
lo anterior cabe apuntar que dictindese las politicas del sistema gubernamental
postrevolucionarto, en donde valores como el nacionatisino y el impulso que se dio a la
fndustria nactonal propiciaron la existencia de disposlcio;lcs legales que en el case
concreto devinicron en tinpedimentos marcarios del tipo de aquel que resulla de las
marcas que protegian a productos a [os que pretendia llacerse pasar o aparecer ¢omo st
fueran extranjeros, repetimos, este cuerpo fegad ha sido hasta ahora el que mds tlempo
se aplicé en México de aquellos que han existido regulando la materia con dos virtudes
a su favor: la de haber recogido la experlencla e ins legislaciones anterores e
incorporamdo a su lexto Jo mejor de ellus y. la scgunda: el haber proyeclado desde la
normi la proteceidn mumlmu en ¢l tlempo y cf cspaclo por un fapso suficlente en ams

de la seguridad de un sistema juridico estable.



1.1.8.-Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diciembre de 1975

Esta ley promulgada por el entonces Presidente de la Repiiblica Lic, Luis Echeverria
Alvarez y publicada en el Diarle Ofictal de 10 de febrero de 1976, sl bien ha sido
severamente criticada por algunos tratadlistas respecto de la desafortunada eleccton de
su nombre, que clertumente representa una limltada ldea sobre el imbito gue prelende
proteger, tuvo sin duda aclertos dignos de menclonarse, pues en términos generales
reflefu la evoluelon econdmica del pais y In consonancia con el erecimiento del
comerefo y de Jus pasos agigantados que se vivieron en esa época de implenientaelén
de ta tecnologin a tal grade que, para ese entonces, el hombre ya habia llegado a la
Luna y maltiples elementos de la téenica dia a dia estaban Incorporados a la vida
cotidiana no sélo de los paises desarrollades, sino lambién de paises en vias de
desarrolio como el nuestro. Baste ucatar que. para el afo en que se¢ promulga la ley en
cltu, la television habia transformado su presentaclon original y en esos anos ya
nuestro pais habja generallzado el uso del televisor a colores, con ¢l consecuenle
cirnulo de elementos wlternos, tales como la publicidad, revistas relaclonadas,
noticleros televisados con loy cuales hacen su aparleion los satélites ete. Tamblén en
€808 a10s los fonogramas dejan de ser ncaparados por las antiguas y pesadas cinias de
carrete o los discos: aparcce en nuetro medlo ¢l cassette, por medio del cual ne
solamente podian adquirirse grabaclones artisticas, sino que la proliferacidn de
aparatoy denominados grubadoras cambiaron el panorama de la captura de sonidos
que antes se encontraba totalimente fucra del pensamiento y posibilidades de los
cludadanos comunes. En fin, diverses (ueron los motivos que para los anocs seterta
camblaron el panoruma de la vida nonmal del mundo. Situaclones de orden politico
camo lo fue la crisis petrolera de los anoes setenta y sus repercusiones en la economin
que obligaron al industrial a generar imedifos novedosos y accesibles para adaptarse a

unit vida menes dispendlosa de energéticos: Los aulos disminuyeron sus dimenslones,
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se genem Ju cultura del whorro y aparece apare)ado con ello, come ura sombra la
terrible contaminaclén, que mueve formas de pensur de ser y de producir. En inegable
que los modos del comercto habian cambfade y. que el concepto original de la marca ya
no era del lodo aplicable a las nuevas sltiaciones concretas del mundo de los negocios.
En este, habian aparecido coma consecuencla de la conclusion de la Segunda Guerra
Mundial nuevas maneras de generur y productr, entre ellas hace acto de presencia el
coneepto de servicio como el hacer profesional o lécnien que por sus carncteristicas
representa un valor econdmico y susceptible de aproplacton,

Ahora, ya no solamente eran tnateria de actos de comerclo los blenes materales, se
presenta también como forma de negociar la capactdad téenica aplicada a casos
concretas, capacidad que en i misma encterma un valor y que por sus especificidades
puede llegar a constituirse como und marea,

De ludo de loda esa gamu de perspectivas del mundo nueve, la legislacion marcaria
debid al 1gual, transformarse y adaplarse para mantener vigente su fuerza reguladora,
eg por eflo que fas inovactones contenidas en el artieulado de la Ley de Invenciones y
Marcas de 1975 fueron producto de un novedoso acontecer.

El articulo B7 de dicha ley definié por vez primera la distincién entre lo que es una
marca de produclos y una marca de servicios. Resultando una inovacién afortunada
para la proteceion de aquelios que, producto de una preparacion y el desarrollo de un
trabajo efcaz eran tdentificados especlalinente de los de su misma clase por el piiblico
consurnidor, Aun cuando el hecho de que la muarca de serviclo no es el tema
proplanente de esta resena, se Incluye en este apartado, en vitud de la gran
Importancia que en anos posteriores ha alcanzado, y que por elio han existido cases de
trregistrabiltdad que st forman parte del presente trabajo,

Gran purte del criterio fegal pam el otorgamiento de una marca, lo fue sin duds el

articulo 90 e! cual determing qué hienes o servicios serian contitutivos de marca:
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"Art, 00.- Pueden constituir una
marca:

I.» Las denominaciones y signos
wini Giot

emente

distintlvos y cunlquier otro medio
susceptible de identificar Jos
productos o servicics a que ge
apliquen o traten de aplicarse,
frente a los de su misma eapecie ¢

clase.
I1.- Los nombres comerciales y las
TAZOMEB soctales o

pre
que no queden previstas en el
articulo sigulente.

Es de comentarse el hecho de que, en el caso roncreto de In negativa para la conceston
ul derecho y uso exclustvo de In marca, ¢l presente articule deberia interpretarse a
contrario-sensu, estando con ello en condiclones de identiflear a aquellos productos o
serviclos que asplrarian n ser susceptibles de adquirr un titule de marca.

El articulo 91 estableels a detalle las consideraciones especificas a través de las cuales

la autoridad podria denegar In concesian ai derecho de uso exclusive de una marca,

"Art. 91.- No son registrables
como marca:

I.- Las denominacioncs y signos
que no reGnan los requisitos que
gedala Ia fraccion I del articulo
enterior,

IL.-Los nombres propios, técnicos
o de uso comfin de los productes
¢ servicios que pretendan
amparars¢ con la marca, as{ como
aquellas palabras que en el
lenguaje cormriente o en las
pricticas comerciales, se¢ hayan
convertide en la designacién
usual o genérica de los mismos.

IIL.- La figura de los envases que
sean del dominio pablico o que se
hayan hecho de uso coméGa y, ¢n
general, aguellos que carezcan de
una originalldad tal que los
distinga facilmente.



IV.- La forma usual y corriente de
los productos o las impuestas por
1a naturaleza misma del producto
o del sexviclo o por su funcién
industrial.

V.- Las denominaciones, figuras o
frases  descriptivas  de  los
productos o servicios que traten
de protegerse como marca, Una

i6n no se [ 4
distintiva porque ostente una
ortografia caprichosa, o

construccion artificlal, o sea ¢l
producto de la unién de dos o
mis pal que, lzad
alsladamente continfien siendo
descriptivas en su conjunta,
Quedan {nclufdas e¢n el supuesto
anterior las palabras descriptivas
o indicativas de lIas cualidades,
caracteristicas flaicas,
contenidos, uso, destino o
func!dn, posicio de
propledades, tipo, cspecie,
calldad, cantidad, valor,
presentacién o época  de

i6n de los productos o de
la prestacion de los serviclos.

VI- Las letras ataladas, los
nfimeros y los colores alslados, a
menos que estén combinados o
acompailados de ¢lcmentos tales
como signos, diseios 0
denominacliones, que les den un
cardcter diatintive, Be considera
nfimero alslado, ¢l compuesto por
unc o mds digitos expresados
numericamente o con letra,

VII.. Los que reproduzcan o
imiten sin autorizacidn escudos,
banderas y emblemas de
cualquier pafs, Estado, Municlpio
o divisiones politicas similares;
88l como las denominacliones y

siglas de organizaciones
inter 1 guber |
intergubernamentales, no

gubernamentales o de cualquler
otra g i6 r 1d
oficlalmente; asf como la




32

designacion verbal de los
mismos.

VIIl-Las que reproduzcan o
imiten signos o0 punzones
oficiales de control y garantfa
adoptados por un Estado, sln
auterizacién de la  auteridad
competente.

IX.. Las que reproduzcan o
imiten monedas, billetes de

banco y otros medtos oﬁclnlu de
pago nact les o ext

las ativas,

X.- Las que reproduzcan o lmiten

' u
otros premios obtenldos en
exposiciones, ferlas, congresos,
eventos culturales o deportivos
reconocidos oficialmente.

Xl.- los nombres, secudénimos,
firmas, sellos y retratos de
personas sin consentimiento de
los interesados o, si han
fallccido, de sus ascendicntes o
descendlentes de  grado mds
préximo,

XII. Los titulos de cbras
literarias, art{sticas, clentificas y
los personajes ficticlos o
simbdlicos, wsalve con el
consentimiento de su autor,
cuando conforme a la ley de la
materia, este mantenga vigentes
sus dcrechoa: ul como los
de
cnlcteﬂncldn. 8l no se cuenta
con su conformidad.

XIIl. Las palabras simples o
compuestas de lenguas vivas
extranjeras las construidas
artificlosamente de modo que,
por su graflemo o fonética
partezcan voces vivas
extranjeras, cuando la marca s¢
solicite para aplicar a articulos o
serviclos que el solicitante
produzca ] preste
cxclusivamentec en ¢l pais o en
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cuglquier otro pais de¢ habla
espaiiola,

XIv. Las denominaciones
geogrificas proplas o comfnes,
as{ como los gentiliclos, nombres
y adjetivos cuando lndlquen la
procedencle de los prod
seMclns y puedan origlnnr
confusién o error en cuanto a su
procedencln, asi como ln.n
de poblact6

lugares que ae caractericen por la
fabricacién de ciertos productos,
para amparar estos, excepto los
nombres de propicdad particular,
cuando sean  cspeciales e
inconfundibles y sc tenga el
consentimiento del propietario.

XV. Los mapas, sin cmbargo,
podrén usarse como elemento de
las muarcas, si correaponden al
pnlu de origen o al lugar de
dencia de los productos o
servicluu que agucllas distinguen,
slempre que en este pais
estuviesen registrados.

XV1. Las denominaciones, signos
o figuras susccptibles de engafar
al pfiblice o inducir a error,
entendiéndose por tales, los que
constituyan falsns indicaclones
sobre la naturaleza, origen,
comp es 0 idades de los
productos o serviclos que
pretendan amparar.

XVII. Las denominaciones o
slgnes que conforme & otras
disposiciones legales, no ses
posible  utilizar para fines
comerciales o por razones de
interés phblico, 1a Secrctaria de

Py loyF to Industrial
considere inconveniente
reglstrar,

XV1IL.-Todo lo que sea contrario a
la  moral, a las  buenes
costumbres, al orden phbllco y
aquello que tienda a ddiculizar
ideas o personns,



XIX. Llas denominacioncs o
signos fgunles o aemejantes a una
marea, que !a  Secretaria de
Comercio y Fomento industrial
estime notoriamente conocida en
México, para proteger los mismos
o stmilares productos o serviclos,
a bien que sean susceptibles de
crear confusién en forma tal, que

dan inducir a1 piblico a exroz.

XX. La traduccién a otros
idlomas de las palabras no
registrables,

XX1. Una marca que sea déntica
& otra, anterlormente reglatrada y
vigente, para amparar los mismos
productos o serviclos, aun
cuando sea solclteda por el
titular de la registrada o con el
consentimiento expreso de este.

XXil.- Una marca que 6ea
scmejante a otra ya reglsirada y
vigente, aplicada los mismos o
similares productos o serviclos,
en grado tal quc pueda
confundirse con l anteror,
tomédndola en su conjunto o

diendo a los el tos que
hayan sido rescrvados.

XXill.- Una marca que sea
fdéntica o semejante, en grado de
confusién, & un  nombre
comercial aplicado a 1os mismos
o slmilares serviclos, que sc
preaten en el establecimiento
cuyo nombre comercial se haya
usado con anterloridad.

La extensldn del texto del presente articulo sin duda refleja la problemitiea coman por
Ja que venian pusando industdales, coitierclantes, autoridades y lodos los inplicados
en ¢ uso de lus mareas, vs por ello que el legislador, en un afin de cubrir hasta el
1iitimo dplce de la proteccion de la marca (ncurrio a nuesire juicio en confeccionar wun
articula el enal resultd 1an detsllado que cast puede calificarse de easnisticn y

exagerido.



A Nin de ststematizar el comentario sobre el presente articulo se han elaborado cuatro
bloques en los cuales han quedado organizadas las diversas causales de no

registrabtlidad de marca, atendlendo primordialmente a los sigulentes rubros; En

alad inaclén, esto es, de aquellas que, en razén de la fornma en la que
se presentin foneticamente, no son aptas para tegistrarse: En segundo término se
encuentran aquellas que, debido a criterios de orden dimensional y visual no podian
ser registrados. A esta clasificacidn se le ha denominado por Flgura, ya que
primordialmente atlende a ello; En tercer lugar, se ha contemplado el aspecto del
impacto visual, que aticnde al disefio con ¢l que se ostenta Ja marca cuyo registro se
persigue. En este caso la dmagen es la base de las causales legales que hacen
irregistrable el producto o servicio de que se trate y, por ultimo, en una clasificacton
que prefende ser universalista, se ha denominndo “otros” a aquella que comprende la
combinacién de las anterlores o atiende @ critertos especlales como lo son causas de
orden piblico o blen lus facultades discresionales de fa autoridad para restringirlo o
para negarlo, entre otmas.

A reserva de la imprecision que pudiera conllevar el ensayo, la clasificacion

menclonada es la sigulente: .

POR DEEQMINAQION. Contiene las fracciones:

I.- que Impide el registro marcarlo sobre aquellas denominaclones que no sean
sufletentes para encuadrar en ¢ concepto de marca que la misma ley delerening.
11.- Hace !mposible 1a reserva en favor de persona alguna, sobre I base de tratarse de
nombres proplos o Lécnicos de los procedimicntos relativas a los productos o servicios
de que se Intente su registro.
V.- El concepto -descriptividad-, entendido como el liechoe de que la denomlinacién

contuviera en s! mismi elementos que deflnan el contenido cualidades o caracteristicas
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del producto o servicio. que pudlera inducir a error al consumidor era y es
impedlmento para acceder al reglstro de marca alguna.

Vi La ley de referencia impedia el regisiro sobre elementos tales como numeros,
colores o letras en forma atsiada, no combinados, toda vez que los mismos en términos
generales son del dominto publico.

Xil.- Tiltlos de obras literarias. En virtud de gue el hecho de ocupar sin autorizacion
de los propietaros elementos derivados de la creatividad de terceros, hace que en
ocusiones se desacredite el preducto Intelectual al comerclalizarse o favorecer a
determinado tipo de articulos o blen se invadieran con ello esferas de tntereses legales
ajenos.

XIIL- Las referentes a lenguas vivas extranjeras en una forna tal que se mostrasen
como st se lrutare de productos importados, slempre que el solicilante lo quisicra
atribulr o producles que solatnente se producen en el pais o en paises de habla
hispana.

XIV.- Las denominaciones geoprificas, con lo zual se procuraba impedir que, al amparo
de citar directa o indirectaimente algin sitio, pudiera sugerirse al consumidor el hecho
e que tal era ¢l de la procedencla del articulo. Sin embargo se abre una excepeion o
dicho articulo que lo constituye el que, en caso de sitlos de orden particular sl era
poslble el registro de la marca, previo cansentiiiento del propietario del sitio.

XV.- Resulluba impedimento pura la concesion del uso y explolacién de marca el
requeririo respecto de mapas que, de alguna manera explicitaran subreptliciamente el
hecho de que el articulo o serviclo gquc se amparara con dicha marca (enia nexo o
relacion con el lugar presentado en el mismo, lo cud gl constituia una excepelén a
dicho conceplo de negativa, pues cuando ¢i producto o servicio correspondiente si
fueran originarios del lugar si podin emplarse como elemento de reserva,
POR_FIGURA:

En relacion a las fracclones sigulentes:
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1IL- Que hacia Imposible ¢l reglstro de figuras consideradas del dominlo ptiblico o de
uso comis, recordemos que en esta ley, la proteccidén marcaria se extiende al registro
de Ngurus como los son empaques y envases que contuvleran el producto,

V.. Las formas naturales adquiridas por detenninado tipo de productos, que
Nnalmente se convertian de! dominio piblico, resultaban, segan In ley de referencia
irregistrables.

POR DISENQ;

Lu fracclén VI del articuls en cita determminaba la posthilidad de conceder regisiro a
aquellas marcas relativas a reproducciones de banderas y ernblemas oficlales asi como

de slglas y elementos distintivos, de organizacl T {das. En este punto lo

relevante es la intencion del legislador, no salo de proteger la esfera de los derechos de
terceros, sino que lambién en este punto ¢l Estado protege las proplas y aun las de
organizaciones oficiales reconocidas.

VIIL- Al igual que la fraccldn anterior, la proteccion del presente articulo se reflere a
elementos distintivos o usuales del Estado, excepeionando a} lgual que en algunos
otros casos la concesién en caso de contar con previa autorizactén.

1X.- Queda jgualmente impedida de constituirse en marca registrada toda binftacion de
tnonedas o billetes, o cualquicra otro medto de pago reconoctdo por el Estado.

X.- Al igual que las tres [racclones antes clladas, es de menclonarse que, entre las
Limftantes a los diseitos se cncuentran las condecoraciones oficlales, lo cual cs
perfectamente entendible desde ¢l punto de vista de que no es compatible vun aniculo
que se otorga como un eslimulo o reconocimiento a personas destacadas por el
Gobiermo y aquellos bienes susceptibles de aproplacion en razan de un aclo de
contereio.

X1.- El derecho a la Individualidad v a los atributos de la personalidad que el derecho
Civil wmpliwnente trata, son tamblén matevia del presente articulo, toda vez que en ¢l

mismo se protege con meridlana claridad el derecho a ellos, esto ¢s: se impide como
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elemento constitutive de una marca el uso de imagen corporal de personas, de
nombres, lrmus ete. sin cortar con la autorizaclon de las mismas o de quien sea su
causahablente.

XVi.- Todo elemento visual o Ideologico, esto es: denominaciones, signos y figuras que,
en.lénnlnos generules tendan a engadar al pibilcu. Esta disposicion lleva aparejada
una dualidad respecto de su interpretactén y aplicabilidad, puesto que, por una parte
se reconoce su sentido de resguardar el principlo de legalidad sobre la concestén de
marcas gue pudicran ser enganosas y generar error en el usnario o consumidor. Sin
embargo, por otra parte resultn hasta clerto grado cuestlonante, desde el punto de
vista de su aplicahilidad practica, loda vez que no detennina el concepto de engaio
sobre el cual la autoridad deberia emitir su resolucion administrativa; revistiéndo de
una easl omnipotente facultad n la misn para denegar marcas sobre la base de Ia
tnducelon al error.

XVII.- Las denominaciones o signos que, por disposicion ofictal, no sean susceptibles
de utflizarse por razones de Interés publico. Es claro el preceplo en lanto que intenta
salvaguardar los derechos comunitarios y declarados como  {rrenunciables o
imprescriptibles por ia ley.

XVIL- De 1gual fonna gue en la fraccion anteror, la ley presenbe la posibilidad de
determinar en que momento se valneran intereses generales, lales como la moral y al
derecho. Sobre este particular es claro que el lema de moradidad ha sido ampliamente
tratado por la doctrina y nos resla sefalar que el articulo representa la posibilidud de
impedir la marea solicitadn, so pretexto de una calificacion y aprectacion subjetiva de
parte del funcionario encargade de efectuar el exdmen correspondlente y que, €1l un
monento determiinado, pudiera convertirse en un elemento danino pam la creatividad,
y el desarrollo de practicas comerclales que, en un lugar y medo detenminados, no

signfficaren mala fe, En cuanto al segundo clemento, no es relevante, dado qute en cf
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caso de invocarse como mpedimento In (ransgresion a algin ordenamiento vigente,
simplemnente deberia de fundarse y motivarse para acreditarlo.

‘fanto las fracclones XX1 y XXII del articulo que nos ocupa se refieren a los conceplos
de jdentldad y semelanza de marcas que se enconlraren vigenies y de las que se
solicitare un nuevo registro. El comentlario muy en particular que se puede hacer a este
precepto cs el hecho de que, (al coma quedé apuntado anteronmente, los autores del
cuerpo legal se excedieron en su funcién al tratar de hacer obvio lo obvio, puesto que
en estricto sentido y empleando el minkine de sentido comdin, ne e necesarfo elaborar
apartades especificos para indicar que una marea registrada vigente excluye el
otorgamiento de otra del mismo tipo y condiclones.

XXIIl.- En realidad la fraccion que comentamos en este punto reviste especlal
curiosidad, dado que la misina enlaza dos instituciones del dereche de la Propledad
Industrial que sun la marca y ¢l nombre comercial, para constitulr una causad de no
registrabllidad cn el caso de ser solicitada una, extstlendo otra y para ser aplicada a los
mlsmos o semejantes produclos o serviclos.

Independientemente del prolangado contenido del articulo 91 de la Ley de Invenclones
y Marcas, el articulo 92 establecid un caso de excepctdn para el otorgamiento de la
Marca. En efecto, con hase en 1as atnbuclones discrectonales de la autoridad para
conceder ¢l uso de la marca se concede a la autoridad ks facuitad de denegar la el
derecho al uso y exclusividad de ln marca, ¢nando se considere que una marcu
solicilada por persona algunn que no sea el titular de 1a marea registrada, solicite se le
conceda otra que resulie ser aplicable n articulos similares que pudicren generar en el
cosumidor confuston. Ello constiluye también un motivo de trregistrabilidad que se
condiclpnd al agatamiento del procedimiento administrativo contemplado por el mismo
cuerpo legal que se reflere a la denominada -clta de antedoridades-. que, a diferencin
de la ley de 1928 va no requiere de 1a Intervencion del propletario de la muarca que

pudiera resultar afectada, ¢ino unicamente se debe desacreditar el dicho de la
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autoridad, ya sea medlante la modificacion de Ja marca o bien con argumentacion
suficiente para demostrar buena fe, y ausencia de intenctén respecto de la invasion de
derechos de tercero.

En adicidn a 1o anterlor, encontramos que esta ley lambién cuenta en su anticulo 100
con la posibilidad de negar el derecho ul uso y exclusividad de ta marca por virtud de
faltar algon elemente de forma en el tramite correspondiente. Al efeclo, es preciso
indicar que la no registrubilidad de la marca devinlese en resultados de forma, estos
podian ser reparables medianie I reposicion del procedimicnto administrativo.

En reulidad lo interesante del precepte es, baslcamente la interpretaclén a contrarlo
sensu de que, en caso de no satisfacer los requisitos detatlados en el mismo. el trimite
de reglstro de una marca no podri continuir sino basta haber cublerlo tales extremos.
El anticulo 102 de la Ley de Invenciones y Marcas, actualmente derogada, contenia una
excepeién a principlo de registrabilldad que es el equivalente a la figura de Ia plus-
petitio, tomando como base que el numeral en cita en forma restrictiva detenning que
unicamente serinn susceptibles de obtener registro los elementos que estuvieran
conlenidos en las etiquetas muestra, excluyendo lodes aguellos elementos que no
hubieren sido inciuldos en i misma,

Recordemos que ¢l sistema anterlor de solicitud de registro exigia fa presentacién de
un documento denominado de -reservas- por metdio del cual el interesado debia anotar
en detalle que elementos de la warca somelida a reglstro integranun su derecho de
excluslvidad. Con base en lo anterior la autoridad determinnbit si los elementos per-se
o en conjunte actualizaban wlguna de las hipitesis normativas de impedimento
contenidas en la ley y de no ser asi se expedia el correspondiente registro y el titulo
derivado.

El presente articulo leva implicita adenvis de Tn unterior situacién de resgurade una
scgunda para evilar que, ¢l particalar, con intenclén de sorprender la buena fe de las

antoridndes pudiere presentar a registro alguna marca cuyos elementos fueran
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posterionnente descompucstos y lograr el uso de dos ¢ mas marcas al amparo de un
solo registra, induclendo a error al consumnidor,

En el dmbito procedimentul, también es oportuno sefalar que esta ley establecid
expresamnente la fonna en la que el solicitante podia destruir los efectos de una cita de
antetloridades para casos en los que la marca pudiera resultar semejante a julclo de la
autaridad, ¢llo mediante la modificacion de la solicltud de manera tal que,una vez
replanteada la peticion administrativa, pudiera someterse a un nuevo exdamen de
novedad del cual no deberia resultar nuevamente cltada olra anterioridad, pues el
mismo articule determina la sancion que es la no reglstrabilidad. Otra via contemplada
en el ordenamiento es justamente la referente a la pastbilidad de que, mediante una
exposicion y argumentaclon suficlente, la Secretaria de Comerclo y Fomento Industrial
quedara convenclda de la no afectabilidad marcaria y diera continuidad al tramite.

Una novedad resulta el articulo 108 de esla ley debido u que en el se uprecia
cluiramente una figura poco usual en la conceston del derechio al uso y exclusividad de
la marca, toda vez que, como hemos venide comentando anlerormente, las dos
vertientes principales de la ncg\atlva del reglstro la constituye la falta de eleimentos pam
sattsfacer el examen administrative y la segundn, ¢l hecho de que ante la cita de
anterloridades no destruidas por las formas previstas en la ley, se configura la negativa
correspondiente.

Ahom bien, el articulo en comento resulta parlicularmente especial, toda vez que abre
una tercera fora de impedimento al otorgamiento de la marca. El articulo 108 prevé la
figura de ta no registrabilidad del otorgamiento del dereche al uso y exclusividad de
wna tnatca en virtud de existir controversia pendiente de resolver, o sea la no
registrabilidad condicionada a faclores externos, debida a la existencia de situaciones
de orden procesal, que mpiden a la autoridad el determinar en un primer momento el

conferimiento del derecho marcario o su negativa. El efcclo que en este tercer caso se



fenera es la pension  del procedi o admnistrative hasta sobrevenir la

resolucion definitiva.

Por ultimo, dentro de lns causas que pudieren generar el no registro de una maren,
debemos menctonar aquella que se encuentra en el ultimo pirrafo del articulo 113 de
la Ley de invenciones y Marcas que atiende justamente a la marca preregistrada en el
extranjero y que cn la legislacion que nos ocupa merecld tratamiento del beneficio de
reconoclmiento del reglstro retrotraido @ la fecha legal, stempre que se hublere
solicitudo en el pais de origen antes de scis meses, alendicndo a los ténminos del
Tratado de Pariyvigenle en México.

El urticulo menclona que, en ¢l caso de que ¢l interesado adictonare productos que en
la solicitud orginal no estuvieren comprendidos la auloridad debera negar proteceidn
sobre tules, configurindose entonees la negativa parcial del registro.

El efecto de esta regutacion marcaria extendid su aplicabilidad hasta el ano 1981 en
que en el umbral de introductr al pais en una politica de apertura comercial mediante
la celebracién de un tratado trilateral de comerclo internacional, sin bameras
arancclarias ¢l cual demandaba de una sede de modificaclones a la legislacian, con

miras a flexibilizarla y hacerla adaptable alas perspeetivas futuras.

1.1.9.-Ley para el F yPr ién de la Propledad Industrial. de 1991.

Ha stdu el producto de una serie de experienclas de siglos pasudos que, aunada a las
propitestas vanguardistas de globalizacién y apertura que en nuestros diay se viven, la
promulgacién de esta nueva ley, la cual, al igual seguramente que sus antecesoras han
sldo severamente fuzgadas por ser, lndudublcnwr'nc como  producto  humang,
perfectibles.

En et desarrollo del presente trabajo, en capilulo aparte, analizaremos Ia forrna en la

que se reguln, en el momento que esto se escribe, la concesion de las marcas, sus
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ventajas y desventajas. Hoy por hioy, queda esperar los resullagos de su aplicabitidad
para poder establecer un Julclo de valor y no caer en un Juego de initfles
especufaciones, Haste menclonar que, @ la fecha de clerre del presente trabijo ha
aparsecido en e} Diarjo Ofictal de Ja Fedemcion I primera reforma egislativa que sufre
el cuerpp fegal de referencia, se (ntenta con el aparejar a los ecuerpos legales
norieamericano y canadiense la legislacion marcarla ractonal y con cllo inlctar ol
process de homologacién de leyes de propledad industrial para los tres paises hasta
atiora afilados ol Tratado Nortearericane de Libre Comercio, incluyéndsse la
incorporacidn al ambito de las autoridades marcarias el Inslitilo Mexicane pasa fa
Propiedad Industrial, cuya operacion y resultades son, por ¢l momento una expectaliva

aun.
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ios Tratados Internacionales



Capitulo 2

IMPEDIMENTOS LEGALES DE REGISTRABILIDAD DE LAS
MARCAS.

Contenido:

Breve andlisis monografico de los Principlos rectores de 1a Marca,
Funclones de la misma y los diversos impedimentos legales para su
{6n y uso ivo.

2.1.-CARACTERISTICAS DE LA MARCA,

Ha quedudo claro a través del tempo, mediante el estudlo ¢ Intervencion en el
campo del derecho de la Propiedad Industrial, tanto por parte de investigadores.
como de estudiosos de la materin que, la justificaclon de la existencla de la
marea, debe alender precisamente a la satisfaccion de una necesidad.
Necesidad que, en ¢l caso concreto de la marca, se orenta a la seguridad
Juridica, al equilibrio de los factores de ln cconomiia, a la libre concurrencia de
mercado ttc. Esto es que. partiendo del requerimierfte de un sector o el grueso
de los segmentos de In poblacién la figura Juridica de la marca cobra validez,

Al respeeto la trayectoria histérica de la marca, como figura juridiea que es
materia de capitule por separado, cncontramos con gran amplitud la
panoramica, de lu existencla de esa demandn popular sustentada en la
necesidad de contar con elementos legales de garuntia que, dentro del comerclo
de blenes y serviclos pennltan identificar plenamente y sin error aguellos gue

son deseados por ¢l consumidor.



2.1.1 FUNCIONES DE LA MARCA.

Al nsemiarnos sucintamente a las funciones de la marca Identificamos cinco
que a juicls de Martin Achard (8) son: Funcién de Distinclén referido
especificamente a la calegoria que debe tener ln manca para precisar de entre
otros productos de su misma especle a aquél que la ostenta; Puncién de
Proteccion, que cs el vinculo que se crea entre el ttular de ln marca y la tulela
Juridica que la ley le otorga paru oponerla anle terceros, evitando con ello una
{nvasién de derechos patrimoniales por uso Indiscriminado o deformacién de la
misma, con la Nnalidad de preservar de engafio al ptiblico que consume y

confiténdole una serie de prerrogutivas  de efericlcle  de  acclones

administrativas v judictates: Funeidn de Indicacién de Procedencia, que no
€3 ot cosa gue permitir al sujeto pasivo de la marcn: 0 sea al consumidar de
blenes y servicios, el poder detenminar quien es el fabricante, Intermediario
autorizado o prestador del serviclo de qulen provene la marca, con el dnimo de
garantlzarse la autenticidad de los mimsos: su legitbno procedimiento de
elabomcion o las cualidades que hucen gue el consumtdor acuda a requerir su
provisién recurrentemente y. por parte del sujeto activo de Ia marca, sea
fabricante, comerciante, Intermhediario autorizado o prestador de servicios
acreditarse publicamente como generudor de dichos blenes. Aslmismo
identifica el autor en cila la denominada: funclén de Garantia de Calidad,
tamblén larnada funeidn soclal que atiende a la congruencia que existe entre el
producto que se ofrece y el producto que se busca, cuyo elemento vincular es la
veracidad, pues si el producto, llamese blen o serviclo que le es efrecido al
consumidor no ¢s el descado nér sus cualidades Intrinsecas, puede Inductrse al

error, en tanto que, al existir la marea que lo

8) MARTIN ACHARD. ¢:itacke por Range! Medina. O, it pag. 172
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denotn, se cumple una funcidn de unir In necestdad con el satisfactor que, en
esiricto sentido llega a Justificar el porqué se denomina n'ésm como funeion
social: toda vez que el hecho de asegurar al publico consumidor la real
tdentidud de los productos o serviclos que requicre, conileva en si misma la
funcién preventiva del derecho y, por ultimo, Funcién de Propaganda que en
el mundo de ln mercadotecntu actual se ha dado en denominar Ja posibilidad de
-posicionar- un producto cn el mercado. Esto es, de presentarlo por los
diversos medios de comunicaclén tmasiva que se lenen al aleance del
propietario de la marca, para exaltar publicumente sus cuallidades y mativar a
que ¢l puablico relacione ¢l signe distintiva con ¢l producte que representa,
empleandu para ello la Individualidad de la murca para permitir que se asocle la
imngen, el efecto foniético o el factar tdeolégico con un bien o serviclo que se
encuentra en ¢} mercado. Si blen. por tratarse de una clasificacién de las
funclones de Ia marca elaborada cuando aun el concepte de -serviclo-no estaba
tatalmente astmilado al dmbito marcurio, lo hemos considerado como vilido y
adaptable al servicio y sirve para Hustramoes sobre las funclones de la marea y
pura redondear fa idea del porqué de la importancia de la marca en ek munde
del derecho.

2.1.2.- Principlos de la Marca.

Asi como ha quedado sucintamente analizado ¢l aspecto de las funclones que
cumple 1a marea, debemos ahora pasar al ambite de los llamados

-Principios Directores de la Marca- que, a diferencla de los primeros que son
i connotaclén del porqué de la marea, los segundos representan el edmo para
tranformar un simpte signo comun en una marca investida de las atribuciones

que Ja ley le conflere y, sigulendo a Rodrigues y Rodriguez, (9) Identificamos

£) RODRIGUEZ ¥ RODRIGUEZ. Jomquin. Cyrw de Uepeche Mereantil. Editorel Purria, Méxien
11, pag. 437,
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esenciatmente tres, que son: el de Orden Ptiblico, cuyo fin es el de mantener el
orden furidico mediante la creacidn y aplicactén de normas que preserven el
proceso de comercializacion bajo reglas especificas de tdentidad de los
productoy y, el de la Proteccién del Phblico cuya finalidad es, mantener al
consumldor proveido de los blenes y servicios que demanda y no de olros, aun
cudndo scan similares o idénticos. Por 0ltimo el de la Protecclén del Titular
rcré-rido esenclalmente a preservar los bienes juridicamente tutelacdos a fin de
que el propletario de la inarca ¢jercite cuantas acclones sean necesarias pura
defender Ja Integridad, el mal uso 6 la usurpacton de su signo distintivo.
Tomando como punto de partida de nuestra fnvestigacion y trabajo de andlisis
el concepto marca. en el sentido en que ha sido dellnida por Imunernbles
tratadistas, hemos asumido come mera referencin la emitida por el doctrinario
César Septilveda (10). que nos indica que la marca "es un signo para distinguir.
Se emplea para senalar y caracterizar mercancias o produclos de la industria, o
bien, serviclos, diferenciandolos de los otros.

Tiene por objeto la marca proteger las mercaderias v los serviclos poniéndolos
al abrigo de la competencta desleal mediante la Identiffeacion. Estin destinadas
a especializar los productos que se usan o los servicios que se valen de ellasy a
indicar y garantizar su procedencia o las empresas que los prestan.” Sin
embargo podrinmos también resumir que por sus cualidades, la marca es: -¢l
recurso distintive pereeptible por los sentidos por el cual, bajo el priniciplo de
la discriminacion, un producto sca blen o servicio puede ser elegldo de entre
otros similares, en tanto que sus caricteristicas intrinsecas satisfagan una

necesldad-.

10) SEPULVEDA, César. Op. til. p. 113,
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La marca adguiere una relevancin especial dentro det mundo Juridico por las
carncteristicas gue la misma legislacion le conflere.

Ha sido ampltamente estudiado el perfil y naturaleza juridica de la Ngura
{écnlea denominada marea, sléndo alribuibles a Ja misina los sigulentes
principlos marcarios: La Distintividad; la Especlalizacion; la Novedad; 1s
Licitud y 1a Veracidad.

Es a partir de elios que puede llegarse a considerar un signo distintive como
marca y, a conirario sensu. no pueden ser marca aquellos signos que carezean,

en principlo de estas caracleristicas.

PRINCEPIO DE DISTINTIVIDAD. En témminos generales podemos definir este

principto como la caracteristica connotativa de un recurso sensorial, ya sea

visual, auditivo o ideologleo que individuall Ingulariza y esp al

producto en que se aplique para identificarlo de otros e su misma especie o
tipo. Para hablar de distintividad serd preciso remjtimos a los términos
originalldad y singularidad, clementos que le olorgan a un signo la
canicteristica de ser diferente en lo general y en lo particular dentre de un
universo que es, el ambito comerctal, industdal, o de los servictos, con miras a

evliar la confusidn en ka eleceidn del producto o del serviclo.

PRINCIPIO DE ESPECIALIZACION, Este principlo atiende a diversos dngulos
de apreclacton de los cuales tomaremos unicametite los que nos parecen mdas
tlustrativos: En referencla a los elementos constitutives de la marca, se
considern que la misma debe estar integruda con elementos obtentdos de la
comblnaclén de agentes diversos que existan en ¢l mundo de lo materiul o Jo
abstracto, pero que no stan de (al manera amplios o fenéricos que puedan

denolar el uso global de uno sélo de aquellos. Esto es: la especlalizacton
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derivadn de los elemenlos constitutivos de la marca impete al reglsimnle a
buscar en el munde de lo material y o abstracte clementos tales que no
Impliquen la reserva de uso de aquellos que todos pueden emplenr, (al es e}
caso de colares, divisas geométricas, nitmeros aislados simples, ete.

Por otra parte, existe otro criterio de especlalizacian que es el referente al tipo
de produclo para el que se desea la reserva de uso de la marca y su aplicaclén,
puesto que vs unicamente susceplible de ser reservada una marca para
aquellos productos que efectivamente se elaboren o provean en el comercio y la
industria, de tal manera que, la especlalizacton se reflere al género del producto
al que sera aplicada la marca. Al respeclo el tratadista Mauricio Jalife Daher
(11) expresa "El derecho exclusivo de uma marca, que se obtiene mediante su
registro, es un derccho que debe entenderse limitado al grupn o famiifa de
productos o de servicios para los que tue registrada. Una interpretacion en
contrario, es declr, en ¢l sentido de que, al registiar una marca quedase
ammparado tode el universo de productos o serviclos cxistentes, en favor de su
titular provocaria, en el corto plazo, que el registro se saturara de mmwrcas
ociosas que impedirian el registro de otras marcas colncidentes pero empleadas
@t productos o serviclos diferentes a los realmente distinguidos por la marca
inicialimente registrada”,

Al respecto Ia Ley de Fomento y Proteceton a la Propiedad Industrint en vigor

desde 1991, establece en su nrticulo 88 que:

“8¢ entiende por marca a

11) JALIFE DAHER, Mauricio. " Aspeglos Legales de las Mapcas eo MExlon? . . Ststa, Méxion
1042, .6
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todo signo visible que

distinga  productos 0

servicios de otres _de su

misma eppecle o clase en

tlmercado.”
lo anterior quiere decir que el Principlo de Espectalizacidn tlende a permitir al
consumidor protegerse de imitaclén o duplicacion del producto, en virtud de

que entre una marca y otra relativa a productos simifares no debe exisur otra

igual o pareeida en grado tal que pueda generar confustén en el consumidor,

He aqui que la distintividad y la esf zacién se canf En Ia actualidad
Ia prictica marcaria ha generado un subtipo de proleceidn que estd
directamente vinculado al prineplo de Especinlizacion de Ja marea y que lo
confarman 103 denominados registros base y registros de defensp, {12) cuyo
propasite es ¢l ampliar ta proteccion de los productos y serviclos de diferentes
clases pero que entre si contienen rasgos de similitud, pam lo cual el
registrante acude al registro de su producto o servicio dentro de la clase basica
de su Interés segiin la clasificacion vigente y, al mistno tiempo o posleriormente
genera un registre de Ia marca en aquellas clases que tienen relacién con su

producto o servicio, ampliando con ello su radio de exclusividad a tantos

campos de la industria, del comerclo, elc. como convenga a sus Intereses,

PRINCIPIO DE NOVEDAD. Este principlo queda enmarcado dentro del
concepto -nuevo- cuya acepelon en el Derecho Marcario no es precisamente la
que ¢f ténnino de uso comiin contiene, que es: “Reclén hecho o fabricado,
Recten llegado a un pais o lugar. Novicie, novato, principiante.” (13) puesto que

se reflere basfeamente a fa aparicién de una marca dentro del universo de ellas

12} JALIPE, DAHER. Maugiclo. up. el .71,
13) RALUY L Antonio. Zecionsgo e [ domgua a7, Edinartal Porpia, Mexice
1.8 Décima quinta vdicln. 1991 pp 560
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que debe ser de tal manera original, diferente a lo anterior, gue o sea igual o
parecida 4 1as que ya existen registradas, usualmente lNlamadas en el medio
marcario -anterloridades-. Sin embargo, ¢l tratamiento que de la novedad se
ha desarrollado se orlenta baslcamente a aguellos produclos o serviclos cuya
denominacion e figura ya era conocida o registruda dentro de lu elasificaeion a
la que pretende incorporarse, Esto no quiere decir que represente impedimento
marcarlo, por ¢l hecho de que, existiere una marca Igual o stimilar concedida
para otra clase de blenes que los gue se pretenda amparar con ella. a contrario
sensu, si resultaria motivo de irregistrabilidad, ¢l caso de que apareelerse una
marca stinflar o igual referida a los mismos bienes o servicios, segian lo previene
el articulo 112 de [a Ley de Femnento y Proteccion de la Proptedad Industrial.

La novedad, para ¢l cfecto de la proteccion al piblica consumidor se reflere
baslcamente a que, en tratindose de marcas que se aplicun a productos o
serviclos sean de tal manera diferentes a las conoeldas, originales y fuern del
conocimlento ordinario, que permltan la libre concurrencia de la competencia
de productos o servicios con base en la calidad de los mismos y su prestigio sin
mernmar por motivo de equivocos deliberados lu posibilidad de despluzamiento
comerelnl de los blenes que amparan. Al efecto, el articnlo 91 de la Ley de
Fomento y Protecclon de la Proptedad Industrial seiala con precision gue, las
mareas registradas con anterioridad ne pueden ser susceptibles de otro

registro.

PRINCIPIO DE LICITUD El contenido de la licitud para la conceslén de un
registro <e marca estd condiclonado a que la denominacién o fgura no
contravenga disposiciones legales probibitivas que detenminan con prectsion
aquellos supuestos en los que una marea esti prohibida para ser coneedidu al

particulur para su uso y explotacién, Situaeion curiosa se presenta en la Ley de



Fomento y Proteccién de la Propledad Industdal, en la cual no existe
actualmente dispostcion expresa respecto de la moral y las buenas costumbres,
cotfizo en anterlores cuerpos legislativos reguladores de la materla, sin embargo
dentro del contexto general de la actval ley, se desprende la licitud como
elemento persistente para la cbtencién de un registro marcario, Dado que, en
una interpretacién genérica del ariculo 89 y 90 de la precitada ley, todos y cada
uno de los supuestos normativos son, por antonomasia generadores de este
principio de respeto a la normay @ los usos y costumbres de Ia comunidad a la

que se aplica.

. PRINCIPIO DE VERACIDAD: Una vez unalizados los vlementos intrinsecos de
la marcu para conslderarla viable de registre, nos encontramos con un dllimo
principio que sl bien, resulta ent la practica dificll de comprobar, debe ser
considerado, puesto que el tolerar la presencia en el comercio de bienes que se
amparan en una marea que induce al error sedalando falsos atributes y
cualidades al producto o servicio que amparan, obviamente provoca engana.

2.2,- TIPOS DE IMPEDIMENTO MARCARIO.

Podemos identiflcar que los impedimentos marcarios se dividen especlalmente
en dos grundes rubros a segin ¢! proceso administmativa de registro de la

marca y sor; limpedimentos de forma e Impedimentos de fando.

2.2.1.- MPEDIMENTOS DE FORMA.
El inpedimento de fonna se refiere a In ausencia de un elemento administrativo

que pucde ser por carencia parclal o total de requisitos de procedibilidad de Ia



sollcitud del reglstro de la marca. Este Impedimento generalmente se configura
durante el exdmen de forma a cargo de personal de la Secretarin de Comercio y
Fomento Industrial y, en ténninos generales lmpedini que se dé curso al
tramite de exiunen de novedad. Sin embargo existen casos en los que, anie fa
falibiltdad del elemento humanoe al realizar el andlisis documental de la
solicitud correspendiente, puede suceder que hublere progresado la gestidn
para el otorgamiento del registro o inclustve, haberse entregado el titulo mismo,
€N ¢310s casos ya no se e¢std ante una simple figura de no reglstrabilidad, sino
que aparece la posibilidud de la nulidad del registro, que no ¢s materla del
presente trabajo, invocando et afectado, desde lnego, este error.

Las causales mas frecuentes de impedimentos de registro por Ja falta de forma
son las sigulentes:

<En cuanto a la personalidad del solicitante. Errores en los poderes, lalta de
elementos exigidos por la Secretaria de Relaciones Exterfores, falta de finna
aidgrafa; o blen la ausencia de alguno de los requisitos subjetivos a los que sc
refiere el articule 87 de la ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Indugtrial, eslo es, que no lo solicite un industral, un comerclunte o un

prestador de servicios.

“Articulo 87, Los Industriales,
comerciontes o prestadores de
servicios podrdn usar una marca en
Ia industria, en el comercio o en los
serviclos que presten. Sin embargo,
el derecho a su uso cxclusivo se
obtlene medlante su registro en Ia
8ceretarfa,”

-En cuanto a la Irregular presentacion de la sollcitud, Falla de ctiquetas o

signos distintivos, clases frregularmente sennladas, carencia de fecha primer



uso de ln marca, falsh o errénea Indicaclén del giro preponderante del
solleltunte, flta de domictllo para olr y recibir notificactones. falta de
ejemplares griflcos de la marca, cte, Tal y corfio lo prevé el articulo 113 de la
Ley de Fomento y Proteceion de 1a Propledad Industrial.

-En cuanto al manejo de la marca. Faltu de convenlo de operaclon y uso del
signo dislintivo entre los propietartos, en el caso de marca colectiva, en donde
se finquen tas bases del uso compartido de la marca entre sus propietarios.
Articulo 116 de 1a Ley de Fomento y Proteceion de 1a Propledad Industrial,

«La ausencia o frregularidades en el cumplimiento de obligaciones
accesorias, Falta de comprobante de pago de derechos fiscales o pago
Incarrecto de derechos flscales, en los Lénnines descritos por el articulo 114 de
Ia Ley de la materla.

Es necesario acotar que, en estos casos, se configura una no registrabilidad
relativa 0 sea que es posible subsanar la omisidn o las irregularidades
medlante comrecciones o reposicion del procedimiento y una vez eliminada la
fulla el (ramile podra ingresar a las etapas postertores de verificaclon y
calificaclon sobre |a Idoneldad de la concestan del derecho marcario y, de ser
factible, concluirlo con la correspondiente orden de inscripeton y otorgamiento
del titulo respective. Asimismo, ka Ley de Fomento y Protecclon de la Propledud
Industrial delennina el impedimento de registrar una marca cuando ha
transcurtide ¢l pluzo que sefalan los lmiados intemacionales pam la
proteccion respecto de un registro de arigen extranjero o blen, después de sels
meses de haberlo realizado en otros paises.

Este Impedimento se reflere unicamente a la declaracién de prioridad que se

reglamenta en ¢l articulo 118 de la preciiada ley.
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2.2.2.. IMPEDIMENTOS DE FONDO.

El impedimento de fondo conlleva el estudio por parte de I autoridad
calificadora de la solicitud de una marca de aquellos factores extrinsecos o
Intrinsecos de los signos distintivas que pretenden conflgurar una marca. La
forma en la que puede devenir un Lmpedimento resuita ser varlable y su
resultado puede ser la no registrabilidad definitiva o lr no registrabilidad
suspensiva con sujcetén al procedimiento administratlvo de desestimacion del
impedimento para, eventualmente lograr el registro marcario.

En relaclén con erarticulo 88 de ln Ley de la Maleria en vigor, se¢ establece cual

es Iy caracteristica esenclal para que un elemento sea constderado como mareca:

Articulo 88. Se entiende por marca
a todo signo visibie que distinga
productos o serviclos de otros de su
misma especie o clase en el
mercado,

Los rasgos esenclales a julcto de nuestra legislacién son primordialmente la
existencia de un signo vistble, o sca de algo que:

I- Sea pereeptible por medlo del sentido de la vista, que pueda ser leido,
hablado u oido.

2-Distinga produclos o servictos de otres, o sea que sirva para diferenciar
blenes, generfcamente hablando.

3-Que singularice productos o serviclos de otros de su misma especle o clase
en el mercado, esto es, que los blenes malenales o intangibles a Is que se
aplique o asocle deberan estar en el comerclo.

A contrario sensu, podemos extmer de la definicion de marea que uos

proporciona la ley, que no pueden aspinur a ser consideradas coino marcas:



I- Aquellos elementos que carezcan de la conotacldn de ser visibles, o sea que
no pueden obiener registro marcario aquellos elementos que estando en el
mundo de lo material sean invisibles o no perceptibles por el sentido de In
vista, como por gjemplo sonldos que no puedan ser leidos, ni reproducidos
por el habla, nl escritos.
il- Tampoco aleanzarin la categoria de marca aquellos otros elementos
materiales gque no scan susceptibles de ser conslderados  como
representantivos de productos o servicios
- Que los bicnies a los que se apligue no eatren al Juego de la oferta v la
demanda o se empleen con fnes ajenos al de la especulacian canserclal,
Cualquler clemento del mundo de los objetos reales, debe tener las
caracleristicas antes anotadus, de lo contrario estd imposibilitado de ser
consfderado como marca en el mundo del derecho y por consecuencta no
existe la posibllidad de obtenerse un registro de esc tlpo, segin nuestra
legislaclon actual,
Por otra parte el articuto 89 de la Ley de Fomenlo y Protecceldn de la
Proptedad Industriul determina, sigulendo el sistema mixto de reglstrabilidad
cuales son los productos o serviclos que S pueden ser considerados comio
objetos de reglstro marcario:

Articulo 89, Pueden constituir una

marca los sigulentes signos:

I Las denominaciones y figuras

visibles, suficientemente

distintlvas, suscepibles de

identificar los productos o servicios

a que se aplquen o traten de

aplicarse, frente a los de su misma

especie o clese;

1I Las formas tridimenstonales.

11 Los nombres comerciales y

inact [+]
slempre que no queden
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comprendidos en el articulo

siguiente, y

IV El nombre propio de una peraona

fislea, slempre que no s¢ confunda

con una marca registrada 0 un
N 121 tnad

Este articulo habla de lns cuatro grandes vertientes de aplicabilidad y

concesién del registro marcario:

-Las denominaciones y figurus:

-Las formas tridimenslonales;

-Los nombres, denominaciones y rezones soctales y comerciales:

-Los nombres de personas.

En lo que toca al tratamlento que la ley brinda a las denominaciones es de
destacarse que cunlquier tipo de palabm que no se encuentre dentro de los
supuestos de restriccion que contempla la misma legistacion pueden alcanzar
la calldad de marca. Igualmente debe subrayarse que sl blen, la misma ley
contiene una serie de faclores descriptivos para detenninar qué s una marca,
1os cuales han quedado anterformente ndicados en el unilisis del articulo 87
de la Ley de Fomento ¥ Proteccton de la Propledad Industrial, quede ctaro que
fuera de las restriciones a que hace alusion dicha norma, St son registrables
coino marcas algunas denominaclones que, nun cuando no estén integradas a
vacablos, lenguas o dialectes, se estructuren de tal forma que, con ellos se
distinga a preductes o serviclos determinados. La linguisticn mederna ha
denominado a esas palabras come términos =constructos= y de alguna fonna
en ¢l uso del medie marcarte se han conocldo cemo denominactones de
fantasia, pues son producto de la Imaginacion y Ias mis de las veces sin un
significado especifico. Asimismo encontramos que, segiin la ley, no existe de

hecho limitacion actual al uso de palabras de vocablos que no sean del idloma



oficlal de México. De igual forma no es impedimento para el registro de la
marca el empleo de Iniclales o siglas simples o compuestns.

En cuanto a los signos visibles que no son denominaciones, ¢sto es, que no
emplean en su constituclon letras o ideogramus que signifiquen voces, o sea
simples signos, también se pueden lmansfonnar en marca slempre y cuando
lIos mismos eumplan los principlos y funclones basicos de estas que hemos
anteriorente anotado y que no incidan en las prohibiclones y lirnitantes de
lu propla ley.

l.as formas tridinensionales han sido incluidas ya en nuestra leglsiaclon
marcaria y ello representa una Inovacion en In normatividad de la materda.
Probablemente debido a la inclpiente existencia de cste tipo de registros, aun
no se cuenta con suficlentes clementos y antecedentes para conocer por la
experiencia las posibles causas practicas de lmpedimentos legales en cste
rubro. es por ello que nos limitaremos al texto legal para extraer de el las
causales y factores de no registrabiiidad de las formas tridimensionales, csto
es, las denmninadas figuras o formas de bulte. que puedan ser o no
constitutlvas de envases o empaques de productos determinados o ensena de
la prestaclén de scrvictos.

En efecta, la ley marcarla vigente cstablece que la forma tridimensional debe,
ademiis de contencr las caracteristicas generales de toda marea (Anticulo 88
de ln Ley de Fomento y Proleccién de la Propledad Industrial), no ser
camblante. Esto quiere decir que las forntas tridimenslonales deberin ser
estatlcas, sin movimiento alguno ni cambio, o sea que su apariencin sea tnlea
y ademas original, esto es, una diversa a la apariencla de las cosas que la
raturaleza les impuse o que no sean del dominlo publico (Articula 99 Ley de

Fomento y Proteccion de la Proptedad Industriall,
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En relacion al registre de nombres comerclales y denominaciones o razones
soclales 1o se encuendra mayor ebsticulo para su reglstro que los mismos
casos hipoléticos del anijculado de la ley en los cuales se deterrnina Ja no
registrabilidad, atendtenido a factores especiales que analizaremos a detalle en
otro apartado de) presente (rabajo. Hoy en dia el registro de los nombres
comercinles ha adquirido especinl fmportancia, dado que. en lo tocante al
rubro de los serviclos parlteularmente, en nuestro pais y a Ja creciente
afluencia de negaetaclones de capital extranjero gue tienen especial Interés en
conquistar nuevos mercados otorgando concestones y franquiclas a
inversionistas nacionales para la apertura de Minles de sus negoelos se ha
viste Incrementada Ja demanda de mnreas v de nombres comerciales de
mzones ¥ denominactones soctales, loda vez que es parte de la imagen
corporaliva que venden conjuntammente con Ju nsistencia técnica a sug
franquiclatarios.

Por ullimo en referencla al emplee de nombres proplos de personas nos
ericortramos con lu limitante que el mismo inclso del articulo 88 establece y
que es In exigencla que el nombre no sea susceptible de conlusién con una
marea registrada o con un nombre comerclal. salvedad que debe referirse
como en tedos los casos amertores a la situacion partieular de la solicttud de
registro marcario de no ser para lu misma clase o para proteger los mismos
articulos, en los mismos ambitos territoriales.

En relactdn a la no regisirabilidad genérca que dimana del texto de este
aumem), debemos menclonar gue, a4 o ser nue los {mpedimentos se
encuentren explichamente seaalados en el mismo, su interpretacidn serd - @
conlrariop sensu-

Pascinos aborn al andlisis de las causales expresas de no registrabilidad de

sines o figuras que, siendo distiilivas no potdrin constituirse como tales:



Comentibarnos anterormente que el sistema de registrabllidad que nuestra
ley acoge es ¢l denominado mixto, esto es, aquel que expresa cn su lexto
legislativo cudles signos si son susceptibles de ser marca y cuales no lo son.
En ese orden de tdeas, el articulo anterformente estudiado es el que refleja el
aspecto de los supuestos posliives, en tanto que la que el articulo 90 de la Ley
que es materfa de nuestro esludio y que en segulda analizaremos se refiere a
1as sfluaciones fnversas, esto €8 a luy que se expresan hajo Ia premisa de lo

que no puede ser marca.

Articulo 90. No se registrarin como

Rrca:
I Las denominaciones, figuras o
1 tridt lonales anlmades o

cambiantes, que se expresan de
manera dindmica, aun cuando sean
vislbles;

Il Los nombres técnicos o de uso
com(n de los productos o servicios
que pretenden ampararse con la
marca, 8! como aquelias palabras
que, en ¢l lenguaje corriente o en las
pricticas comerciales, s¢ hayan
convertido en la designacion usuat o
genérica de 1os mismos;

111 Las formas tridimenalonales que
sean del dominio pablico o que ae
hayan hecho de uso comim y
aquellas que carezcan de
orginalidad que las  distinga
facllmente, asf como la forma usual

rriente de los productos o Ia
impuesta por su naturalez’ o
funcién {ndustrial;

IV Las denominaciones, figuras o
formas tridimensionales que,

ando el junto de sus
caracterigticas, sean descriptivas de
tos productos o gerviclos que traten
de protegerse como marca. Suedan
incluidas en el supuesto anterdor las
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palebras descriptivas o Indicativas
que en el comerclo sirvan para
designar Ia  especie, calidad,
cantldad, composicién, destino,
valor, luger de origen de 1los
productos o la época de produccién;

V Las letras, los niumeros o los
colores aislados, a menos que estén
bi o padiados  de
elementos tales como signos,
disefios o denominaciones, que les
den un cardcter distintivo;
V1 La traduccidn & otros idi la
varieeldn ortografica caprichosa o la
construccion artificial de palabras
no registrables,

VII Las que reproduzcan o imiten,
sin autorizacién, escudos, banderns
o lemas de pain,
Estado, municipio o divisiones
politicas equivalentes, &sf como las
P 1nned siglas, atmbolos o
emblemas de organizaciones
internaclonales  gubernamentales,
no gubernamentales o de cualqulera
otra  organizacio x id
oficlalmente ast como Ia
designacién verbal de los mismos.

VIII Las que reproduzcan o imiten
signos o scllos oficfales de control y
garantia adoptados por un cstado,
sin autorizaclén de la autoridad
competente, 0 monedas, billetes de
banco, monedas conmemorativas o
cuelquier medio oficial de pago
naclonal 0 extranjero;

IX Las que reproduzcan o imiten los
nombres o la representacion graflca
de d dall u
otros  premios  obtenidos en
cxposiciones, ferims, congresos,
eventos culturales o deportivos,
r 10m ofictal ta:

X Las denominaciones geograficas,
proplas o comunes, y los mapas, asf
como los gentiliclos, nombres y
adejtivos, cuando indiquen Ia
procedencia de los productos o
servicios y puedan  originar
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confusién ¢ error en cuanto a su
procedencia.

X! Las denominaciones de
poblaciones o lugares que se
caractericen por la fabricacidn de
clertos productos, para amparar
estos, cxzcepto los nombres de
Iugaxes de propledad particular,
cuando sean especialen ¢
fnconfundibles y e tenga el
consentimiento del propietario.

Xl Los nombres, scudénimos,
firmas y retratos de personas sin
consentimiento de los interesados o,
sl han fallecldo, en su orden, del
conyuge, parientes consanguincos
en lnea recta y por adopcidm, y
colaterales, ambos hasta el cuarto
grado.

XIIlI Los titulos de obras
intelectuales o artisticas asi como
los titulos de publicaciones y
difustones periédicas, los personajes
flcticios o simbélicos,los personajes
humanos de caracterizacién, los
nombre artisticos y lu
denominaciones de grupo:
art{sticos; a menos que el titular deI
derecho correspondiente lo autorice
cxpresamente.
XIV Las denominaciones, figuras o
formas tridimensionales,
susceptibles de engaiar al ptiblico o
inducir a error, entendiéndose por
tales las que constituyen falsas
indicaciones sobre Ia naturaleza,
tes o des de los
productos o servicios que pretenda
amparar.

XV Las dcnomlnaclones, figuras o

tridt les, fgunles o
semejantes n una marcz que Ia
Secretaria  estime  notoriamente
conocida en México, para ser
aplicadas a cunlquier producto o
serviclo,

S¢ cntenderd que una marca es
notorlamente conoclda en México,
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cuando un sector determinado del
ptbiico o de los circules comerciales
de; pais conoce la marca como
consecuencla de las actividades
comerciales desarrolladas en México
o0 en el extranfero por una persona
que emplea ¢sa marca e¢n relaclon
con pus producios o servicios, asi
como ¢l conocimiento que se tenga
de 1a marca en el territorlo, como
fa de Ia pr t6n o
publicidad de la misma,
A efecto de demostrar la notoriedad
de la mmarca podran emplearse todos
los medios probatorios permitidos
en esta Ley.
Este impedimento procederf en
cualquier caso en que el wio de la
marca por quien solicita su registro,
pudiesc crear confualén o un ricsgo
de asoclacién con el titular de la
marca notorlamente conoclda, o
constituya un aprovechamtento que
cause ¢l desprestigio de la marca.
Dicho {impedimente no  aerg
aplicable cuando el solicitante del
registro gez titular de !la marca
notoriamente conocida,

XV1 Una marca que sea idéntica o
semejante en grado de confusién a
otra en tramite de registro
presentada con anterioridad o a una
rcglstndn y vlgente. upllcnda a lou

serviclos. Sin emhnrgo, si podrA
registrarse una marcA que sea
idéntica a otra ya rcgistrada, sl la
sollcitud es planteada por ¢! mismo
titular, para aplicarla a productos o
servicios gimilares;

XVII Una marca que sca idéntica o
semejante en grado de confusidén, a
un nombre comercial aplicado a una
empresa o a un establecimiento
industrial, comercial o de serviclon,
cuyo glro preponderante sea Ia
elaboracidn o venta de los productos
0 Ia prestacién de los serviclos que
se pretendan amparar con la marca,
y siempre que ¢l nombre comercial
hays sldo usado con anterioridad a
la fecha de presentacidn de Ia
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solcitud de registro de la marca o
del uso declarado de la misma, Lo
anterior no serd aplicable, cuando la
solleitud de marca la presente el
titular del nombre comercial, sl no
existe otro nombre comercial
idéntico que haya sido publicado.

2.2.2.1. NO REGISTRABILIDAD SEGUN LA LEY DE FOMENTO Y
PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,

Ahoma analicemos cada una de las caracteristicas y rasgos escnelales de no
registrabilidad segan la Icy vigente de la materia. El articulo 90 de la lcy
marcarla es claro y contundente cuando expresa: " Asticule 80. No se
registrarén como marea...".

Pura efectos del presente trabajo se han agrupade por razén de rubros de ln
sigulente forma:

Falta de Distintividad

Incorporacidn de elementos de Descriptividad
Incorporacién de sfmboloa reservados 2l uso de] Estado
Por Inducir &l error o a la confusitn

Por provocar afect alos d delap fidad y

Por Ia preexistencia de marcas de hecho o de derécho.

Falta de Distintivid ad,

En primer ténmino hemos definido el prineiplo y la funcién de la distintividad
de la marca situaclén que es premisa o requisito -sine qua non- de existencia
de ésta, Inclusive se expresa por diversos tratadistas como Nava Negrete que le
atribuyen a calidad de ser considernda como un Requisito de validez de la
marca (14) quien asevera que "La demanda de un producto o serviclo es posible

mediante In capactdad o fuerza distintiva que tlene la marca..” Esto quiere

14) NAVA NEGRETE. .Justo. Gp. cit. pag. MHiM,
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declr, que sl un simbolo carece del factor de transformar un producto o serviclo
en algo especlal, prople ¢ Inconfundible, se cumple con este clemento, Sin
embargo siguiendo al doetrinario Ane (15) podermios afinnar que la distintividad
no debe entenderse sclamente por ¢l aspecto mds o menos original de la
escritura, sine todo lo que puede dar a un nombre un cardeter especlal o un
valor particular, todo empleo de una palabra que se distinga del use vulgar y
ordinario que de la mlsma ya se clectae.

Tanto Ia ley come la doctrina son claras en el sentido de sefialar cudles son los
ciilertos que hacen que se diluya de un signo el caricter de distintivo y es,
generalmente, cuando se trala de nombres o vocablos de uso comin de los
producios o serviclos que pretendan ampararse con ellos ya que el derecho al
uso exclusivo y de explotaclén de una marca no dehe generar situactones de
privilegioc para nadle, en lo particular, sine unicamente la posibilidad de una
explotaclén licita a la cual todo industrial o comerclante tiene derecho dentro

de un marco de competencin ablerta y leal:

1I. Los nombres técnicos o de uso
comfin de los productos o servicios
que pretenden ampararse con la
marca, as{ como aqucllas palnbras
que, en el lengunje corrlente o en las
practicas comerciales, s¢ hayan
convertido en la designacién usual
o0 genérica de los mismas;

Es de destacarse que en ¢l caso de que. el impacto popular de un producto o

servicio sen tal que, en el Animo del segmenlo consumidor, se adopte la

15} AINE Armengaud, Traité Practiyne des Manpues de Fabrigué et de Comerce, Cltado por Nava
Negrete, Op. clt. g 164,
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denominacién como nombre genérien de los produclos que ampara, Estu
fracclon prevé la posibilidad de que el registro quede sin efecto a in de que se
transforme libremente en una voz del dominlo pitblico.

También se precisa como Impedimento marcario el hecho de carecer de
identidad propia l0s signos que pretenden reglstrrse como marca. En la
fracclén que a continuacin se transcribe queda claro que las formas que la
naturideza ha jmpuesto a determinados productos o bienes en general o
aquellos que se refleran a su funcién industiial no pueden ser conslderados

para aspirar al registro marcaria,

11I Las formas tridimensionales que

scan del dominto pablico o que se

hayan hecho de uso comfin y

aquellas que carexcan de

originelidad que las  distinga

facilmente, asf como la forma usual

y corriente de los productos o la

impuesta por su naturalesa o

funclén industrial;
En la fraccién V del articulo 90 de Ja Ley de Fomente y Protecelén de la
Propledad Industrial se precisa que no son objelo de registro las letras, colores
en forna indlividual o por separado ni los mimeros a excepelén de que estos de
presenten combinados, o sea diversas fetras en conjunlo como pueden ser las
iniclales de un nombire, nimeros y letras, colores y nimeros, numeros y letras
combinados con colores ete. Bastenos decir que, para ¢l electo del presente
trabajo que el lmpedimente deviene en el caso de que alguien pretenda
reservar parn sir uso exclusivo y explotacién algunads) letrals), namerol(s) o
color{es) alslados, dado que tal intento devendri en resolucldn administrativa

del orden de negativa definitiva. Encontriamos ligade a esta fraceién el texto de

Ia fracién Vi del mismo articulo que excepelona de concesion cono marca a la
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combinacion de letras que reproduzca las siglas de organlsmaos intemacionales
gubernamentales, no gubernamentales o de cualquiern otrit organizaclén

reconocida oficialmente:

V Las letsas, los nimeros o los
colores alslados, 8 menos que estén

binados o paiad de
elementos tales como signos,
diseiios o denominaciones, que les
den un cardcter diatintivo;

Incorporacién de Elementos de Descriptividad.

El impedimento marcario surge en mzén de la insercion dentro del simbolo que
aspim a convertirse en maren, de clementos que asocian la idea de calidad, uso,
ventajas, propledides del producto o serviclo en detrimento de otras que no lo
contienen,

El legislndor, al valarar baje ¢l principlo de Derecho Romano que "La Justicla
consiste esencialimente de dar a cada quien lo que le corresponde”, vela por
favorecer al uso de mircas concediéndo un radlo determinado de accién al
tiular de éslas, permitléndo que. en igunidad de circunstanctas, todos puedan
aportar su esfuerzo transformado en bienes al mercado, en el cual, la decision
sabia de} consumidor sabri selecctonnr los satisfactores que mas convengan a
sus Intereses.,

£l articulo 90 de la Ley de Famento y Proteceion de la Propledad Industrial
establece cudles son los presupuestos en los que puede pensarse que ba marca

puede estar viclada de faclores de deseriptividad:
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IV Las denominaciones, figuras o
formas tridimensionales que,
considerando ¢l conjunto de sus

1 sean d ptivas de
lon productos o serviclos que traten
de protegerse como marca. Quedan
incluidas en ¢l supuesto anterior las
palabras descriptivas o indlcativas
que en el comercio sirvan para
designar Ia  especle,  calidad,
cantided, composicién, destino,
valor, lugar de origen de los
productos o la época de produccién;

En el caso de Ia fmceign que se comenta exisle [a particularidad de que la
forma en la que la autoridad podria emitir su dictimen respeclo de la
registeabilidad o Imposibilidad de conceder el registro de la marca es
atendiéndo al conjunto de sus elementos. Lo anterlor nos lleva a pensar que lu
tey de la materia penmile conjuntar elementos que, en forma aislada, (nclustve,
pudleran ser irregistrables, pero que, empleados en union de dos o mds pueden
ser considerndos proplos de elevarse a la calegoria de marca. Es sumamente
Imporiante destacar lo anterior, dado que puede resuitar contradiclorio y hasta
clerto grado paraddjlco un apartado de este Upo maxime que, Ia experiencia
apunta hacia la idea de que, no en lodos los casos, l;:s solicitantes de marcas lo
hicen de buena fe y busecan la manera de praveerse de elementos que hagan
que su producto se desplace con mayor factlidad, formulas que en ocasiones
llevan finplicite un engario no solo a la autoridad concedente del registro, sino
al piiblico, quien al final de cuentas es el destinatario del contenido de In marca
y del producto o servicio,

Por otra parte, justiftcado resulta ¢l prohibir el empleo de pajabras que
resultaren descriptores direclos o indirectos de los productes o servicios que
pretendan registrarse como marca, asi como de las palabras que indiquen la

especte, la calidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o su
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€poca de producclén, pues como lo hetmos dicho con anterioridad, ello propleia
una desleal confrontacion mercant!l entre aquellos comerciantes industriales o
prestadores de servicios que pudieran verse en un posicion de privileglo frente
a sus homdlogos que carecen de una prolecelén marcada que proyecle

ctementos cualltativos y cuantitativos de sus mercaderias.

Impedimentos por Incorporacién de Elementos de Use Restringido o

Exclusivos del Estado.

Estos elementos de no registrabilidad atlenden a la prohiblclon expresa
derivada de la ley y de los Acuerdos Intemaclonales de respelar (no
reproductendo, imitande o alterando) simbolos oficiales o representativos de
insttuctones de reconoclde prestiglo comno pudiera ser la Cruz Roja, ¢l Comité
Olimpico, ete.

Vemos sin embargo, que ln forma en la que se encuentra redactado el articulo
nada reflere respecto de extraer elementos de algunos simbolos o Instrumentos
no registrables, creindose con ello un vacio en cuanto a ia posibilidad de que
una solicitud de marca que Yegue a contener paries de los blenes no
susceptibles de registro.

En primer lugar encontraremnos que esta hnpedida 1a autoridad de reconocer
coino marca, aquél signo visibie y distintivo que ostenle simbolos oficiales o
patrios Lales como el Escudo Nacional o la Bandera, tanto del pais como de
otros, emblemas y elementos de losg Escudes que representan a los Estados de
fa Federacion, Municiplos y cualesquiera otra diviston politicn o equivalente asi
comn de entidades gubernamentales o no gubernamentales, tanto nacionales

como extranjeras reconocidas oficialmente. Lo anteror, surge con lotal
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independencla de la clase a la que se pretenda splicar o al tipo de blen que

desée nmpararse.

VII Lan que reproduzcan o imiten,
sin autorizacién, escudos, banderas
] bl de quier pafs,
Estado, fciplo o divisl

politicas equivalentes, asf ¢como las
denominaciones, siglas, simbolos o
emblemas de organizaciones

inter; 1 gub entales,
no gut tales o de cualquiera
otra feacl id

oficialmente asf como la

designacion verbal de 1os mismos,
Slgutendo la ténlca de la fraceldn anteror del mtsmo numeral encontramos que
estd restringido ¢l uso de signos a sellos oficlales de control y garantfa
adoptados por 11n estado. La convenlencia para el piiblico usuario de los blenes
que pudieren ampamrse con scllos y signos ofictales de control y garantia, es
Justamente por cuestiones de equidad y transparencha en el libre juego de la
competencla mercantil, en virtud de Que una marca que se viera amparada bajc
detenminado simbolo que denvlama una garantia o preferencla  ofictal,
indiscutiblemente proyecta una idea de que el bien asi registrado contiene en
su constitucién elementos de calldad 1al que otros que no la denoten,

sobresuliendo de los de su misma especie.

Existe sin embargo en el mismo cuerpo legal la excepeién a esta regla, o sea ls
posibilidad de destrulr cste clemiento de hnpedimento  deflmitivo ¥ es
precisamentle el que la autoridad competente sea nacional o extranjera emitiers

una autoriziclon para el use del simbolo de que se trate.
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VIII Les que reproduzcan o imiten

signos o sellos oficiales de control y

garantfa adoptados por un estedo,

sin autorizacién de Ia autoridad

competente, 0 monedas, billetes de

banco, monedas conmemorativas o

cualquier medlo ofictal de pago

naclonal 0 extranjero;
Como puede verse, en la fracclén del articulo 90 que queda transcrita lineas
arriba s¢ encuentra olro supuesto que hace imposible el reglstro de una marca
y es la reproduccion y la jmitacion de Instrumentos de pago cn gencral o
similures que se empléen para copmemorar ¢ventos o acontecimientos de
espectal relevancia. Insistimos en que, el legislador ha omitido senalar con
culdado el hecho de la loma de partes alsladas de los diversos documentos o
intrumentos a que se refleren las fmcclones VI, VIl y IX del Articulo 90 de ln
Ley de Fomenlo y Proteccion a la Propledad Industrial, lo que con una
argumentacion clertamente bien sustentada pudlera permitir reservar pama ¢l
uso exclugivo algin clemento de los que el espiritu de la ley prevé como no
reglsirables.
Los mismos criterlos que ¢l ordenamtento ¢n estudlo contlene respeclo del
tratamiento a los signos oficlales s seguida en lo referente o la posible
reproduccién de condecoraciones y reconocimicntos diversos que loran parte
de nuestro mosalco naclonal de instituclones y enudades privadas reconocldas
por ¢f Estado:

IX Las que reproduzcan o imiten los

nombres o Ia representacidn grafica

de cond P u

otros  premios  obtenidos en

exposiciones, ferlas, congresos,

eventos culturales o deportivos,
reconocidos oficialmente.

Impedimentos por generar Induccién al Error o a la Confusiin.



En términos de Derecho Civil diremos que el error es, como lo aflrma Manuel
BeJarano Sinchez(16) -un concepto falso de la realidad, es una creencia no
conforme con la verdad- es por ello que la Ley de Fomento y Proteccién de la
Propiedad Industrial precisa en un afan de evidente prevencion, cuules son los
cusos en los que se denegani un signo distntivo que Uenda por ¢l empleo de
sus componertes a jfmpedir el que el consumidor de blenes o serviclos Incurra
cn una falsa apreciaclon de la realidad.

St analizamos con detenimienlo todas y cada una de las causales que la
legislaclén marcaria en vigor contlene en relacion a los impedimenios que se
consideran para no otargar reglstro de marca a los signos que encundran en
alguna de ellas, encontraremos, cas! sin lemor a equivocamoes, que ¢l molivo o
fin subyucente en cllos es justamente ¢l evitar error cn el destinatario del
producle o secrviclo. Sin embargo, por el momento, analizaremos aquellas
fracciones del articulo en comento que se han calificado espectficauncnte cosmo
impedimentos por inducir directamente al error,

En términos de facuitades de lns autoridades para la concesion de un registro
de marca, en el capitulo 5 de este trabajo nes referiremos a ta naturaleza de tas
facultndes de la autoridad pam la  determinaclon de los criterios
administrutivos gque se emplean para emitir una negativa. For ¢l momento es
necesario expresar que no hay, en todo el contenido del presente articulo, un
apartado en el cual se aprecle con meridiana claridad la posibilidad de imponer
las facultades discrecionales de In autoridad calificadora del registro de marca

oo 1o es en la fraccion XIV del articulo 90 de la Ley de Fomento y Proteccltn

18) BEJARANG SANCHEZ, Manuel. Obllgncioges Gtyles. Eid Harkn, S.4. Mexion, 1980, 559 p.p.



de la Propicdad Industrial, ya que penniie al censor cmillr una resolucion
administrativa apegada a eriterios de mera apreciaclon

X Las denominaclones geograficas,

propias o comunes, y los mapas, as{

como los gentliiclos, nombres y

adjetives, cuando indiquen Ia

procedencia de los productes o

gerviclos  y  puedan  originar

confusifén o error en cuanto a su
procedencia.

El origen de esta limitacién al registro de Jugares fisicamente jdentificados por
la Geografia deviene de fa legislacton de 1928 (ver capiluio 2 de esta misma
monogmfia) y tlene como espectal intencion, evitar que los productores y
prestadores de serviclos recurtan al uso de nombres de lugares que son
comunniente conocldos por el publico consumidor y se aproplen de dicha
nomenclatura para asoclar el producto o servicio con el lugar en el que
tradiclonalmente se orjginan, lo cual seria un engasno a todas luces sobre la
procedencia de los niismos.

XI Las demominaclones de

poblaclones o lugares que se

caractericen por la fabricacion de

clertos productos, para amparar

estos, excepto los nombres de

lugares de propledad particular,

cuando sean especiales [

inconfundibies y se¢ tenga el

consentimiento del propietario.
En el presente caso surge la posibilidad de el emplco de nombres de
propiedades particulares, stempre gue se encuentre adherdda a la solicitud la
autorizacidn por escrito del propietario del stllo. Es de fonmmularse Ia siguiente

reflexién; En el presente caso existe la posthilidad de que alguna persona con

fines ilicitos y 0l amparo de la redaceion de la fraceion en cita pudiere alegar
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que el lugar de su propledad resulta ser un homénimo de otro que es
ciertamente fiunoso por la produceion de determinado articulo y clle prapiciaria
una situaclhjn definitiviunente del orden contencloso que tecnicamente
analizada pudiem lerminar en la concesion de un registro. Este caso surge en
virtud de que, a diferencia de lo que lu Ley de la Proptedad Industrial de 1942
establecia, ahora ¢ ha desculdado ¢l requisito de que los lugares privados sean
especlales e inconfundibles, con lo que se evitaria la postbilidad de que la
expectativa de registro dolosamente fonnulade se transformare en una
declaratorta de derecho licitamente obtenlda.

Queda ctaro que el nombre de un lugar detenninade en el que se fahrican o
procesan delerminados bienes debe ser considerudo come patrimonio comin y
por ende no cs dable a ninguni persona en particular la posibllidad de
apropiactén de aquél, dado que ello pefjudicaria al derecho de terceros en
relaclén con la fama del sitio, en el eventual caso de una deficiencla en la
calidad de cse producte o del servicio en particular, o blen, puede llegar a

pensarse en un daio a lz economia del lugar,

Para el analisis del sigulente apartado del articulo 90 de In Ley de Fomento y
Proteceion de la Propledad Industrial bemos de apuntar que es necesario trer
a colacion el principio de Neitud que debe Ilmperar en todo régimen de derecho.
Este principio fundamental toma especlal relevancia en este puate, pucs s un
imperative para la existencia de un signo que pretenda convertirse en marca,
Aungue nuestra actual ley no lo mencione explicitamente, 1a marcu no debe
contravenir disposictones de orden piiblico, la moral ni las buenas costumbres.
Lo anterior queda claro en Ia fonma en la que se ha redactado la fraceion XV
del numentl en cita al delenninarse que es impedimento para obtener e}

registro como marca de cualquier signo visible el que ésta lleve tmplicita o
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explicitamente elementos que denoten ta Intenclén de que su destinatario final;
el consumidor, sen engaiiado mediante indicacivnes que no correspondan a la
renl nitturaleza, composicion o cualidades del producto ¢ servicio, o sea:
advertencias falsas.

Fl articulo mencionado en la fracclon en comento proporciona lambién una
especial carcterislica que es la de describlr qué debe entenderse por falsas
Indieaciones, lo cuwd resulla interesante a la luz de la interpretacion juridica
porque determina los parametros por los que la auloridad debe estudiar la
procedibilidad o en su caso el rechazo de la solicitud.

En el capitulo 4 de esta resena podremos apreciar que el Tratado Unidn de
Paris contempla cxactamente la misma sltuacidn que hemos comentado,

ampliando piics su ambito proteclor a los paises unlonistas,

XIV Las donomlnnclones. figuras o
formas tridi
tibles de cngailar al poblice o
inducir a crror, entendiéndose por
tales las que constituycn falsas
Lndlcncloncs snbrc la naturalcza,
ldndes de los
producm o ucrvlcicm que pretenda
amparar.

Diversas han stdo en el (rayecto det presenle siglo los pronunciamientos gue la
Suprema Corte de Justicia de Ia Nacidn ha hecho sea mediante ejecutorias,
tanto como en la Jursprudencin integrada. En ¢l capitule 5 de esta resefa
monogrifica analizaremos alguons de Ias fomas en las que el Maxime Tribunat
ha resuelto al respecto y en espectal de los crdlerios, tanto adminisirativos
como judiclales gue fmperan en el medio mareario.

Al Igual que hemos invacade en ¢l apartado Inmediato anterior el principio de
licitud que debe envolver a toda Intenciin de registro de marca con la (dea de

que la misma sea en efecto unanedio de Identificacion y de seguridad Jusidica
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de blenes y servicios que eventualmente generaran clientela, senalarin
procesos de elaboracion de aquellos, {dentificaran a su creador, mas nunca con
In Idea de legitimar acclones antiéticas que induzean al consumidor o fraude,
el legislader retoma las bases del concepto =NOTORIAMENTE CONOCIDO= y
se refrendan en esta ley al establecerse que, a julclo de la Secrelaria de
Comercio y Fomento Industrial, podrd denegarse un registro de marea en el
caso de comprobarse en la fase de -exdmen de fondo- que la misma no conlleva
el elemento de ser original, sino que es igual o similar en grada de conlusion a
otras que, aun cuando en nuestro medio no sean explotndas, sus titulares en el
extranjers traflcan con los bienes que las amparan, en un grado tal que se
considere que dicha marca es reconocida mds alld del territorio de su
fabicactén y venta, por ello es Imposible legalmente hacer que una marca que
¢s casi del dominlo comun sea llegada a considerarse como tal, en razén de su
populiridad y reconocimiento.

Es de destacarse que anles del dos de agosto de mil noveclentos naventa y
cuatro la legislacion de la materia adolecia de elementos especificos para que la
autoridad responsble de la calificacton marcaria pudier determinar con
preeisién que debe entenderse per notoriamente conocldn, merced a las
reformas de la fechn precitada, se ha Inseriado en la fraceidn XV de la Ley de
Fomento y Protecelén a la Porpledad Industrdal un apartudo en el que el
legislador vierte los conceplos que determinan la calidad de -noteriamente
conocldo-. Lo imponnntc de esta reforma es Juslamente el hecho de que se
puntualiza que una marca resulturd con Impedimento en el caso de ser fgual a
otra que exista dentro o fucra del territorio naclonal y que, el conocimicnta que
de la marca se tenga, resulte estar ublcadoe en sectores determinados de
miblico o en circulos comerciales del pais. Se agrepga a esla situacién el hecho

de que se requlere ademis de lo anterlor el que el conocimliento que, de la
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marca sc obtenga sea el resultado de: Jas -actividades comerclales
desarrolladas en México o en el extranjero por una persona que emplea esa
marea en relacién con sus productos o serviclos o bien como consecuencia del
conociminto que se tenga de Ja marca en el territorio, como resuliado de
actlvidades de ttpo publicitario.
Aun cuando la intencién es loable, pues se reflefa el interés por parte del
legislador de brindar un espectro de proteccion marcarla @ los Utulares de
marcas de otras partes del orbe, consideramos que ln redaccion de la fraceién
que nos ocupa todavia resulta corta para lograr los electos desendos, Esto es,
que sl hlen se intenta imprimir un sello de fomento u la originalidad en la
adapcion de marcas parn aplicarse a productos y serviclos y evitar asi el
apoderamienta de Ideas wjenas que han side explotadas exitoswnenle en otras
Iatitudes, e! efecto no es del todo complelo, pues el texto de la reforma impone
lo que podriamos denominar -candados- al texlo de la ley corno por efemnplo el
hecho de que la declamcién de marca notoriamente conocida solamente puede
darse previa acreditacion de que ed signo distintive es del dominio de un sector,
ello deJa ablerta !a posibilidad de que quien de mala fe descubre la existencia
de mareas prominentes de Incipiente vida o de limitado dmbito puede
definilivamente soliciar el registro de la marca en el pais, so pretexto de que no
existe ¢l monte de consumidores o de piblico sufictente pam conskderar -
sector- a los conocedores de la marca y mucho menos el que dicho
conocimiento obedezea a relaciones comerciiles o promoceién, lo que implica
reitero, Ia posibilidad de mantener vigente el concepto de plaglo de marcas.

XV Las denominaciones, figuras o

formas tridimensionates, {guales o

semejantes a una marca que la

Sceretaria  estime  notoriamente

conocida en México, para ser

aplicadas a cualquier producto o
serviclo.
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8¢ entenderd que una marca es
notorlamente conoclda én México,
cuando un sector determinado del
ptblico o de los circulos comerciales
de; pais conoce la marca como
consccuencia de las actividades
comerciales desarroliadas en México
0 en el extranjero por una persona
que emplea esa march en relacién
con sus productos o serviclos, asf
como ¢l conocimliento que se tenga
de la marca en el territorio, como
iencia de 1a pr i6n o
publicidad de Ia misma.
A efecto de demostrar la notordedad
de la marca podrdn emplearse todos
los medios probaterios permitidos
en esta Ley.
Este Impedimento procederd en
cualquier caso en que el use de la
marca por quien solleita su reglatro,
pudiese crear confusién o un riesgo
de asoclacién con el titular de Ia
marca notorlamente. conocids, o
constituya un aprovechamiente que
cause el deaprestigio de Ia merca.
Dicho impedimentc mo  serd
aplicable cuando el solicitante del
registro sea titular de la marca
notoriamente conocida.

i

Impedimento derivado de la pro ién de qfect a los derechos

de la personalidad o del derecho de autor.

ia Fracclon Xii del asticulo en comento determina como causnd de
trreglstrabilidad de signos que pretenden constitulrse en marca aquellos que se
refieren 2l invasion de derechos de la personalidad que se encuentran
debidamente tutelados en el Derecho Civil coino lo son: el derechio a la propla
imagen, al nombre a la firma, ete. La legislacion actual los recoge y detesnming
que cs Importante la restricelon de transfonnar en marca aquellos apelativos
que pudieran invadir derechos de Lercero, per lo que se considera cono causal

de no registro definitivo como marca,aquellos que, correspondan a nombres



-70-

propios. rctratos, signacliones de personus vivas sin haber externado su
voluntad o de los faliecidos cuyos descendientes consanguineos en grado mas
préximo no Jo hubleran autorizado. Es de destacarse como lo haremos en
eapitulo por sepirado el heeho de que, de nueva cuenta queda al arbitrio de Ja
autoridad el definir cual serd pura el efecto de admitr una nutorizacién de uso
de nombre retrato o firma de un difunto el grado de parentezco mas proximo y
las implicaciones que pudieran darse en e} caso de existir oposicion entre
parfentes que se encuentren en ¢l misme nivel y grado de parentezco, sea
ascendiente o descendiente, Sin embargo encontramos que para el efeclo de
autorizacion opera Ja posibilidad de que dicha aulorizacién la formmulen
oqueltas personas que hubleran sido, {nclusive, adopladas por el ttular del
nombre. Existe sin embacgo un acercamicnio de ia ley a la situacion dertvada
del empleo de los derechos de la personalidad para transformarios en marcas
en la reforma vigente desde el primero de octubre de Ml novecientos noventa y
cuatro y la trascendente de dicha mnodificacion al ordenamiento rector de la
malerta mareariu lo constituye el haber determinado un limite en grado de
parentezco al derechio de defentar fa autorizactén-en el uso de los derechos
contentdos en la fraccion que se comenta, pues Ia actual Jey solo reconoce
como facultados para autorizar el uso de personas fallecidas al cényuge y de no
existir este,a los pardentes consanguineos en linca recta y per adopelén, wnbos
hasta en cuarto grado, lo que quiere deelr que,«l no exlstir personas en ese
grado de parentezco, practicamente Ja marca queda a merced de quien se
Interese en emplearta. Tal puedc ser ¢l caso de personas que han existido hace

algunas eenturias y cuyos parientes ya han desaparecido también,

XII Log nombres, seudénimos,
flrmas y retratos de pernonas sin
timi de fos int dos o,

ESTA TESIS NO DEBE
SR BE LA BIBLITECA
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sl han fallecido, en su orden, del

cényuge, parientes consanguineos

en linea recta y por adopeibn, y

colaterales, ambos hasta el cuarto

grado.
En lo tocante al derecho de autor, 1a forma en la que le ley considera que deben
atenderse las peticlones que se le fonnulen sobre el particular ¢s mediante la
obtenctdn del consentimiento del titular del derecho. Sin embargo a diferencia
de Jas anterlores leglslaciones la seforma de dos de agoste de MIl noveclentos
noventa y cuatro ha dejado de ser explicila a lo que se refiere a requerir la
acreditaclon de vigencla de las prerrogativas autorales, acredilandose ame la
auloridad marcara la extstencla del registro correspondlente conforme o la Ley
de Derecho de Autor y las disposiciones administrativas que de ella dimanan.
Ahora puede pensarse que cunlqulera gue acredite ser creador de una obra
Intelecual, publicaciones personajes, ete, puede Impedir la concesion del

replstro marcario a terceros acreditando su calidad de crendor, ya sea por la via

el reglstro autoral o bien por otros medios de prueba,

XIH  Log  titulos de cbras
intelectusles o artisticas asi como
los titulos de publicaclones y
difuatones periddicas, los personajes

ficticios o simbélicos, los
personajes humanos de
caracterizacidn, los nombres

ertisticos y las denominacicnes de
grupons artisticos; a menos de que el
titular de! derecho cosrespondiente
lo antorice expresamente,

Por la preexistencla de marcas de hecho o de derecho,

Una de las caracteristicns esencinles de la registrabilidad de las mnarcas lo es

sin duda Ja novedad y la originalidad, elementos que hacen Imposible el que
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un slgne sea conslderado marea, con base en las funclones que de la misma
hemos anallzado,

Remiitiéndonos al texta de ln Ley de Fomnento y Protecclén de la Propledad
Industrial vigente, cuyo articulo 88 reza: “Se enticnde por marca a todo signo
visible que distinga productos o serviclos de otros de su misma especle o clase
en el mercado.”, arribamos a la Indiscutible idea de que marca, es gunl a
diferencla. Diferencly entre productos de su misma clase o especle. Esta
diferencia estriba en que no es posible admitir que la marca sea Igual para los
mismos productos, por ello es que contruria el espiritu de la ley ¢l que se
solicite una marca igual para articulos protegidos por otra idéntica o similar en
grado tal que pueda inducir al error,

Es verdademmente trascendente Ja fonna en la que este apartado se encuentm
configurado, dado que, al especificar identidad v semnejunza como elementos
proptos de la calificacion del impedimento, podemos contar con elementos de
apoyo para la emliston de resoluciones administrativas fundadas y motivadas,
tal como lo extge la Conslitucléon Politica de los Estados Unidos MexIcanos.

El témmino tdéntico se reflere segun el diccionario a: igual o equivalente, y
semejanle a andlogo o parccido (17). Ello Indica que ambos elementos,
conjunta o separadamente destnuyen la figura de la originalidad, presupucsto
indispensable para la conceston del derecho de uso exclusivo de signos
visuales que aspiren a ser conslderados lealmente como marcy.

Es por lo anterlor que, en el caso de un signo que se pretendlera registrar,
resultare equivalente o parecikdo a otro que anteriormente se encontrara

registrado como marca, su tramite serit bloqueado y no podni constituirse

17) RALUY POUDEVIDA, Aotonjo ojs. clt. iS00,
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legalmente como tal. Aun mis, ta modifieacién que sufrid el texto legal a partir
del dos de agosto de Mil noveclentos noventa y cualro, vigente desde el uno de
octubre del mismo aflo resultd ser novedosa, en lanlo que penmite & Ja
autoridad emitir ¢l acto adminlstrative de negativa de reglstro ante un caso de
identidad o semejanza de marea cuando del aniilists que resultare del eximen
de fondo apurectere gque exisle una marca gue se encuentra en trimite, o sea
que existe la postbllidad de que ante la expectativa de un derecho, se
adquicran prerrogativas que permitan destruir otra expectativa. Surgen sin
duda muchas inquietudes al respecto, pues hubni que pensar que ocurre ante
fa denegaclén de una marca por exislr en Lramile olra que se encuentra
shimilar o semejante a juicio de Ja autoridad, y mis miin que ocurre sf la marea
primera en tiempo y citada como unterioridud no lega o convertirse en marca

por existir factores sea por abandong, por impedimento, ete.

XV1 Una marca que sen jdéntica o
semejante ¢n grado de confusién a
otra en trimite de registro
presentada con anterioridad o a una
registrada y vigente, aplicada a los
mismos o similares productos o
serviclos, Sin embargo, si podra
reglatrarse una marca gue sea
idéntica a otra ya reglstrada, si 1a
solicitud es planteada por el mismo
titular, para aplicarla a productos o
servicios slmilares;

El cuso de excepelon lo contiene el mismo ordenamniento al referirse a los
titulares de las marcas yu reglstradas que desean ampliar los cfectos de la
protecctdn de su marca, luego entonces,a cllos exclusivamente les estd

permitddo ¢l registro de fa marca, pese a existir anteriorddad wl respecto.
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De cualquier forma, nun cuando la ley conlempla ¢l caso de excepcion
comenlado, existe una especie de contradiecién en el mismo apartado, que a la
luz de una legitima 1dea de progreso y mejora en beneficio de la economia del
pais deberia ser eliminadn, Me reflero espectalmente a la parte de la fraccion
XVI que menciona como a manera de excepcldn de la excepelén que: "Sin
embargo, 81 podri reglstrarse una marca que sea jdéntica n otra ya reglsirada,
si la solicitud es planteada por ¢l mismo ttular, para aplicarfa a productos o
aervicios similares;" Esto gulere decir que, en ¢l caso de que alguna persona
que retima las calldades a que se reflere ¢l articulo 87 de la Ley de materla
intenle por sus planes de expansiin acreditar una linea de productos
Incurslonando en dreas diversas para acrecenlar la cconomia del pals, s verd
fmpedido de hacerlo en virlud de que su propla marca solamente le puede ser
ampliada en clases que sean referidas a productos similares, ello, desde mi
personal punto de vista represenia un acto castrante y desmotivador para el
desarrollo,

La fraccldn que a continuacin se comenta, tlene la pecultaridad de ser un
elemento que vincula dos instituciones del Derecho de la Propledad Induslrial,
esto es: In marca y el nombre comerclal tmpidiendo que el nombre comereial
devenga en marca en el caso de que este se encuentre surtiéndo sus efectos en
refacion a blenes o servelos jguales o parecidos a ios que se pretenda amparar
con ¢} registro de la primera.

XVl Una marca que sea idéntica o

semejante en grado de confusién, a

un nombre comercial aplicado a una

empresa 0 a un establecimiento

industriai, comercial o de servicios,

cuyo giro preponderante sea la

elaboracién o venta de los productos

o la prestacion de los servicios que
se¢ pretendan amparar con Ia marca,
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y slempre que el nombre comerclal

haya stdo usado con anteriorided a

la fecha de presentacién de Ia

solicitud de reglstro de la marca o

del uso declarado de la misma, Lo

anterior no serd aplicable, cuando Ia

solicitud de marca Ia presente el

titular del nombre comercial, st no

existe otro nomhie comercial

id¢ntico que haya sido publicado.
Al respecto de los mtltiples conflictos que se presentan en la préctica marcaria
cottdiana hemos de menclonar en forma muy destacada aquellos que se
refleren al uso de marcas proximas en grado de confusion, sea visual, sea
auditlva, sea ideolégicu ete. n otras que se encuentran previamente reglstradas
{aunque actualmente la ley se reflere tamblén a las que se encuentran en
trimite de reglstre). En el estudio monogrifico que de la marca Coca-Cola
efectud el Lic. Enrique Corren (18), respecto de in imitacion de dicha marca
aparece una gama aunplistma de posibilldades de imitacién, ya por semejanza,
ya por tdentidad, en las solicitudes de registro que se rectbieron intentando
amparar los mismos productos , asi pues, se tlene que en los anales de In
Jurisprudencla mexicana, aparecen las resoluciones que recayeron a diverses
wnparos scbre las marcas KOKA KOLA MUNDET, que en si misma, no
solamenle contiene en su enunciado la marca COCA -COLA, sino que ademas
resulta ser una marca Idéntica. Sin embargo ¢l desarralio del procedimienio
litigioso seguldo entre The Coca-Cola Company propletaria de la marca Coca-
Cola y el propletario de la marca Koka-Kola Mundet, Sr. Arturo Mundet fuc
resuello adverso a la primera por el Juzgado de Distrito competente en ese
entonces, aduclendo el que la acepelon Coca-Cola era una denominacion
genéricn, lo que fue revoeado por el Tribunal del Primter Circuito, nulificando el
reglstro de la marca Coca Cola.

18} CORRRA M., Barique. “La Jinhacion de Jabaren Coor Cola” Revista Méxicana de la Propledad
Industrad y Artastlea. Mexion 1.T7 Num, Especial 21-22 Enero - Diviernbre 1973, pap. 106,
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Por otra parte sc presentd a registro anles de 1940 la solicttud pama la
concesién de exclusividad de la marca CO-KOLA !a cual se consideré por parte
de la autoridad calificadora como una imitacién a fa marca de referencla, toda
vez que existe un grado amplistino de aproximacion a lu marca COCA-COLA

que, en estricto sentido si podia causar confusion en el publico consumidor.

Hemos dejado hasta cl iltimo, en forma por dernds deliberada, el analisls de
esta fracetén V1 del articulo 90 de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propledad Industrial en virtud de que contiene una amalgama de posibilidades
de no registro y vule In pena segregarla para efectos de su estudlo.

Desde el ano de 1987 en gue se modificé la antigua Ley de Invenciones y
Mureas que rigio hasta el ano de 1991 en México, en st contexto se encontraba
vedada la posibilidud de registrur marcas en tdlomas extranjeras o por declrlo
correclumente en (diomas, lenguas y dialectos que no correspondleran al
Espanol, sin embargo ¢l Poder leglslative reconsiderando el fipacte que en
nuestro medfo industrial y comercial tenja esta fimituelén decldlé ellminarla y
desde entonces se puede registrar libremente cualquler vacablo de lenguas que
o scan en idioma Espaiiol.

Sin embargo, en la bisqueda de un articulado legal que penmita hacer de la
marca ademas de un vehiculo aproplade para la produccion el trafico e
intercamblio de mercaderias, llimense productos o serviclos, también quedo
considerndo el gque la marea s¢a un elernento preservante de las costumbres
que, sl no son del lodo admiltdas como buenas, st representan un factor de
dignidad comerclal. Por ello es que se consideré que esta fracetén delerminaria
la barrera legal para evitar que, mediante deformaciones linguisticas se
accedlern engariosamente al emplea de aquellas voces que. por incurrdr en

algunu de las causales de no registrabildad antes enumeradas lograran



tranformarse en marcas. Es por cllo que podriamos aseverar que esta fraceidn
VI del articule multicitado incide en todas las anteriores y .ﬂix efecto tlende a la

proteccidn moral de la marca:

VI La traduccién a otros idi s I
varlacén ortografl prichosa o Ia
construccién artificlal de palabras
no registrables.

2.2.3. OTROS IMPEDIMENTOS.-

Hemos sefinlado que, México, en ¢! concicrte de los paises que conforman ¢l
mosalce mundial, es parle integrante de algunos acucrdos o Lratades
celebrados entre entidades oficiales y cuyas repercusiones se trasladan a los
cludadanios de los paises cuyos gobiernes estan involucrndos en tales
concertaclones.

El efecto de los diversos acuerdos plurilaterales es, en el caso del tratamtento
de la po regisirabilidad de las marcas, ¢l impedir que, por circunstanclas
derivadas de la estructura de la legislacién naclional, existan afectaciones
marearias en delrimento no sdélo del ambilo patrimonial del duenc de uma
rnarea, sino también de la econoinia de los paises por lus repercuslones que la -

competencla desleal implica.

2.2.3.1.- Impedimentos derivados de Tratados internacionales.

En el capitulo 4 intitulado “Los Tratados Internacionales” ha quedado deserila
la trayectorta mediante la cual los tratados llegan a convertirse en leyes.

Respecto de aquellas convenclones internaclonales de las cuales México fonma
parte, podemos senalar que las disposiciones del Tratado Unién de Paris s¢

cncuentran en fa actualldad practicamente inmersas en las disposiclones
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sustantivas de la materta marcarda, pucs los diversos ordenamientos de la
materia Jo han incorporado a su texto, es por ello quse nn se hace referencia o
los elementos de no registrabilidad de Jas marcas de dicho pacte por ser
materta genérica tmplicita de este capilulo.

En el caso de la fima de un Tratado de Libre Comercio con los paises de la
América del Norte, se configuma n nuestre fuiclo un nueve Gnpedimentoe
marcario detivado de su {exta gue es: el apartado 14 del Articulo 1708 el cuat

menclona:

"Artivule  1708..14, Coda
una de Ins Partes negark el
registro & las marcas gque
contengan © conaistan en
clementos inmornles,
Aal o que tnd
a error, © elementos que
puedan denigrar ¢ sugeris
faiaamente una relacion con
personas vives o muertas,
instituciones, creencias,
simbolos  naclonsles de
cualquiera de las partes, o
las que menosprecien o
afecten au reputactdn.

La Impartancia que reviste este apartado en {unctén del tema de "La No
Registrabiitdad de fas Marcus” es trascendente, pues la aprobacidn del texto
genera nuevas situnciones de impedimento para Ia concesion de la marca que
puede ser invacada por la autoridad o por la parte que s considere agrwviada
en sus Intereses de propledad tndustrial,

"...las marcas que contengan o
' en 1 4

inmorales, escandalosos.,.”

*...0 elementos que puedan

denigrar...”

"...0 sugerir falsamente una

relacién con personns vivas o

muertas,

creentcias,.”




"...de cualquiera de las partes,

o lss que menosprecien o

afecten su reputacién.”
Al anallzar los cualro enunclados del articulo del Tratado de Libre comercio que
han quedado apuntados lineas arriba, nos percatamos que, efectivamente
exlsten nuevos supuestos como lo son los elementos inmorales o escandalosos
de una maren, encontrandonos con el problema que pucde suponer el que
alguten deba calificar el conceplo escandalo basado en elementos inmorales,
mixime que hoy por hoy el estrechamlento entre paises por los medios de
comunicacion, cuya concepelon de Ja moral es tan variada puede generar
problemas de interpretacion, pues ¢s Inegable que el concepto élico entre
Meéxico con respecto a los Estadoes Unldes y Canada es sumamente diferente.
Algo stmilar ocurre con los otros tres enunciados que refleren a las marcas con
clementos que tnvocando una relacién entre vivos y/o muerios -denigren-, que
afecten o -menosprecien su reputacion-, pucs resultan ser a tal grado
wbstractas que su aplicacién se tornard difictl pudiéndose acarrear
eventualinente al gunos problemas de aplicacion legal
2.2.3.2. Marcas Iegales por el Objeto en si mismo.
Al respecto de uguellas marcas que identifican blenes o serviclos que
representan el quchranin del orden juridico por ser aplicadas para distingulr
articulos prohibidos como pudleran ser enervantes y drogas, servicios de (rta

de blancas o lenocinlo, ete.,

En este caso nuestra actual legislaclon resulta omisa, aparentemente tratando
de emplear tacitamente ¢l principio de licitud de la marca. Stn embargo, ef que
esto escribe plensa que deblerw existir nna menclon por lo menos al respecto
dentro del texto legal sustantivo de la materia, pues es cluro que con la stmple

cxlstencia de la clasificaclén del Reglamente de la Ley no es suficlente el que no
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existi clase para suponer que con ¢llo se Impida la posibllidad de que por
medio de engaio se obtengan burlundo con ello el tmperio de la ley o bien

determinar sanciones especificas para estos casos.



CAPITULO 8

"TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES
REFERENTES A LA NO REGISTRABILIDAD DE LAS
MARCAS",

Visién introspectiva de 1a normatividad internacional en
materia de matcas y en especial a fas disposiclones de no
registrabilidad derivadas de ella.
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El Convento Internacional para la
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América del Norte.

Tinpedimentos marcarios en ¢l
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América del Norte,
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Capitulo 3

"TRATADOS Y ACUERDOS INTERNACIONALES REFERENTES A LANO
REGISTRABILIDAD DE MARCAS"

Contenido;
Visidn introspectiva de la normativided internacional en materia de

Marcas y en especlal a las disposiclones de no reglstrabilidad dezivadas de
ella,

3.1-Los A Internacional

8.20E1 Convenio Internacional para la Proteccién de !a Propledad
Industrial (Tratado de Paris).
3.9.-El Tratado de Libre Comerclo de América del Norte,

9.4,-El Acuerdp de Cartagena,

3.1. LOS ACUERDOS INTERNACIONALES

El sistema juridico mexicano constdera como Fuente del derecho a aquellos
actos de participaclon multifateral celebrades entre paises, instrumentos a los
que se denoming: Tratidos intemacionales.

Al respecto, Nuestra Constitucion Politica establece que, para que los tratados
internacionales queden investidos de plena validez y puedan ser incorporados
como instrumentos rectores de la vida nactonal, se requiere de la concurrencia
de dos entldades a saber como lo asevera el tratadista de derecho
constitucional Tena Ramirez (19): El Prestdente de la Repuablica, quien ¢n su
caso realiza ¢l trabajo de concertacion, por una parte y, por ta otra el Senado,
cuya aprobaclon requiere ser por thayoria de votos de los presentes .

19) TENA RAMIREZ, Felipe. “Dyprolio Constitucinal Mealeano” B, Pormia S.A., México DF, 2388
erlictin LEERE, pp, G5



En las diversas fases en las que un tratado internactonal se lnml)rpum a nuesiro
sistema jurldice naclonal. tanto e Presldenie de la Repiblica como el Senado
dentro del marco de sus atribuclones y obligaciones constitucionales celebran y
mtifican el contenido del mismo hasta elevarlo al rango de ley.

En materia de Derecho de la Propledad Intelectual, los tratados toman especlal
Importancia dado que, el triflco de mercaderias, en la actualidad, traspasa,
cada vesz con menores obstaculos las fronteras y dia con dia el cludadano
corrente Liene mayor capacldnd de acceso a los bicnes y servicios que se
generan en cualquier parte del mundo: situacton que ha modificado los
trndicionales esquernas del consumo nacional prioritarto y merced a ello se
modifican los sistemus comerciales, en un transite hacla la aperura
cconémica.

Es por lo antertor, que el industrial y el comerclante visualizan la amplitud que
ahora pueden abarcar las marcas de sus productos, los cuales deliberada o
cnsuahnente se ven trasladados a los lugares que antes nl remotamente
hubleren planeadn arribar, ublcindose en regiones distantes de su 4dmbito
nacional y en ocasfones generdandose con ello colncidencia de productos iguales
o similares ert un mismo mercado, marcas coincldentes, competencta desleal,
usurpacion de las marcas, ctc. Todo elio en perjuicio de su original fabricante o
legal titular de una marca,

Con ¢l fin de evitar este tipo de afectaclones a intereses que tutela Ja matera
del Derecho Marcarto, es que los paises que esencialimente se ven involuerados
en producclén distribucion o consumo de bienes y serviclos por su gmdo de
desarrolle o simplemente por ser factores de esos procesos, se han preocupado
por establecer marcos juridicos asimilados a fin de contemporizar, en heneflclo
de los naclonales de sus respectlvos paises, las legislaclones de 1a materis

tendientes a la unicidad de criterios que permitan generar una proteccion de
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las marcas que pueden llegar a adquirlr una connotacién de core
Intemaclonal.

Los esluerzos en este seotido no son novedad, existen desde €l siglo pasado
antecedentes respecto de convenclones realizadas a nivel sinalagmnitico de
paises signantes de diversos convenios, arreglos y formulas de proteceién para
la cobertura legal de las marcas y lambién de particlpacién multilatent,
algunos de gran magnitud como el Tratado de Pars, acuerdo mundial que
autoproclama para sus suscripteres miembros, la calidad de Unlén. Otros a
nivel reglonal, otros de materia limltada ete,

St blen en ocuslones la participaclén naclonal en conceriaclones de las que
resultan una serie de obligaciones resulta cuestionada en virtud de que, ante la
diversidad de niveles de desarrollo de los paises con los que se pacla, los
resultados pueden ser no slempre del todo benéftcos. Caso concreto de esta
problemitica lo representa Justamente el Tratado Unién de Paris y sus diversos
esfuerzos per tratar de actunlizarlo a las condlclones de la dindmica industrial
actunly de las tendenclas de un nueve érden econdmico mundial con el que no
todas las naclones comulgan, especificamente las del denominade Primer
Mundo, pues es claro que son esos paises fos que mantienen una hegemonin
no 50lo en materia de marcas sino también en cuestién de patentes.

En este capitulo analizarcmos particulanmente lo relativo a aquellos acuerdos
modclo en materla de proteccion intemnclonal de las marcas y los tratados
internacionales vigentes que han sido adoeptados por nuestro pais pam la
preservaclén y salvaguarda de las mareas, pero muy en especlal de aquelios
clementos de los mismos que se relaclonan al impedimento marcarlo y a su
consecuente tratamiento,

Tres son malerla de nuestro estudio:
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* E] Convenlo Int tona! para la Protecclén de In Propledad Industrial

{Tratado Unién de Parfs}.

¢ El tratado de Cartagena.

* El Tratado Tril 1 de Libre C 1o pura América del Norte.

3.2.- EL TRATADO UNION DE PARIS.

Indiscutiblemente el Convenio internaclonal para ka Proteceitn de la Propledad
industrial, conocide generdmente como -Tratado de Paris- resulta ser el
enclave de los acuerdos en materia de derecho de la Propiedad Industrial, su
trascendencla ha sido la base de lo que podria calificarse como el Derecho
Internaclonal de la Propledad Industrial. Conjuntamente con el Canvento que
establece la Organlzaciéon Mundlal de la Propledad Inteleclual, firmade en
Estocalmo e! 14 de Jullo de 1967,

El acuerdo &t que nos referimos establece las bases por medto de Jas cuales se
proporciona a los paises signantes proteccidn extralerritorial respecto de las
diversas instiluclones universalmente identificadas en el conlexto de la
propledad industrial; esto es, concede un dmbite,de protecclén a patenles,
certificados de invencién, modelos de utilidad, disefios industrinles, marcas,
avisos y nombres comerciales, denominaclones de origen, etc.

39.2.1.- Antecedentes Historicos.

Su origen, tal como lo refiere Alvarez Soberanis (20), se remonta al ocaso de la
centuria pasada en donde con evidente claridad identificamos lo que representa

20) ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, ummmmmmmmmm
0 e i b ", Memorins del Priner Seminari sobre

derechos de Autor, Fropicdnd Industrinl iy Transjerencia de Mnoln,qh Meéxico UNAM, 1985 p. o3,
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el Impacto internacional de esta materia, que si bien deviene en mucho de
anlecedentes como ¢l Congreso de Viena de 1814-1815, en donde se
establecleron las  bases del aireglo de trato marcarlo intemacional,
especialmente como el conceplo que implicaba (ratwniento genérico a las
patentes y a las inclplentes marcas, inclusive sin distinguir con precisién las
segundas como un elemento aparte. Es ¢l dia 20 de maro del afio de 1883,
cuando en la capital francesa se Arma un acuerde nululateral con la
participacion de once Estados de los cuales ocho eran europeos, por medio del
cual se crea la Unlén Intermacional pare la Proteccion Industrial cuyo objetivo
esenclal fue el unificar ia proteccion industrlal a los miembros de 1os paises de
1a Untén, sus revisiones subsecuentes han sido cfectuadas sels veces en
diversos lugares (Bruselas, Bélgica 1900: Washington, 1911: La Haya, 1925;
Londres, 1934; Lishoa, 1958 y Estocolme en 1967) México se adhirlé a la Unlén

¢l 11 de dicternbre del ao de 1803.

3,2.2.- Tratamiento de las M por ¢l Conveniy de Patis,

Aflrma el Doctor Victor Carlos Garcia Moreno el hecho de que tres son loy
priciplos rectores del Tratado de Paris (21): Principio de Trato Naclonal,
Principio de Independencin y Principio de Prioridad.

El Principio de Teato Naclonal esta orientado hacla el hecho de que los paises

de la Unlén queden tutelados en cualquiera de ellos sin distincion de

21) DARCIA MORENO, Victor Carlos, la_Urupleday Intelectund_y ol Quchgeer Unhyrsiiario®,
Mewmorias del Primer Seminario sobre derechos v Audor, Propledad Industrial y Transferencia de
Teendlogla, Mexica LINAM, 1985 p. 100,
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naclonalidad, dindole al industrial un trato Igual al que se le otorga a cunlquier
naclonal del pajs de que se lrate. Esto es: en tratdndose de materia marcaria,
un extranjero puede Invacar la proteccion del orden legal de cualquier pais en
¢l que su marca haya sido presentada a reglstro para registrarla, mantenerla,
resguardarla y defenderla, exisitiendo como obligacidon a cargo de la autoridad
de la materia el dar un trato igual al Interesado (rente a naclonales y

extranjeros que se vieren implicados en la situacion juridica de dicha marca.

Enlo tocante al Principlo denaminado de Independencia, (Articulo 6 en la parte
referente a las Murcas), encontramos que la intencion de los flrmantes del
Tralado de Paris, fue la de respetar los ambitos internos de los goblernos
participantes o adheridos postertormente, en el sentido de que, el trdmite y
resultados de las marcas sometidas a regisiro en los paises que Integran la
Unién fueran totalmente independientes unos de otros. Resulta altamente
cuestionado este principio, dado que en ocasiones esta liberalidad a cargo de
Ins diferentes autoridades en materla de proteccion marcaria ha resultado
tolwlmente contradictoria. Es un hecho el que, existlendo marcas protegidas en
un pals, en otro sen rechazadas impidiendo ¢l desplazamiento comercial y el
desarrollo de la actividad mercantil de los articulos o serviclos ampamdos en
territorios distintos, lo que para algunos supone una contradicelén al espirity
gencral del Tratado. Sin embargo como contrapropuesta a cstas opintones,
exiten otras en el sentido de que, ¢l respeto a Jus costumbres, acepclones
lingiisticas, idlosincrusia y cultura de los diversos paises y reglones del orbe,
compele en exclusiva a sus respectivas autoridades, quicnes tienen el derecho
inalienable por mandato popular, genernlmente, de preservar la Industria en

consonancia con su forma de ser y por consecuencia de restringir el uso de
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determninadas marcas que pudleran vulnerar los clementos comunmente
aceptados por la sociedad y que les dan identidad.

Por tltimo, el Principio de Prioridad contenido en el Tratado de Paris, determina
el proceso mediante el cual los extranieros de los paises miembros de la Unién
cucntan con la prerrogativa de exIgir se les reconozea como fecha de proteccldn
de la marca sollcitada 1a del primer reglstro, o sea, gue este principlo brinda un
electo de retroactividad al propletardo <de¢ la marca, stempre y cuando aquél
cumpla con las condiciones especificas de térmmino planteadas en el mismo
acuerdo multilatera).

A partir de la adhesion de México al Tratado y sus subsccuentes revislones, la
fegtslacién nactonal en materia marcaria ba sido consonante con los términos
de dicho pacto. Es por ello que en maleria de NO REGISTRABILIDAD DE
MARCAS st presentan fendmenos de proteccién stmilares a los de diversos

paises signantes y su tratamiento en términos generales es parecido.

3.2.3.- La No Registrabilidad de las Marcas en ¢l Tratado de Parfs

Hacléndo un breve repaso sobre el contenido del Tratado de Paris en relacién al
tema que nos ocupn enconiranos Qque: +

Kl articulo 5 del pacto en referencla es el que contlene en gran parte las
disposiciones adoptadas respecto de la cuestién de la jrregistrabiiidad de las
marcas para las partes suscriblentes.

El {nclso 3) del numernl a estudio establece un caso particulae:

"Articulo & ..3) El empleo
simulténeo de 1a misma marca sobre
productos idénticos o simllares, por
establecimientos  industriales o
comerciales  conslderndos como
copropictarios de la marca segan



H7-

disposiciones del pala donde 1a
protecelén se reclama, no impedira
el registro ni disminuird en meanera
alguna la proteccién concedida a
dicha marca en cualquier pais de Ia
Unién en tanto que dicho empleo no
tenga por efecto inducir al pablico &
error y que no sea contrario al
interés ptblico.”

En este caso la proteceién queda especificada para preduclos cuyos solicltanies
de reglstro de las marcas sean de empleo simultineo sobre productos similares
o tdénticos puedan acogerse n las prerregativas del acuerdo, con ln salvedad y
CAUSA DE IRREGISTRABILIDAD o inclusive de nulidad de la marca de que
esia no induxcn al exTor nl contrasie el interéds ptblico.

Es de destacarse el hecho de que los elementes que adimite como esencloles
pura el conlerimiento de la marca el tratado de Paris se refleren en el presente
inciso ai principlo de legalidad que mueve la concesién del derecho de uso y
explotacidn de las murcas, en el sentldo de que las mismas al ser otorgadas por
¢l Estado deben ser una contribucidon de beneficio tanto para cl que la requlere
para su desarrollo y goce como para el usuanio que cuenta con la seguridad de
Identificar el preducto de su preferencia de enlrc' los demds de su misma
especle.

El Tratado cn anillsis contiene algunos elementos que sin duda han sido
tomados comg parangdn por las diversas leglslaturas de los paises micmbros,

pues consolida ulgunos clementos Institucionales,que a la postre, han tomade

carta de naturalizacléon en los mi y se tdentifican en el lenguale ya
universal de! Derecho Marcarlo. Para muestra, el Articulo 6 bis se rellere a
Marces notoriamente conocidns, esto es, establece como impedimenio para
In autoridad responsable de calificar una solicitud de registro de marca en el

caso de aquellas marcas que son, inclusive sin reglstro, practicamente del



conacimlento plblico o sea. como en el moderno lenguaje de Ia mercadotecnia
se dice: estén posicionadas cn ¢l mercado y de propictarle diverso, sea
naclonal, sea extranjern, esto es: con fa idea de preservar en el dnimo del
plblico que recurre a la adquisicién de blenes o servicios de arribar a aquellos

articulos que le han producldo satisfaceion y que desea adquirir.

La protecclén contra marcas notoriamente conocldas se otorga para aguellas
que aspiren a ser registradas incurriendo en -reproduccion, -lmitacion o
traducclon de otra que ha sido anterlormenle empleada y acreditada por ¢l
trabajo de su proptetario.

De fgual forma el articule ampara no sélo la copia vulgar de ia marea, sino
también el hecho de que la somctida a registro contenga partes esenclales de
unu marca considerada comno muy popular o reconocida, evitando con ello el

error de parte del consumidor,

"Articulo 6 bis (Marcas: marcas

notorl te 1l

1) Los palses de la Unién se
comprometen, bien de oficlo, si Ia
tegislacién del pafs lo permite, bien a
instancia del interesado a rchusar o
invalidar el registro y a prohibir ¢l uso
de una marca de fabrica o d¢ comercio
que constituya Ia reproduccidn,
imitaclén o traducclén susceptibles
de crear confusion, de una marca que
la autoridad compeatente del pais del
registro o del uso eatlmare ser allf
notoriamente conocida como siendo
ya marca de una persona que pucda
beneficiarse del presente convenio y
utilizada para productos idénticos o
similares. Ocurrird lo mismo cuande
1a parte esencial de la marca
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constituya la reproduccién de tal
marca notorlamente conocida o una
Imitacién susceptible de crear
confusién con ésta.”

Continuando con el andlisis del articulo 6 bis, el inciso 2) hace patente que los
paises signatarios se obligan a conceder plazos ne menores a cinco ufios a
partir de la fecha del registro que resultare concedido sobre una marca que, al
actualizar 1a hipitesis normativa referente al concepto de notorfamente conocida
deba anularse, Este inciso resulta importante, especlalmente porque trae a
colacian el principio de ia buena fe, sobre todo, porgue no es lejano ¢l hecho de
que pudieran existir marcas iguales de las cuales una de ellas pudo haberse
concedido sln mediar dolo y sobreviene en ese instante corno contraparte de la
disposicién en e} sentido de que, el perjudicado con la concesion de dicha
marca ¢jercite el derecho de anulaclén dentro del plazo que le sea fijado por la
legislacién de su respectivo pais, so pena de que, en ¢l caso de no hacerlo, se
tenga por vilido el registro y surta plenamente sus efectos conforme a la ley.

El articulado de! Tvatado también ha previsto la posibilidad de que algun
reglstro marcario se pudiere obtener mediante el 'cmplcu de engano o acloy
artificiosos, en este caso al existir mala {e el inciso 3) sefala que no existe
término para la peticlén de anulacién de un regisiro de marca, cuando se
ucredite plenamente Ja existencia de la mala fe.

Es Importante senalar que el articulo 6 ter del tratado qite nos encontramos
revisantdo brinda proteccion y por lo tanto genera impedimientos para la
concesion de ka marca en materia de los signos distintivos de los Estados que lo
conforman. En ese sentido han extstido una serle de propuestas de reforma en
lus rondas de revision y aclualizacion de las cuales se ha propuesto en la

Conferencla Diplomitica para la Revistdn del Convenio Unién de Paris cuyo



tercer periodo de Sesiones se verificd en el ano de 1982, la tesis propuesta de
que ]a proleccion en mater de emblemas de Estado, signos oficiales de control
y emblemas de organizuciones gubernamentales se ampliara a los nombre de
los Estados, slempre y cuando {ueran miembros de [a Unlon de Paris, por Ja

cual se pronuncid México {22).

Articulo 6 ter(Marces:
prohibiclones en cuanto a los
emblemas de los Estados, sigaos
oficiales de control y emblemas de
organizaciones
intergubernamentales}) 1} Los
paises de la Unién acuerdan
rehusar o anular ¢l registro y
prohiblr, con medidas apropiadas
1a utilizacién, sin permiso de las
autoridades competentes como
clementos de les referidas marcas,
de Ios eacudos de armas, de
band y otras ) de los
Eatados de los pajses de la Unidn,
signos y punzones oficiales de
control y de garantia adoptados
por cllos, 281 como toda imitacién
deade ¢l punto herdldico.

La fracclon del articulo anterionmente transerita sedala que no es dable Ja
concesion del registro en ¢l caso de que el solicitante lo intente respeelo de
Escudos de anmas, banderas y emblemas diversos que sean utulizados para
identificar a los estados de La Union asi como aquellos elementos de controt

que se utilizan par las certificactones oficlales o en timites de control que son

24%) ALVAREZ BOBERANIS, Jalme, op.cit. p 117



restringldos al uso de las autoridades gubernamentales. Retteramas, México,
durante su participacién en Jas mesas de trabajo de las diversas comisions
multinacionales ha propugnado por que la proteccidn antes deserita se amplie
hasta abarcar como parte de esle articulo la denominactin de los paists
integrantes de la Unton,

Ouro elemento para impedir la concesién marcara lo es ¢l que se encuentraen

el inciso b) del mismo articulo:

"b) Las disposiclones que
figuran en la letra a) que
antecede se aplican igualmente
a los cscudos de armas,
banderas y otros emblemas de
las  organizaclones interna-
clonales integubernamentales
de las cuales uno o varlos
palses de la Unién stan
miembros, con excepcitn de los
escudos de armas, banderas y
otros emblemas siglas o
denominaciones que hayan sido
objeto de acucrdos
internaclonales en  vigor
destinados a mscgurar  eu
proteccién.”

La protecciin que cstablece la disposiclon lineas arriba transcrila, se refiere
especialmente a la posicion de no permitic ¢l registro de aquellas soliciiudes
que se reflemn a nombre, escudos, emblemas y demis signos distintivos de 1as
organizaciones intemacionales inlergubernamentales en los que uno o varios
paises de la Unién se encuentrun fonmando parte. D¢ ello dertva por ejemplo.
gue no podra solictarse para uso y explotacion de una persona determinada® €

nombre de la Organizacién de las Naciones Unldas, de sus siglas O.N.U, o
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su emblema de fdentileacion asi como de elemenlos que los distingan y
pudieran generar confusion al publico consumidor de los articulos o servicios a
los que pretendiera cubrir dicha marca.

Existen stn embargo, dos excepclones al prineipio de no concesion para el uso
y explotaclén marcario de los signos protegidos en el inciso b) y lo son el que el
pals aflliado al tratado haya dado aviso previe a la Oficina Internacional de la
Unién de la existencia de esos signos distintivos (Ars. 6bis, 3b Tratado de Paris)
y la segunda excepeldn la constituye el hecho de que con anterlordad o Ja
adheston de! pais de que se trate a la Union, se hublere abtenido un registro de
buena fe. En ese caso las disposiclones no operaran, De Igual forma, ¢l Inclso ¢
reflere que es potestativo para los Estados lirmantes el hecho de aplicar las
disposiciones determinadas en el tnctso a), stempre y cuando su concesion y
uttlizacidn no implique una sugerencla de exlstic un vinculo entre las
organizaciones a las que ariginariamente corresponden ni se induzea a error al

publico:

“c) Ningtn pafs de la Unién
podra ser obligado a mplicar las
disponiciones que figuran en Ia
fetra b) que antecede en
perjuiclo de los titulares de
derechos adquiridos de buena
fe antes de la entrada en vigor,
¢en csc pais del presente
convenlo. Los paises de la
Unidén no estén obligados a
pl dichas disposicl

cuando la utilizacién o ¢l
registro considerado en la letra
) gque antecede sea de
naturaleza tal que haga sugerir
en el espiritu del pfibliéo, un
vinculo entre la organizacién
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de que se trate y los escudos
de srmas, banderas, emble-
mas, siglas o denominaciones,
o ol eata uiliizacidén o zegistro
no ¢# verosimilmente de
naturaleza tal que haga inducir
a error al ptiblico sobre la
cxistencia de un vincunlo entre
quien o wutiiza y
organixaclon.

La limitacién a la conceslén de una marca que se refier a S1gRos y punzones

oficlales de control y gamntin contlene ijgualmente una 16n que 8§

i P

toleraria 1a concesidn de aquella y es el hecho de que su empleo se refiera a le
aplicaclén en articulos difercntes a los que el Estado los emplea.

Continuando cen la exposiclén relativa & los !mpedimentos niarcarios de
aquellos signos que se pretendan constituirse en marca registrada, el Asticulo 6
quiniqules detennina la poesibilidad de tmpedir un registro segan la facultad
discreclonal del Estado en el que se intente dicho registro, en la eventualtdad
de que el solicitante que Invoque derecho de prioridad, no acredite cen un
certificado de registro del pais de origen. "
De manera explicita el articulo 6 quiniquies B, contempla cuales son los
elementos de tmpedimento del reglsiro marcarto a la luz de la concertacién de

1883 y sus respectivas revisiones:

*Articulo 6 quinquica. B.- Las
marcas de fébrica o de
comerclo regulsdas por ¢l
presente articulo no podrin
ser rehusadas para su registro
ni invalldadas més que en los
casos siguientes:

1) cusndo scan capaces de
afectar derechos adquiridos
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por terceros en ¢l pafs donde
1= proteceldn se reclama;
2) cuando eatén desprovistas
de todo cardcter distintivo o
formadas excluslvamente por
signos o indicaciones que
puedan servir, en el comerclo
para designar Ia especle, la
fidad, la tided, el
destino, ¢} valor, ¢l luger de
origen de los productos o la
época de produceién, o que
hayan llegado a scr usuaics en
el lenguaje corriente o en Ias
costumbres leales y
constantes del comercio del
pafs donde la protecclén ac
reclama.
3.- cuando sean contrarias a Ia
moral o al orden pfblico y, en
particular, cuando scan
P de enganar al pabli
Se entlende que una marca no
podrd ser considerada
contraria al orden pfiblico por
¢l edlo hecho de gue no esté
conforme con cualquier
R dispostcion de la leglslacis
sobre marcas, salvo en el caso
de que csta disposicién misma
se refiera al orden ptiblico.
En tedo caso queda reservada
1a aplicacién del articuto 10
bla®

Tres son los elementos que el Tratado de Paris considera para llevar a efecto
una declarncion oficial de negativa a la conceslon de un registro marcario y son
a snber Jos sigulentes:

1.-Cuando afecten derechos adquiridos por terceros,

2.- Cuando no sean distintivas
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3.- Cuando sean contrarias a la moral y al orden publico con ﬁn:s de enganar
al publice consumidor.

De igual fonina, surge en el texto del Articulo 6 quinguies C.-2), que puede ser
rehusado el registro de una marca en el caso de que, si los elementos de
aquella fugran de tal formna parecldos a los de las marcas reglstradas en el pais
de que se trate, que se tornaren en confusos para el pirblica consumidor.

Su rednccion es la sigulente:

"Articulo 8 quiniquies. C.-2) No
podrdn ser rehusadas en los
demds pafses de ln Unifn los
marcas de fAbrica o de
comercio por el s6loc motivo de
que difieran de les marcas
protegidas en ¢l pafs de origen
s6lo por elementos que no
niteren el caricter distintive y
no afecten a la identidad de las
marcas, en la {forma en que las
mismas han sldo registrades
en ¢l citado pais de origen”

El articulo 6 quinqules D.- a su vez establece cotio requisito sine qua nen para
accesar a los beneflcios de la protecetén del Convenio inlernaclonal, el hecho de
que, debe existir en el pais de origen el registro previo de la marca, en cuyo
defecto, la autoridad responsable de otorgar 1a conceston al registro marcario se
veni fmpedida de hacerlo en el caso de que el interesads Incurmera en esta
omision,

En un heche que entre el texto y la idea original que motivé la existencia del
Tratado de Paris a lo que nctualmente conocemos como tal, existe una radieal
diferencia, puesto que la realidad actud de la Industra y del comercio es sin

duda algo Inimaginable que para aquellos que lo crearon hace més de un sigla.
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Sin embargo hoy mds que nunca las desigualdades entre los paises y las
brechus teenolégicas que se han creade deben ser puestas de nueva cuenta en
Ia mesa de la discusion pura que este instrumento, que nacld con la [dea de
brindar proteccion para sus adheridos en la biisqueda de tratos y relaclones
comerciales equilativas sea, de nueva cuenta, un elemento de justicia y no lo

contrario: un perjuicio de los mis déblles.

3,3,-EL TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL
NORTE

En los ltimos afios hemos sido testigos de camblos muy Intensos a nivel
mundial, que han ocasionado que grandes bloques comerciales existentes se
vayan desmembrando y a la vez estén surglendo otros. En adicién a lo anterior,
algunos paises que hasta hace poco tenian gobiemos y politicas comerciales
proteceionistay se estin abriende al fenéieno de la globaltzaclén y poco a poco
nos encontramos en un mundo en el cual, las tnovaclones tecnoldgicas y
comerctales se encuentran en cualquier parte del planeta al mismo tiempo, a
diferencia de tlempos pasados en que las novedandes de la industria y el
mereado tardaban grandes lapsos en arfbar a los demis puntos del arbe.

Hoy cn dia los gobiernos han considerado necesario formar bloques de
comerclo, ya sea al amnparo de organizaclones reglonales o bfen mediante
arreglos multiiaterales de Estado a Estado. Las politicas aislaclonistas han
pasado a a ser cosa del pasado y se vislumbra In necesidad de aparejar medios
y combinar rectirsos para awnentar ne sélo la calidad de los blenes y serviclos,
sino la compelitividad, en un mundo que cada dia resulta ser mas exigente.

Et Tratado de Libre Comercio para la América del Norte ha sido un cjemplo de

Ins politicas que tienden a la globalizacton.
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Este instrumento resulta ser un medio que tlende a combinar la particlpaclén
de tres paises para elevar la produceidn, el consumo y las posthilidades de
desarrollo. Al fgual que todo tipo de novedad en el mundo de los negeclos,
existen grandes especulaciones respecto de los resultados que pudiern reportar
diche acuerdo. El hecho es que en su contenido, se ha tocado el tema de la
Irregistrbilidad marcaria, con un apartado especial que se ha denominado
Capitulo XVIl =Propiedad Intelectuals. pl que nos habenmos de referir a

continuaclon:

3.3.1.- Impedimentos Marcarios en el Tratado trilateral de Libre Comerclo
para América del Norte.

En cl arilenlado del Tratado de Libre Carnercto firmado entre México, Estados
Unidos de Norteamérica y Canadd, encontramos que existen basicamente
cuatro elementos que pudieran callficarse como las directrices rectoras del
dmbito de la proteccldn a la propledad industrial. contenidos en Igual namero
de articulos,

El atticulo 170}, denominado "Naturuleszn y Amblto de las Obligaciones”,
delennina con especlal claridad gue los Estados concertantes se obligan unos
con otros a la defensa y protecclén de los derechos de propiedad industrial.
Asimismo, establece la obligatoriedad para los Estados flrmantes en el sentido
de que deben afillarse a los acuerdos internacionales, entre los cuales se
encuentran reconocldos por las tres partes: el Convenlo de Paris para la
Pralecctén de la Propledad Industrial, referido a su ultima revisién formal de

1967,
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"Articulo 1701, Naturaleza y
Ambita de las Obll

1.Cada una de las partes
otorgard en su territorlo, a los
nacionales de otra parte,
protecelén y deft decuad
y eficaz para los dercchos de

tadnd Intelectual
Prok

procurdndose a la ves de que
ias medidas destinadas a
defender esos derechos no se
conviertan en obstéculos al
comercio legitimo.

2, Con objeto de otorg

p 16n y def a d
y efieaz a los derechos de
propledad intelectual, cada
una de las Partes aplicard,
cuando menos, este capitulo y
las disposiciones sustantivas
de: ..c) el Convenic de Parls
para la Proteccién de la
Propledad Industrial, 1967
(Convenlo de Paris); y...

Las Partes hardn todo lo
posible por adherirsc a lon
términcs citados de cstos
convenlos st atin no son parte
de elloa u la fecha de entrada
en vigor de este Tratado."

El articulo 1702 determina ¢l ambito minimo de protecclion que deberd darse a
los naclonales de los Estados firmantes, tomando como base que los clementos
minimos que se requieren son los que ¢l Tratado de Libre Comerclo detenmina

en su lexto,

“Artfeulo 1702.  Protecelén
Amplinda,

Cada una de las partes podré
otorgar en su leglslacion
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protecclén a jos derechos de
propiedad  intelectual mis
amplla que 1a requerida en cste
Tratado, slempre que tal
proteccién no sea i patible
con este Tratado.

Respecta del trato que recibirin los naclonales de cada uno de los paises serd
equipardndolo a los de su praplo pais. en lo que al ambito que denomina de la

propledad intelectual, se refiera. Asilo eslablece el propio articule 1703:

"Articulo 1733. Trato Naclonal.
1. Cada una de las partes
otorgard a los macionales de
otra parte, trato no menos
favorable del que conceda a sus
propios nacionales en materia
de protecclon y defensa de
todos los  derechos de
propiedad intelectual.,.

Por Gitimo el adiculo 1704 del Tratado de Libre Comerclo denominado del
Control de Pricticas y Condiciones Abusivas o Contrarlas a fa Coinpetencia,
faculta a los Cobiernos de los Paises fismantes a generar tantas disposicliones
internas como sean necesarias pami proteger el abuso de los derechos y

prerrogativas que confllere el derecho de la Propledad lntelectual.

"Articulo 1704, Control de Practicas
y Condiclones Abusivas o Contrarias
a {a Competencia.

Ninguna disposicifn de este capitulo
impedird que cada una de les Partes
tipin en su legislacién interna
practicas o condiciones rclativas a ia
concesion de licencias que, en casos
particulares, puedan constituir un
abuso de los derechos de propledad
intelectual com efecto  negativo
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sobre 1a competencia en el mercado
correspondiente, Cada una de las
Partes podra adoptar 0 mantener, de
conformidad con otras disposiciones
de este  Tratado, las medidas
adecuadas para impedir o controlar
dichas practicas o condlclones.

En apartado especlal @ manera de subeapitulo se ha ubieado a las Marcas que,
en catorce ariculos quedan delimitadas en cuanto a la Intepretacién,
proteceldn y manejo conflere el Instrumento Intemacional que comentaos.
Destacan en particular para la materia de nuestro andllsis, o sca de los tapicos
concernientes a la no registrabilidad de las marceas los sigulentes:

Articulo 6. del Tratado de Libre Comerclo para América del Norte. Que adopta
come medio rector de la concesion del derecho al uso y explolacidn de la marca
al articulo 6 bis del Convenio de Puﬁé. en relacién al! conceplo de marca

notoriamente conocida u ln cual le da una Interpretacion mas especifica:

“Articulo 1708 Marces.

El art{culo 8 bis del Convenlo
de Paris se aplicard, con las
modificaciones necesarias, a 108
serviclos. Para determinar st
una marca cs notorlamente
conocida, se tomard en cucnta
¢l conocimlento que de ésta se

tenga en el scctor
correspondiente  del pabilco,
ive aquel i

en territorio de ia Parte que sea
el resultado de la promocién de
1a marca, Ninguna de las Partes
exigird que la reputacion de la
marca s¢ extienda mas alid del
sector del  pfiblico que
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normalmente trate con  los

bienes o servicios en cuestlén.”
Destaca especlalmente: el hecho de que tanto los Estados Unidos como Canada
y México convienen en otorgar In calidad de proteccién marcaria a los
SERVICIOS, siwacién que en el Tratade de Paris aun no queda contemplado
como obligatorio, titendo a aquel de tonos de desactualidad.
De 1gual fortna, resulta stgnificativo ¢l hecho de que en ¢l Tratado de Libre
Caomnercle pura la América del Norte se cntenderd que una marca es -
notoriumente conocida- cuando como resultado de promocion de [a misma
exista un conacimiento en determinado cspacio o sector, quedando de
conformidad las Partes en no conceder mayor proteccién de la que realmente
tene una marci respecle de los demis paises.
El articulo 13 del convenio de referencla nos indica que otro punto para ia
irregistrabilidad de la marca seri ¢l uso de palabras en Jos idiomas de los
palses signatarios, cuando estos designen gencricamente los blenes y serviclos

de los que se trate su prateccion.

"Articulo 1708 Marcaa.

Cadn wuna de- las partes
prohibird el reglstro como
marca de palsbras, af menos en
Espaiol, Francés o Inglés, que
design gener te Ios
bienes o servicios, o los tipos
de blenes o de serviclos, a los
que la marca s¢ aplique”

Asi como el articulo anterior procura resguardar el clemento externo de una
marca, encontramos que ¢l articulo subsecuente refucrza et elemento moral y el

Princtplo de lcitud:
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"Articulo 1708 Marcas.
Cada una de izs partes negard
el registro a las marcas que

g 0 an en
clementos inmorales,
dal o que ind a

error, 0 elementos que puedan
denigrar o sugerir falsamente
unk relacién con personas,
vivas [} muertas,
fnstituciones, creencias,
simbolos naclonales de
cualquicra do las Partes, o que
1as menosprecien o afecten en
su reputacléon.”

Bajo ¢l subtitulo -Indicaciones Geogrificas- Inserto en el articulo 1712, apurece
la directrlz correspondlente al acuerdo trlateral, en torme al eriterlo
denominade comunmente -Designaciones Geogrdficas-. En este apartado, los
paises participantes del acuerdo sedalan a detalle las caracteristicas que, para
la proteccitn de la marca en relaciéon al uso de nombres, Identifiquen a un
lugar determinndo sc segulnit, considerando especialmente en el punto 1, del
articulo 1712 que las partes proveerin de los medios legales Lendientes a
impedir ¢l uso de cualquier medio que indique o sugiera que el producto de yue
se trate proviene de un territorio, reqitn o lncalidad distinta al verdadero lugar
de origen, de modo que induzca al publico a crror en cuanto al origen gecqrdfico
del proclucto,

Pestaca de la redaccléon del punto en comento el hecho de que restringe el uso
de las marcas a aquellas que atlendan a las designaclones de lugares
especificamente determinados. En este punto. es precisa acotar el hecho de que
¢t cantentdo del articulo es de diverso alcance al que Ja legislactén mexicana de

Fomento y Pratecelén a la Propledad Industrial en vigor contiene, dado que, en



relacién con el empleo de denominaclones geograficas, ﬁucstm ley ha
determninado en la fraccidn X del articulo 90 que no son susceptibles de devenir
en marca. agucllas denominaciones geugrificus proplas o comunes y los
mapas, cuando indiquen la procedencla de los productos o servictos y puedan
originar confusion o error en cuanto a su procedencia. La diferencia gue se
encuentra en los dos textos legislatives es, por una parte, el hecho de que, en
tratindesc del rubro serviclos, el pacto tdlateral es parco, ya que unicamente
se reflere ¢n esta parte a productos ¥ no hace aluslén concretamente conto i
acurre en otros apariades a serviclos, por lo que Ja interpretacién de este punto
puede prestarse a confusion. Por otra parte, tamblén rebasa el ambito de lu
proteccién marcaria de denominaciones geograficas nuestra ley, ya que el
acuerdo textualmente cita ln no registrabllided de las marcas para casos en que
estns se refleran n denominaciones geogrificas que indiquen o sugieran que el
producto provienc de un territorio o localidad distinta al verdadero o sea, nl la
de su origen, nl la de que se reflem u lugar distinto al del que proceden.
Espectiicamente en el punto 2 del arliculo precitado se observa que las partes
suscriblentes quedan obligadas a negar los reglsiros marcarios de aquellas
sollcitudes que encuandruren dentro de los supuestos que acabamos de
cothentar.

El caso de excepeion emerge en ¢l punto 4 del mismao articulo para aquellus
marcas que hubieren existido con anterioridad, siempre y cuando se retinan las
caracteristicas de contar con una antiguedad de por lo menos diez anos y que
In misma haya existido de bucna fe.

Especificanente en este punto encontramos que si aparéce tna clara
especlficacion respecto de la cobertura de apartado del capitulo, dado que se

refiere a blenes y servicios, en contraposle!on a los puntos 1a). 2y 3 del mismo
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articulo, Jo cual pudlera derivar de una desafortunadn falla de traduceion, que
ala luz de la Interpretacion puedi¢ra generar algunos problernas en la practica.

En lo que se reflere al punto 5, de! articulo 1712, se detenninn que s! en la
legistacién de uno de los tres paises contratantes nio se protegiera el uso de la
denominacidn geograflea como tmpedimento para el uso, el registro de marcas y
sl existieren signos distintlves usados como marca con denominaciones
geogrificas obtentdos de buena fe, no tendra aplicacidn el articulo sine hasta la
entrada en vigor del acuerdo pam aquellas marcas nucldas con posterioridad y
que incurran en el use de sitios geograficamente deternininados o nombres que
fos refleran.

Luego entonees, se entiende que la aplicabilidad del impedimento marcario
sobrevendri con posterioridud o la entradu en vigor del tratado.

En nuestro caso, como lo hemos menclonado, debldo a que la legislacion
nacional vigente data del ano de 1991 y conternpla la debida preteccion a las
marcas geograficas considerindolas como irreglstmbles, el punio resulta ser
relterativo o redundante de una situacldn preexistente, o sea que no habri que
recurnr a los términos del Tratado, sino o la ley de la materia pam resolver los
cns08 especificos que se presentaren en ese particular dentro del territorio
nacional, sin ermbargo, I aplicabilidad del Tratado, st se puede presentar en ¢!
cuso de que, algun pais a la fecha de firma del convenlo trilateral, no
contemplara 1ales restricclones, y en esc supuesto, existiria ln posibilidad de
requerirlo pata que repela de oficio las sollettudes de registro que se le pudleren
presentar, Lanto por los naclonales como por los extnunjeros, sobre marcas que
contengan denominaciones yeograficas tal y como el articulo lo prevé.

El apartaco menctona que existe un impedimenta para otorgar el registro de
mrea a cualquier solicilante de los paises contruluntes 4 partir de la entrada

en vigor del acuerdo si se solicita el regisiro de una marca en la cual esté
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implicita una denominacion geograflca y un nombre de persona, y si el nombre
constituye una parte o ¢l total de una marca exislente con fo cual pudiera
inducirse al error al publico o se genere la posibllidad de confuston.

Al efecto seria de ejemplificarse ¢l hecho de que existen, sobre lodo en nuestro
pais lugares que son denominados con nombres de proceres de la historia
nacional o de prominentes mexicanos y extranjeros, clentificos. lileratos,
politicos, etc. y que no es leJano pensar cl que, uno de esos lugares llegue a
destacar o afamarse por la elaboraclon de determinados articulos o prestacién
de servicios que distingan al sillo. Luego entonces, €l hecho de denominar & los
productos o serviclos con el nombre de la persony en cuyo honor se ha -
bautizado- el sitio de origen de los mismos, puede llevar a confusiones en ct
consumidor de dichos blenes o serviclos al atender especialmente a la
denominacton de origen o al nombre de quien se consigna o a ja mezcla de
nnbos.

Pretender elaborar un anallsis de mayor amplitud ol respecto tal vez resulte
Inécuo, duda la novedad del instrumento. cuya aplicacién en la prietica nos

habra de arrojar mayores elementos de Julcto en un fuiuro préximo.

8.4.-EL ACUERDQ DE CARTAGENA.

En la afanosa busqueda por lograr la integrucién, muchos han sido los paises
que han intentado reunlr y combinar esfuerzos y recursos para alraer
beneficios 1 su pablactén, no han sido la excepcion los paises del Cono Sur,
entre los que se cucntan: Bolivia, Colombla, Ecuador, Peni y Venezuela los
cuales desde el 26 de mayo de MIl novecientos sesenla y nueve se encuentran
vinculados por el pacto denominado "Acuerdo de Cartagena” suscrilo en la

ciudad colombiana de Cartagenn de Indins, mediante el cual han pretendido
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combinar recursos especialmenie de orden econémico para la Integraeién y
proteceisn del desarrollo de los paises unidos regionalmente.

El acuerdo, también llamado "Pacto Anding”, en alusién a la sltuaclén
geognifica de los paises que la conforman, consiste en una serle de apartados
debidamente organizados por rubros, entre los que sc encueniran
principalmente los relativos a la Proteccton Industrial. que es el tema que nos
ocupa. A la fecha se han celebrado sesenta y dos periodos ordinarios de
sesiones mediante las cuales s¢ han revisado y actualizado los planteamicntos,
merced a los cambios e Inovaclones derlvadas del progreso y. en lo que A la
proteccion de patentes y marcas toca, la Gltima revisién data del ano de Mil
noveclenlos naventn y tres en la que se adopté la Decision 344, que {uvo
verificativo en Per1(23) y a Ja a que nos referiremos erl lineas posteriores.

Se ha consgtderado necesario par la tntegracton del presente trabgjo, el analisis
de este acuerdo, toda vez que, aunque México no es pais suscriptor, el mismo

es una referencta aproximada al modo y forma de pensar de nucstro pais.

9.3.1.- LA NO REGISTRABILIDAD EN EL ACUERDO DE CARTAGENA
Confornte a la Oltima revision del Acuerdo de Cartagena, se ha aprobado por los
paises participes la redaccion correspondiente que sustituye la Decisién 313 en
su conlenido por la Decision 344 que determina ajustes al conlexte generul
denominado "Régimen Comiin sobre Propiedad Industrial” (24},

Actualmente se contemplan medianie el contenido de dicho Acuerdo que, las
causas especificas que deben recoger los paises suscriptores respecto de la no
registrabilidad de Ja marca son los stgulentes:

23) Bolatin del Acuerdo de Cartagena, nurnern 143, L, Peri, oclubre de 1083 pag. 1
24) Boletin del Acuerdo de Cartagena. nuinero 142, Lima. Ber, octubre de 14613, pag. 10
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El articulo 81 seiala, por exclusion, cual es el concepto de marca para el

Acuerdo y por ende cuales no lo son:

"Artfculo 81.- Podrén registrarse
como marea, los signos que sean

distintivos y susceptibles de
representacion grifica,

Se entenderA por marca todo
signo  perceptible capaz de
distinguir ¢n ¢l mercado, los
productos o serviclos producidoes
0 comercializados por una
persona de los productos o
serviclos idénticon o similases do
otra persona."

En el caso de! presente articulo queda patente el hecho de que Ia consideracion
Jegal para determinar qué es marca lo define;
*El hecho de que sea un signo:
perceptible,
distintivo,

susceptible de representacidn grdfica

lucgo cntonces, podremos inferir que, todo signo que careciere de ser
perceptible, especlalmente por el sentido de la vista no puede llegar a ser
marci. Llegamos pues a concluir que, por lo menos en el &mbito de los paises
micmbros del Pacito de Cartagena, no admiten dentro de su codillcacién
marcaria a aquellas marcas denominadas auditivas ni odoriferas.

Situacton stmtlar que ocurre en nuestma actual legislacién y cuestionable desde

el punto de vista de los elementos y principlos rectores de las marcas.
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Asimismo, siguiendo el estudio del articulo en cuestion, eﬁcontramus que,
como requisito que fiju e} Acuerdo, tenemos que la marca debe ser distintiva;
situacion que no es de ninguna forna novedosa ¢n 1érminos del estudio gue se
ha venido haclendo, toda vez que es un rasgo connotativoe de toda marca la
distintividad bajo los criterios de seleccién y unicidad que anteriormente se han
expuesto.
Por ultimo, es importante menclonar el hecho de que la condicion para los
participantes del acuerdo que estudiamos el que toda marca debe ser
susceptible de representaclén grdflca, o sea que necesita por fuerzn ser
representable mediante fonmas y signos impresos. A pulsa de comentario,
solumiente expondremos conio un criterio meramente personal el hecho de que,
cexistlendo como exislen en otros paises las marcas que pueden ser
representadns por percepclon sensorial gue no es exclusivamente fa vista, ¢t
Acuerdo queda por detrds de estas legislociones y defa sin proteceién a aguellas
que, bajo les fendmenos de la comunieacién, la apertura comercid y la
globalizacién de 1a que nuestros paises son agente activo que, tasde o lemprano
armbarin a nuestro medio y se colocarin como marcas de hecho y segurumente
con caracteristicas de ser, por si mtismas, notoriamente conocidas,
Por otra parte, en lo locanie a la no reglstmbilidad de las marcas, ¢l Acuerdo de
Cartagena ¢n su ariculo 82 determina cudles son los signos que no pueden
llegar a ser constdermdos como marcay dispone lo siguiente:

“Articulo 82.- No podrén registrarse

como marca, los slgnos que: a) No

puedan constitulr marca conforme al

art{culo anterlor;

b) Consistan en formas usuales de los

productos o envases, o en formas o

caracterfsticas Impuestas por la
naturaleza de s funcién de dicho



-110-

producto o del serviclo de que se
trate;

c) Consistan en formas que den unm
ventaja funcional o técnica al
producto o al serviclo de que se trate;

d) Consi amente en un
signo o indicacién que pueda servir en
el lo psra desi o para

describir 1a especle, la calidad, Ia
cantidad, ¢l destino, el valor, el lugar
de origen, la épock de produccién u
otros  datos  caracteristicos [
inf 1 de los productes o de
los serviclos para los que ha de usarse.
¢) Consistan exclusivamente en un
signo o indicaclén que, en el lenguaj
corriente o en el uso comercial del
pais, sca una designacién comén o
usual de los productos o servicios de
que sc trate,

f) Consistan en un color aisladamente
considerado, sin que se encuentre
delimitado por una forma especifica;

g) 8ean contrarios & la ley, la moral, al
orden pfiblicc o a Izss buenas
costumbres;

bh) Puedan engadar a los medios
comerciales o al pablico en particular
aobre I procedencia, 1a naturaleza, el
modo de fabricaclén, as
caracteristicas o cualidades o la
eptitud para ¢l empleo de los
productos o serviclos de que se trate;

i) Reproduzean o Imiten una
denominaclén de origen protegida,
consistan en una indicaclén geografica
naclonal o extranjera susceptible de
inducir a fusién respecto de los
productos o servicios a los cuales se
aplique; ¢, que en su empleo puedan
inducir al phblico a error con respecto
al origen proccdencia, cualidades o
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caracteristicas de los bienes para los
cuales se usan las marcas;
1) Reproduzcan o imiten el nombre, los
dos de i band y otros
emblemas; siglas; o denominaciones
de cualquier Estedo o de cualquier
organizacién int ional, que eean
T 1d ficlal te sin permiso
de la autoridad competente del Estado
[+] de cualquler organiracién
internacional de que pe trate. En todo
caso, dichos slgnoa eolamente podrdn
reglatrarse cuando constituyan un
elemento accesorlo del distintive
principal;
k} Los signos de conformidad con
normas técnicas, a menos que su
registro  asea solicitado por el
organisme naclonal competeate en
nermas y calidades en los Paises
Miembros
1) Reproduzcan moncdas o billctes de
curso legal en el territorio del pafs,
titulos-valores y otros documentos
mercantiles, sellos, estampitias,
timbres o especies fiscales en general;
y
m) Consistan en la denominacion de
una varledad protegida o de una
esencialmente derlvada de la misma."
Articulo 83.- Asimismo, no podran
registrarse como marcas aquellos
signos que, en relacién con derechos
de terceros, presenten algunos de los
sigulentes impedimentos”
a) Sean idéntl o 8c jen de
forma que puedan inducir al pablico a
error, A& una marca anteriormente
solicitada para reglstro o registrada
por un tercero, para los mismos
productos o serviclos respecto de los




-121.

cunles el wso de ia marca pueda
inducir al pdblico a error;
b) Sean idénticos o ac asemelen a un
nombre comercial protegido, de
acuerdo con las leglslaciones internes
de los Pafscs Miembros, slempre que
dadas las clreunstancias  pudiere
inducirse al pablico a error;
c)Sean 1dénticos ¢ se ssemejen a un
leme comercial reglatrado, siempre
que dadns Ias clrcunstancias pudiere
Inducirse al piblico a error;
d)Constituyan 1a reproduccién, la
imitacién, 18 traduccién o la
transcripelén total o parclal de un
sigao distintivo notoriamente
conocide en ¢l pals en el que solicita
su registro o en el comerclo
gional, o int ional sujeto a
reciprocidad, por los  sectores
interesados y que pertcnezca a un
tercero, Dicha  prohihicién  serd
plicable, con independencia de fa
clase, tento en los casos en los que el
uso del aigno se destine a los mismos
productos o serviclos amparados por
1a marca notoriamente conocidp como
en aquellog en los que el uso se
destine & productos o servicios
distintos.
Esta disposiclén no serd aplicable
cuando el peticionario sea el legitimo
titular de la marca notorlamente
conoclda;
¢) Sean similares hasta el punto de
producir confuaién con una marca
notoriamente  conocidn,  indepen-
dlentemente de Ia clase de los
productos o scrviclos para 105 cuales
se solicita el registro.
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Esta disposiclén no secrd aplicable
cuando el peticionerio sea el titular de
1a marca notoriamente conocida

f) Consistun en ¢l nombre completo,
apellido, déni firma, caricatura
o retrato de una persona natural,
distinta a del peticionaric 0 que sea
{dentificado por la generalldad del
piblico como una persona distinta de
éste, salvo que se acredite el

timiento de ecaa p o de
sus herederos, de conformidad con las
f Tidad eatablecid por I
legislacio {onal correspondiente;

v

g Loa titulos de obras Uteraries,
artisticas o cientificas y ioa personajes
fieticlos o slmbélicos que sean objeto
de un derecho de autor
correspondiente a un tercero salvo
que medle su consentimliento.

Es de resaltur que cn el case del Acuerdo de Carlagena, los paises signatarios
se obligan a Incorporar ¢n sus respectivas legislaclones naclonales las
disposiclones gue enclerra el presente acuerdo y, a veinticinco anos de su
creacion se ha refrendado su vigencla y aplicubilidad, ahora con lendenclas
Integradoras de bloques como Jo es la novedad de.la creacién de la Comlsién
mixta Andlno-eurupea que prelende enlazar accit..3 con la Comunidad
Europea.

No es para nadic una novedad el hecho de que dia a dia se modiflca ln
geografin politica y que el mundo se enfrenta a nuevos y agitados camblos de
los que no escapi la muterla marcaria. Es necesario pues, pensar en que en un
futuro las legislaclones locales deberin irse asimllando hasta llegar

seguramente af grado de la unificacton. Ello requicre tiempo y lo estamos
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viendo con el gjemplo palpable de la Comunidad Europea que‘con esfuerzo se
ajusia paulatinamente, no sin problemnas de implementacion.

Méxtco ha celebrado tratados de libre comercio con Chile, Venezuela, Perd,
Ceolombia, Costa Rica y algunos paises s, Tales tratados, aun se encuentran
en ¢lapas de expectativa para conocer su real trascendencla y en su caso,
beneficlo para sus aftllados. No es posible pues, hablar de localismos ni de
falsos arraigos o proteccionismo, la tendencla globalizadorn de Ja economia
mueve a la integracton, cuyo proceso es una fuerza ambivalente como si se
tratase una fuerza centrifuga y a la vez centripeta, o sea que al igual que
reclblmos Impactos ccondmices del exteror (incluyanse las marcas en cse
proceso) tamblén expelemos flujos de capital y de cotnercio.

Todo ello siempre en buscea de un futurc mejor.



CAPITULO 4

"CRITERIOS PARA LA CALIFICACION Y
OTORGAMIENTO DEL REGISTRO MARCARIO",

ExAmen de los medios y criterios empleados para la
verificacién del andlisis marcario y las técnicas conexas que
pueden concurrir con el proceso de verificacién de simbolos

distintivos.
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CAPITULO 4

"Criterlos para la Calificacién y Otorgamiento
del Reglstro Marcarlo"

4,1-Criterios Adminjstrativos vigentes ¢n México para cl otorgamie¢nto de las
marcas,

4.2,-Criterlos Jurlsprudenclales vigentes en México para ¢l otorgamicnto de Ias
marces,

4.3 .-Otros Criterios de Califlcacién Marcaria.

4.4.- 1 Administrativas.

El presente capitulo se encuentr orientado a efectuar un anilisls respecto de los
diversos criterios de derecho o pricticos que se emplean pam calificar la
procedibllidad o negativa de una solicitud de marca de bienes o de servicios asi
como para suslentar Juridieamnente el impedimento que resullare en el otorgamiento
de una exciuslvidad nurcara.

Sc estudia lo relulivo a aquellos criterfos que la autordad administrativa
responsable del conferimtente del derecho de uso exclusive de la marca aplica en
virtud del uso y la costumnbre.

Por otra parte, se abunda tamblén sobre los criterios de la Suprerna Corte de
Justicia de Ia Naclén que se han confgurado como jurisprudencla y de aguellas
efecutorias que, st bien, nun no llegan a considerarse como tal, sus pecullandades,
efectos y {uerza que deben tomarse en cuenta por las autoridades como eleinento

orientador pam el caso de dictar una resohucion aplicable a casos shnilares,
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4.1.- CRITERIOS ADMINISTRATIVOS.

En capitulo aparte se ban seialado cuales son los principios fundamentales que
sustenian la integracién una marca, atendlendo a sus clementos que, lichamente
conjuntados puedan eventualmente llegar a considerarse como tal, mismos que la
autoridad registral del dmbito marcario debe estudiar en cada caso purticular para
conocer, i la peticion del particular estd ajustada a derecho y en case de resullar
positiva por el efeclo de no encuadrur en las previsiones hipotéticas que la
legislacidn sefala como tmpedimentos marcarios, tendrin el efecto de emitir el acto
administrative de conceder el derecho exclusivo sobre el uso y explotacién de la
marca en favor del solicitante, Sin embargo, en adicidn y refuerzo a eslos criterlos, la
autoridad debe emplear medios diversos para crear a si misma la convicelén en el
sentido de que el derecho que esta a punto de declarar serd emnentemente liclto, o
sea que no se viole ninguna nenma de orden publico, asi come que tampoco se
legitme la invasion a esferus de intereses de terceros,

En adiclon a lo anteror, los aspectos que a continuacion analizaremos se refleren
csenclalmente miis que a un criterlo legal a otro que pudiéramos denomdnar como
=técnlco-praclico=, pues se vale de clementos que trasclenden del campo estriclo de
la clencia juridica y toman del universo de las clencias y lay artes, elementos que le
servirdn para determinar la procedibllidad de una expeetatlvis de marca.

Para Integrar ¢l presente cstudio se ha recurddo a la investigacion de diversas
fuentes, Inclusive extradocumentales, como lo son la observacion y aslstencla
directa a los centros de analisis y examen de solictudes marcarias, a las
autoridades judiciales encargadas de venttlar las controversias surgidas en materia
de marcas etc. Todo lo anlerior permile presentar un panoruma lo mds cercano

posible a una realldad sobre la concesion o denegacton de una marca, ya quc, en la



prictica an queda a los doctrinarios mucho por investigar, metodizar y escribir al
respecto.

Ante la insuficiencla de Informucién en materla de criterlos empleados en la
calilicacton marcaria y merced a ia investigacion realizada, algunos elementos de los

que en este capitulo se sustentan son responsablildad del que suscribe.

4.1.1.- ETAPAS DE LA CALIFICACION MARCARIA.

La legislacion de marcas desde el ano de 1889, ha Identificado dos momentos o
etapas necesarlas para ¢l estudio y caltficaclon de las sollclludes que presentan los
particulares ante la auloridad con el fin de lograr la concesién de mareas, a saber,
dencminados:

«EXAMEN DE FORMA anteriormente denominado eximen administrativo y

-EXAMEN DE FONDO al cual tamblén se identlficé durante mucho tiempao en el
medio marcario coma: EXAMEN DE NOVEDAD {26}
4.1.1.1.- EXAMEN DE FORMA. El antecedente del examien de forma io es sin duda
ngu:)n el contenido en la Ley de Marcas Industriales de 1903 en cuyo articulo 10 se
establecia la formalidad de un examen Administrativo, por medio del cual el solicitante
debia,entre otras, cosas acreditar su personalidad, exhibir las solicitudes en formatos
aproplados, emplear para el registro de marcas a color los signos convenclonales,
conslstentes en pantallas de diversos rayados o cuadriculas que denolaban segan la
guia cotrespondiente un color especifico (pues en esa época los procesos de
fotografometria erun casi inaccesibles), ete. En ¢l caso de ausencia, error o falta de log
presupuestos previstos en dicha ley y en el articulo <o. del

26) RANGEL MEDINA, David Lrecho de 1 Proplodad Dndustral o Intelectual’. Kd. Institute de

Investigaclones Juriditas Unbversidie Niclona? Autononi de Méxteo, Méxice DLF., primer edicion. 1991, p.p.
1RA.
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Reglamenio de Ia misma, se detenia e) procedimiento.

En nuestros dins, &} Examen de Forma es la acuciosa verificeeton que realiza Ia
atitoridad responsable conforme a derecho para considerar Ia concestén de una
marea en tanto que la solicliud de esta se encuentre {ntegrada de forma tad, que
cumpla con todos log requisitos de procedibilidid que, tanto la Ley de Fomento y
Proteccton de la Propledad Industria)l como el Reglumenle en vigor exigen al
particular para penaltir ¢) acceso ol Examnen de Fondo. También, cefldendose al
misie tramite, Rangel Medina (27) expresa que, el examen administrativo, tiene por
objeto verificar at Jos requisitos fonmales quedaron satisfechos,

El exiunen de fonma 3¢ encuentrn actualimente previsio en el articulo 119 de la
precitada ley marcaria. Varios son loy elementos que, al realizar la venificacién de Ia
solicitud de marca, la auteridad debe tomar en cuenta segin el tipo especifico de los
signas que desean registrasse, tales como:

* El uso de la solicltud autovizada, que permite (dentificar los elementos que
demanda la ley para (nlelar un tramite de registro marcario en una manera
uniforme.

* La presencia de los documentos que degitinen al sollcilante, en el caso de Que se
desarrolle ¢l tramite medlante mandatarlo autorizade,

* Convenciones celebradas por los requirenles respecio del manejo conforme a
derecha de la marca. En ¢l supuesto de Lralarse de mareas colectivas o sujetas a un
régimen espectal;

* La satisfiaceldn de los requisitos fiscales;

* B diserio de Ja marca, matertalizado en eliguetas, en tamtos cjemplares como la
misma normatividad 1o exige.

La falta o irregularidad en algune de los elenentos de este examen de {onma da

271 Op. cit. pp 154,



lugar al no registro de la marca ¥ deja a sus solicltantes en aptitud de regulartzar ¢
reiniclar su trimite, dando cumplimiento a aquellos requisitos que se indican al
interesado en la resolucion debidamente fundada y motivada que la autoridad esta
obligada a emitir,

En Ia actualidad, dados tos programus oficlales de simplificacién administrativa, se
ha recurmido a que el examen de fornma se haga por medio de stinple comparecencta
ante la autoridad calificadora, que es ¢l organisimo descentralizade denominado
Instituto Mexicano de ta Propledad Industrinl creado mediante el decreto de fecha

21 de noviembre de Mil noveclentos noventa y tres y publicado en ¢l Diarto Oficial

de ‘fa Federacién ¢l 10 de d bre de Mil nov noventa y cuatro aun
dependiente de 1a Seeretaria de Comercio y Fomento Industrial, eityes funcionarios
encargados del despacho de dicho tramite se limitan a la calificacton de
adousibilidad del tramite, notlficando verbalmente al interesado, en ese mismo acto,
cuidles son las deficlenclas que se apreclan en la solicitud y/o sus anexos,
conminandole a la rectificacidn de las mismas para la continuacién correcta de su
petk;lén. una vez subsanados los errores.

Lo anterlor en términos estrictos, provoca que, las resoluciones asi emitidas
carezean de una base documental expedida por funclonario autorizado, en la cual se
funde y tnotive conforme n derecho la improcedibilidad de la solicttud, Jo que
dificulta el ¢lercicio del julcio de amparo que debe ser procedente en este caso, Sin
embarge, ¢s comprensible que, segfin la costumbre, esta prictlea esté
generalmente admitida y no genere conflicto alguno, respecto de la legalidad de ln
declsién de la autoridad, aun cuando sus resuitados si provocan efectos de derecho,
al existir un acto admintstrativo. Muy por el contrario, de pensarse en un examen
rigldo cuyo resultado fuers la emistén de un acto de autoridad por escrito, fundando
y motivandn a detalle las causas del impedimento de forma, que en las mis de las

veces resullan meras observaclones salvables con facllidad, se fncurrira en



“la

procesos burocriticos, tediosos y prolongados con el consecuente perjuicio en
tiempo y dinero para ¢l solfctante de ln marca el cual no podria contar con {os
beneflclos que le prediga el ingreso &gl de las solfcltudes de sus signos distintlves.
No obstante o anterior, que en términos generales representa un gran auxilio al
particular para la obtencién expedite de su marca, exlsten partes de ese examen, en
nlgunos casos especiales, que gi Se efecliian mediante un proceso mds acucloso de
anillisis de contenido. Esto es: en los casos de registro de las solicitudes de marcas
que invocan el reconocimicnto de prioridades al amparo de los efectos de tratados
internaclonales en los que México ¢s parte, deberit entonces recurrirse al esludio de
la sollcitud en forma detallada pura resolver sobre la procedibllidad de ta) peticién,
con base en la opoartunidad de la misma y las constancias necesarias para crear
conviceldn en ln autoridad dietaminador respecto de la prioridad reclamada.
Actualmente los articulos reguladores del examen de forma son  los
113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, de la Ley de Fomento y Proteccion de la

Proptedad Industrial,

4.1.1.1.1-Efectos del Examen d¢ Forma .

Dos resultan ser 1as postbles consccuencias de un examen de forma: La primera,
segin se desprende de In exégesis del articulo 120 de la iecy de Fomento y
Proteccton de ln Propiedad Industdal, o sea, en el caso de no satisfacerse los
requerinientos del examen, ya por vicios de origen, ya por falta de elementos de
sustento de la solicitud, serd la resolucion administratlva por medio de Ia cual se
hace saber al particular que puede regularizar, en un plizo perentorio, su
pretencion, mediante Ja reposicion de la solicitud, con la adiclén de los elementos
que le hacen falta ¥ que previamente le requirid fa autoridad, apercibldo que, de no
hacerlo o haciéndolo Incorrectamente, se castign la peticlén con la declamclon de

abandono de la solieitud.
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Es necesario indicar que. a manera de sancién, la solicltud que es retenida para
efectos de regularizacién, plerde Ia fecha de presentacion o denominada en el medio
marcario: -fecha legal y serdt constderada como fecha de presentacién, aquelln en la
que las omislones o errores hubleren sido subsanados.

Por otra parte, senala el articulo 121 de la Ley de Famento y Protecclén de Jo
Propledad Industrial que en el caso de que el solicitante si cumpliera con todos los
elenentos de forma en su solicttud, el tramite prosigue Inicidndose en ese momento
el segundo examen o sea el de Fondo,

Cabe sefalar que a diferencia de otros paises como por ejemple en Espaia el
sisternn del examen de forma sl esld revestido de las formalldades que al trdmite
mexicano le hace falta, en el gentido de que, ¢l articulo 24 de la Ley de Mareas
(32/1988) de 10 de Noviembre de 1088 (28) se establece que el elemento terminal
del examen es la publicacion de la solicitud en el Boletin de la Propledad Industrial,
al cual unicamente se accede en ¢l caso de que el solicitante hubiere cublerio todos
los elementos de forina que se indican en los articulos 16,17 y 18 de dicha ley y, en
€l caso de que el Reglstro de la Propledad Industrial, que es la entidad responsable
de dicho trimite, encontrase alguna anomalia se le concedera un plazo de un mes
para ello, ténmino a cuyo venctmiento la marca se conslderurd como no presentada
de no subsanarse los errares. Es de subrayarse que la legiSlacién espariola mantiene
un sistema de examenes paralelos. Esto es, que a la par se realizan el de forma y el
de fondo y que al monmente de resolver, la autoridad emite su dictamen en dos
sentidos: En lo referente a los requerimientos de forma para la procedibilidad del

trimite y, en relacion « lo que ilama la fraceién 2 del articnlo 24 de la precitada ley

28} Ley do Marcas 32/1888, DNitliotecn de Legislacion Seric Menor Fdttords] Civitas, Primera Ediclon
HHK), I'imera Rebmpresion 1003, Macdrd Espana.p.p. 143
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henh,

“"que no se persiga un aprovech abusivo de sit 0 signos de
contenido atentatorio contra el ordenamientc juridico”. Lo que quiere decir que no
se Incurra cn alguna de las causales de no registrabiiidad que dicha legislacién

clasifica en -Prohibiciones Absolutas- y -Prohibiciones Relalivas-.
4.1.1.2.- EXAMEN DE FONDO.

Los antecedentes de esta elapa en el procedimiento administrativo para la
conceslén del derecho al uso exclustvo de un simbolo se remonta hasta la vigencia
de fa Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comercinles del aito de 1928, la cual inserla
a diferencla de sus antecesoras, lu Ley de Marcas Industriales y de Comerelo de
1903 y la Ley de Marcas de Fabrica de 1889, un sistema de verificacion a cargo de la
autoridad responsable de conceder el registro marcario, con el fin de cerclorarse de
la no invasién de derechos adquiridos por terceros respecto de registros previos,
idénticos o shnllares con mirms a preservar !a originalidad de la marca que la
solicitud conllene.

Es sumarmente interesante examinar €] devenir de los diversos procedlmientos que ‘
nuestro sistema juridico ha experimentado al respecto, baste pam efectos de llustrar
la presente monografia sefialar que, en la Ley de Marcas de Fibrica de 1889 apurece
un sistema de registro marcaric sln previo aviso de examen de novedad con
tek

1 lento a esto sin duda es ol principlo de un proceso que ha

{3

dervado en ¢i :\clual.cxnmcn de fondo al que nos referiremos mdas adelanle, cuya
caricteristica uncestral es el penmitir que los particulares se responsabilicen de lu
tmpugnacion de una marca concedida y, en caso de configurarse el detrimento a los
derechos de terceros, dejarla stn efecto mediante un procedimicnto iniclado por cl
afectado. En ¢} caso de no existir oposicién dentro del plazo establecido en la

legislactan, entonces la resoluclén es irme,
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En el caso de la ley de Marcus Industriales y de Comerclo de 1903, aparecté una
wmodificacion al sistema anterior, esto es: se acaplé a ln ley marcaria un sistema de
registro ain previo examen, o sea. que la ley determing que el particular quedaba
en aptitud de reglstrar su marca corriendo el mismo el desgo de que ia declaracién
administrativa pudiere en cualquler momenlo ser impugnada por quien se sintiere
afectado. Sin embargo en esta ley no aparece el llamamlento a oposiciones sino
simplemente la responsabilidad a cargo def solicitante. .

No es sino hasta la aparicién de la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales
promulgada en 1928, que en el medio del regisiro marcario aparece un sistema con
previo examen y con lHamamiento 8 oposlelones, como ¢l que actualmente rige en
Espana (29). En este cuerpe lefal se contremplaba que, la autoridad si reallzaria
una funcion de dictaininadora sobre las caracteristlcas de novedad de ta marca, o
sca que, comoe ya lo hemos apuntado, se callfica sl la misma respeta los derechos de
terceros al no ser lnitacidn o semejante en el todo o en parte a otra u otras.

De igual forma, a diferencla de su antecesera de 1903 y, haciéndo un cambio
radical con el sislema anterior en exceso liberal, esta lcy ademds de someter la
solicltud nl examen implementa un sistema de llarnamiento a oposiciones a cfecto
de que los presuntos afectados con la concesién de ln marca solicitada pudieran
recuerirla y, en su caso, anularla.

En ¢l caso de la Ley de ln Proleccién Industrial de 1942, el sistema de registro
mareario vuelve a modlficarse y es, en este cuerpo legal, en el que se advierte con
toda claridad que la autoridad va arribando a estadlos de intervenclon cada vez
mayares en ¢l proceso de la calificaclon de la marca, previaa su otorgamiento,

Se establece cl sistema de previo examen en el que se analiza que los requisitos

legales y reglnmentarlos hayan quedado debidamente cumplidos y sc configura el

20) Op. cit. Ley de Marcas 32/1088, [An. 24) pay. 27.
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segundo examen denominado enlonces "de novedad”, el cual tenia como finalidad
a determtnacton de que la marca sometida o reglstro es efectivamente nuevay gue
no 8¢ parece a otra previamente registrada o conocida en forma generalizada, Bl
pracedimiento que sigue esta ley es mis culdadoso pues se conmina af solicttante o
In nodificacion de su marca en el caso de gue resultare que se parece o €s igual a
otras anterlormente reglstradas, Se espera a que el asplrante a la marca manifieste
su anuencia a modificarla y entretanto, la autoridud suspende el tramite hasta la
presentacién de la marca correglda y repite el proceso del examen de novedad, De
resultar de nueva ctienta adverso, procede Ia negativa de Ja marca y se notifica tal
situacién al duefo de ln marca cilada como amterioridad para ¢l efecto de que
manifieste Jo gque a su derecho convenga. Esto representd una “valvula de
seguridud” con el fin de preservar los derechos de terceros que eventualinente
pudieren haber resultado desfavorecidos con la concesién de I nueva marca.

La Ley de Patentes y Marcas de 1975 establecié un sistemna modificado, por medio
del cual yu solamente Jos dos examenes corren a cargo de la autoridad, ia cual
otorgn, para el caso del examen aun denonminade en su lexto: de novedud, Iln
posibifidad de que ¢! solicitante modifique su marca en el caso de existir una posible
invasion del derecho de tereros y la autoridad se reserva la facultad de su concesién
o negativa, en definitiva.

Actualmente, ¥ en ténninos generules, ambas etapas de la verificacién marcaria a
que nos hemos referido y que coren a carge de fa autoridad administrativa son
secuenciales y la segunda de las mencionadas, o sea el llamado examen de fondo,
solamente procede cuando el primero de cllos: el exdmen de fonna, ha sido
franquendo, ¢e conformidad con lo dispueste por el articulo 122 de Ia Ley de
Fomento y Protecclon de ia Propiedad Indusirial.

Podemos afirmar que el exmen de fondo, anterionmente denominado -de novedad-,

1A q 18

es ¢l proceso de cotejo, fragn aclén o &



verificacién de archivos, etc., mediante el cual el signo distintivo contenido en una
sollcitud de registro marcaria es analizada por la autoridad con el fin de determinar
1a viabilidad del mismo de conformidad con las nonnas y principlos rectores de la
marca.

Citando al tmtadista David Rangel Medina (30), propone una descripclén del
examen de fondo (antertormentte llamado de novedad) al que le atrthuye que consiste
en comparar ¢l sligno que se presenta a registro con las marcas ya reglﬁtmdns. aen
trimite de registro, a efecta de determinar sl tiene o no novedad la marca eleglda.

En el presente nos encontramos con que el examen de fondo ya no se concreta
unicamente a buscar la novednd, shio que trasclende de esa acclén y explora los
posibles quebrantos al orden publice, como lo puede ser el la peticién de reglstros
de simbolos de entidudes oficlales, denominaciones geogrificas no autarizadas por
Ia ley, ete, Lo que no s6lo suporie la preexistencia de una marca similar o idéntica: y
por otra parte, diche examen se orfenta a la prevencién de posibles violaclones a
derechos de terceros por el solicitante. 1le ahi el que la denominaclén de examen de
fondo sea inds acertada en cuanto a su conlenldo.

El proceso de calificactdn de fondo de una imarca es mis amplio y complejo que el
examen de forma. Es, en este proceso, que la nuloridad responsable de la conceston
marcaria debe realizar un estudio minuciose de analisis del contenido de las marcas
para probar que la misma:

- SEA FIGURA O DENOMINACION VISIBLE, Articulos 88 89 1, Il de la Ley de
Proteccion y Fomnento de la Propledad Industrial.

- SEA DISTINTIVA: Articulos 89 Inciso I, 90 Inciso V, 90 Inclso VI de la Ley de

Protecclon y Fomento de la Proplc'dud Industrial,

30) RANGEL MEDINA, David, Op. cit. pagf. 154
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- ESTE CONSTITUIDA POR SIGNOS ESTATICOS: Articulo 90 inciso I de la Ley de
Proteccion y Fomento de la Propiedad Industrial,

- NO ES DESCRIPTIVA: Adiculo 90 ineiso IV de I Ley de Protecclén y Fornento de
ta Propiedad [ndustrial.

- NO ESTA CONSTITUIDA POR NOMBRES PROPIOS O TECNICOS. DE USO
COMUN O BIEN GENERICOS: articula 90 inclses Il y 11l de la Ley de Protecclén y
Fomento de la Propledad Industrial.

- NO CORRESPONDE A REPRODUCCIONES N! IMITACIONES DE SIMBOLOS
OFICIALES: articulo 90 Inciso VII de la Ley de Protecclon y Foinento de la Propledad
Industrial.

- NO CORRESPONDE A REPRODUCCIONES NI IMITACIONES DE MONEDAS,
BILLETES O MEDIOS OFICIALES DE PAGO: Articulo 90 incise VIl de la Ley de
Protecclén y Fomento de la Propledad Industrial,

- NO ES LA REPRODUCCION O IMITACION DE CONDECORACIONES, MEDALLAS
O RECONOCIMIENTOS: Articulo 90 inciso IX de Ia Ley de Proteccidn y Foinento de
la Propledad Industrial.

- NO IMPLICA LA REFERENCIA A DETERMINACIONES GEOGRAFICAS NO
AUTORIZADAS: Articulo 90 incises X y X! de la Ley de Proteccidn y Fomeunte de la
Propledad Industrial.

- NO INVADE DEREC!H0S DE LA PERSONALIDAD: Articulo 90 inciso XIf de la Ley
de Proteccion y Fomento de fu Propledad Industrial.

- NO INVADE DERECHOS DE AUTOR DE TERCEROS: Articulo 90 Inciso XIil de la
Ley de Proteccion y Fomento de la Propledad Industral.

- NO ENGANA POR 5US ELEMENTOS AL PUBLICO: Articulo 90 incisos XIV y 115
de la Ley de Protecelon y Fomento de la Propledad Industral.

- NO SEA NOTORIAMENTE CONOCIDA: Articulo 90 inciso XV de la Ley de

Proteccion y Fomento de la Propiedad Industrial.



-NO ES IDENTICA A OTRA Aun cuando esta se encuentre en tramite. (Sin olvidac
los casos de homonimia y de confusltén a que se reflere el Articulo 89 incisc IV y 90
inclsos XV1y XVIl de la Ley de Proteccién y Fomento de la Propiedad Industrial.
Todos los elementos constitutivos de los impedimentos marcarios se encuentran
expuestos en detalle en el capitulo de este Lrabajo denominado "IMPEDIMENTOS

LEGALES DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS",
4.1.1.2.1. EL PROCESO DE CALIFICACCION MARCARIA. EXAMEN DE FONDO.

La callficactén marcaria de fondo se efectia en México medlante ¢l desarrollo de un
procedimicnio a cargo de apalistas a qulcnes también se llama E.xmnmndores.
quicnes tlenen la responsabilidad de emitir ¢l denormninado -PRIMER DICTAMEN-
que contiene ¢l resultado del trabajo de la primera calflcacion de los elementos
anterjormente deseritos. Esto es, de la callficacién de Ja solicitud marcaria conforme
a las previsiones descritas en los articulos 89, 90 y 91 de la Ley de Protecclén y
Formiento de la Propledad Industriak, con Ias observaclones respectivas, mismo que
€8 tumado al Jefe de Departamento de Registro de Marcas a fin de verificar la
procedibllidad o rechazo de los mismos y estar en posibilidad de emitir Ia resolucion
administrativa que corresponda, sea de concesion o en su defecto de negativa que

configura en téminos pricticos el -SEGUNDO DICTAMEN-.

4.1,1,3.-EFECTOS DEL EXAMEN DE FONDO. Los efectos del Exwmen de Fondo
son basicamnente de dos tipos: 1.- Citiu pago: o bien 2.- Clta de impedimentos,

L.- Cita a pago o resolucion adninlstrativa de procedibiitdnd de la marca. En este-
caso ¢l efecto de la acluacién de la autoridad marcarda serd in de emitir mediante cl
oficlo correspondiente Ia citacion por medio de la cual, se requiere al particular parn

que proven de las acclones necesarias para perfecclonar ¢ registro de gy marca al
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haber resultado ataviada de legalidad su solicltud y consecuentemente al haberse
cumplido las previsiones el examen de fondo; en virtud de lo cual, la autortdad Ie
concede un plazo perentorio, con ¢l upcrcﬂ;lm!cnlo de que, en case de no
satisfacerse los requisitos nccesario$ para concluir el timite, se entendeni
abandonada la selicitud y por consecuencia, las gestiones de ahi derivadas,

2.- Resolucion administrativa de not!ficacién de (mpedimento de registro.- En este
caso, la auloridad al detectar la preexistencla de una marca idéntica o bien la
apiricion de clementos contemplados ¢n la ley por los que no pueda prosegulr el
tramite; cn ténminos del atticule 120 de la ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial, notifieard al inleresado a efecto de que este hagn uso, 5i n sus
intereses conviene, de los recursos legales proplos del caso para desacreditar el
Impedimento y, en su caso, solicitar lu continuidad del tramite.

De resultar consistentes, a julcio del analista y del Jefe del Departamento de
Muarcas, los argumentos del interesado para destruir el impedimento dentro det
ténnino concedido por la autoridad para eilo, Ia autoridad emitiri un nuevo acto. En
este caso yu no provisianal sino deflnitivo por el que s¢ dé fin a la gestion del

eximen de fondv rubricando dicha resolucion el Director General de Mareas o

functonario con capacidad de d on segin el Reglamento Interior de la Secretaria
del Ejecutivo que corresponda.

Solamente en casos de resoluclones definitivas es este funclonario el responsable
de Ja emislén de tales actos.

Es de destacarse que la legislacién marcaria en vigor determina en su articulo 123
que, cuando existtere el caso de que el solicitante deseara modificar la marca o blen
sustituirla, deberi entonces regresar al inicio del irunile y seguirlo como si fuera
nuevo ¢n su totalidad. En este caso obviamente los cfectos del examen de fonna

deben volverse a cumplir.



3.- Resolucidn definitiva.- En ¢! caso de que, el solicitante de un registro de marca
oportunamente acredile ante la autoridad el hecho de que el impedimento no le
taca, ya sen por haberse demostrado que la solicitud de la marca ciiada como
anterforidad haya sido declarada caduca, abandonada en su tramite, o bien que la
misma no es idéntica o similar en grado de confusidn, ete,, entonces la autoridad
procede a emitir ia resolucléon que, con canicter deflnitive determina su
procedibilidad. De lo contrario habri de ser notificado que 1a misma no serd
concedida, quedondo entonces sus derechos a salve para efecutarlos en la via
Judictal Federal, mediante la interposicion del juicto de Garantias o bien con el
recurso de revisldn sl a su derechio conviene, situacion con la que concluye el

trimite marcario en su fase administrativa.

4.1,1.3.2. SUSPENSION DEL TRAMITE DE REGISTRO DE MARCA.

El articulo 124 dc Ia Ley de Fomento y Proteccién de la Propledad Indusirial ha
determinado el que, en tmtandose de tmpedimentos senalados por la autoridad
marcaria respecto de -marcas ddénticas, marcas similares en grado de confusién

sobre las cunles existiere un p de lidad ducidad o

cancelaclon- lu autoridad debe suspender ¢l procedimiento hasia en tanto no se
resuelva el mismo.

En nuestro medio, la autoridud responsuble de elecluar el trabajo de verificaclén y
dictiunen de la marea es ¢l Instituto Mexicane de Ja Propledad Industrial el cual ha
stdo creado desde cl ano de 1991 dentro del texio que canforma la Ley de Fomento y
Protecclon de la Propledad Industrial {31) en cuyo articulo 7o. establects que dicho

Lnstituto serin un organismo descentrallzado confornne al articulo 2 de la Ley

1) Decreto publicadu en «l Diurio Oflcial die Ja Federaclin cn fecha 10 de diclembte de 1903,
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Orginica de Ju Administraclon Pablica Federal (32), con personalidad juridicay
palrimonio proplo, y que ticne por objeto, entre otros, el ser érgano de asesoria,
consulta y difusion en matera de propledad industrial y su desarollo comeretal;
formar y mantener actualizados los acervos sobre Invenclones publicadas y realizar
esludios en investigactones en dicha materia. Todo ello con el fin de {ntegrar una
entldad altamente especlalizada de apoye a las autoridades administralivas que se
encuentran slendo responsables de las acclones derivadas de la propledad
industrial, conforme al articulo 1y la fraccién XH del articulo 12 de la Ley Organica

de ln Administracién Pablica Federal.

4.1.1.4.- ALGUNAS CONSIDERACIONES TERMINOLOGICAS

Antes de Iniclar el estudlo sistemitico de los criterios tradiclonales que conforme
derecho se emplean en la calficacién marcasta, es imprescindible referimos a
aquellos términos que, en el léxlco marcarto sobresalen, y se emplean ¢n forma
recurrente tales como ¢l denominado: ANTERIORIDAD, gue se ha referido o la
preexisiencia de alguno de los elementos de fondo de una solicltud o expectativa de
marca que la hagan sparentemente: idéntica, similar en grade de confusion,
noloriaunente conocldg, ete.

La antertoridad, en consecuencla, es el signo que representa un tmpedimenio para
la consecucidén de un trumile marcario cn virtud de la preexistencla de alguna
marca previamente concedlda o en tramite o de clementos simllares en grado de
confuslén y la misma puede ser definitiva o susceptible de desvirtuarse, segan la
gravedad del caso concreto.

42) Decreto publicado en el Dirio Oficial de la Fedemeion en fecha 29 de diclembre de 1976, reformada
porddeeretos publicadoes los ding 21 y 25 de mayo de 1902,
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Otro término que no pucde soslayarse es el llamado RESERVA DEL DERECHO
MARCARIOQ, este concepto corresponde a la posibilidad de ejercitar €] particular su
derecho de peticlén para reclamar de la auteridud la posibilided de obtener el uso
exclustvo de aquellos elementos que, conforme a la Jeglslaclon de la materfa, pueden
ser aproptados para su explotacién y uso particular, siempre que los mismos no
estdn restringldos o prohibidos. A este respecto, baste analizar el capitulo 3 de este
trabajo monografico pura Identificar en que forma se actualiza el supuesto
nonmnative de Imregistrabllidad dervada det uso no autortzado de elementos ne
registrables,

En virtud de que los grandes problemas en el ambito marcario devienen
especialmente de la imitacléon de los signos distintivos en diversos grados y
frecuenctas, importante resulta destacar que después de una ininuciosa btisqueda
dentro de Ia Ly de la maleria que se encuentra en vigor, ni el reglamento respectivo,
se Hega a Ja concluston de que, sténdo de espectal tmportancla €l ténnino
CONFUSION, dichos cuerpos normatlvos ne contlenen un descripeion de lo que, ¢n
el a'lpblto marcario debe constderarse por este término, y siendo este concepto pleza
clave para la conceslon o denegaclén de algunuas inarcas, resulta a todas luces
sorprendente gue la legislacién carezea de una significaclon propta y aplicable, por
lo que, el cuestionamiento censecuente en virtud de lo expresado seri:

LCudl es ¢l criterlo que legalmente y conforme a la letm aplica la autorddad
dictaminadora para, ¢n su easo, determluar que una marea Se encuentra en
aproximacton tal con otra que genera o pueda llegar a generar CONFUSION?

Al respecto, nuestro Maxime Tribunal hra emitdo algunas reseluciones que a la
postre han conformado jurisprudencia, que en la pante infra de este mismo capitulo,
se acotan, por medio de las cunles se arraja alguna luz sobre el tema, sin embargo
aun queda sunimente vilnerable ¢l tema de la confusién en matera marcarta y,

desgractadamente esti dependlendo su aprectactén de la opinion particulansima de
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quién desarrolla el examen de fondo. Con los rlesgos que #mplica la aprecincién
subjetivay libre,

En adicién & lo anterior, en Ja priclicu cotidiana de la calificaclén de las warcas,
existen ulgunos elementos de andlisis especlalizados. que acuden en auxilio del
diclaminador parn apoyar su detenminacién sobre la viabilidad del ncto de
calificactén de novedad, estos son: IDENTIDAD, DIVERSIDAD, SIMILITUD y
DIFERENCIA.

En el procese de andllsis de la solicltud marcarda, lales eiementos son
determinantes, pues ¢! consideramos, como yn ha quedado expresado que la
intencién de la marca es la de individuallzar, singularizar y especializar bienes o
servicios, mediante el respeto a los principlos rectores de la misma, el empleo de los
medlos aproptades para generar Ja convicelon en la autoridad sobre la concestén o
rechazo de la marca, son justamente los aludidos, que ayudan a la formacién de ln
certeza de que la tarea no es idéntica o similar en grado tal que genere error o blen
que no produce CONFUSION.

Estas descripclones devienen bésicamente a este trabajo, del comentario verbal con
autoridades calificadoras del Sector Piablico espectalizade en la materia,
desgractadamente no estan plasmadas en un decumento doctrinario, lo que es un
atraso ya que, en poises como los Eslados Unldos, Japén y otros, este Upo de
elernentos se encuentran sistematizados en Guias espectales para la cafificacion de
mareas, que en nuestro medio aun no existen, provecindose con ello una situacion
de extremo subjetivismo en cuanto a que, el resultado de la callffcacién estd
sumnanente expuesto al error humano, provecade por la impesscion del criterlo
subjetivo del examinador. Analicénaslos:

IDENTIDAD.- El ténmino Idéntica corresponde a que, un bien o servicio no debe ser

Igual en la percepelon de los sentidos por su forma, el efecto auditvo nl en el



I visual, nl ldeolégico en su totalidad o en sus partes definilortas y respecto

de los mismos de su especle y/o clase.

DIVERSIDAD.- La marca debe contener-clementos cualitativos y cuantitatives que
permitan definirla en una clase y/o especie que no es la de su punte de referencla.
SIMILITUD.- Es Ia aproximacion en !a forma, en el sonido o en ¢l efecto visual,
fonética e ideoldglico de los signos distintivos, en el todo o en sus partes alsladas,
respecto de otros de su misma especie y/o clase.

DIFERENCIA.- Es el conjunto o particularidad de elementos propios que los signos
distintivos tienen y que los hacen ser parctal o totalmente orginales y proplos,

respeclo de los demads de su clase y/o espeele.

El empleo de estos cuatra elementos pennlte tdentificar al signe distintive de aquél
que no lo es y, por consccuencia a aquellos que no pucden Hegar a ser conslderndos
como marca, por identldad, similitud o cualquiera otro elemento que propicie

acrldental o delibradamente confusion en el pitblico consumtdor.

4.1.1.8.-APLICACIONES PRACTICAS DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACION
MARCARIA

Es inegable que la mayor cantidad de controversius que surgen en el simblto de los
registros marenrios, iradicionalinente se han suseltado, justamente en lo referente a
uquellas que por su parecide sea de Imdgen, sea de reproducién y efecto auditivo,
sed por el impacto que a la pereepctdn en gencral producen, hacen pensar en que
existe la posibilidad de parecerse a otras ya reglstradas y considerudas, por ese
hecho, como Imitacian.

Fs también indiscutible que Ia funclén de a autoridad que estd encargada del
procegamiento referente a los aspeclos marcarios se ha transformado y

evolucionado, tal y como se estudio en ¢l capitulo correspondiente de este mlsmo
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trabajo referido a los aspectos histéricos de la evolucion de la no registmbilidad de
les marcas, es por ello que, de la época de la represién hemos pasado a la etapa de
la previaién, en donde se ha conslderado que es mejor que la autoridad marcarla
provea de lodos los recursos necesarlos oportunamente para que los signes
distintivos que se desean transformar en marcas registradas cuenten con un previo
andliss cuyos resultados emitan la certeza juridica de que la marca sollcitada, no
afecta derechos adquirdos por terceros o resguardados por la ley.

Existen factores pricticos dentro del ambite de la callficaclén de forma para
detenninar st no existe Imitacién o similltud asi como por el contrarlo: la
originalidod y por ende ln novedad, cuyo andlisis corre a cargo del funclonario
administrativo, e! cual vigila que In marca que sc somete a cstudio para registro no
fovade esferus juridicas de terceros, esto es: que dentro de la percepcion de los
sentldos no existan factores que propicien el equivoco en la elecclén de un bien ¢
servicio por parte de su destinatario.

St bien es clerto, dentro del texto legal sustantivo de la materls, no existe la
descripclén de estos cuatro factores de calificuctdn, la jurisprudencla si hace
referencla a ellos de tal manera que la cotidianeldad en su uso los ha vuelto
indispensables no sélo para fa determinactén de la conceston de una marca, sino
también para la argumentacion en via de alegatos ante autoridades administrativas
o en controversta judicinl, Los cuatro factores a que hacemos referencia son:
CRITERIO VISUAL, CRITERIO FONETICO, CRITERIO IDEOCLOGICO Y CRITERIO
DE PUBLICO DESTINATARIO (33).
Para ta procedencia de cualquiera de estos cuatro critedos practicos, primeramente s¢
encuentm como requisito -sine qua non- el hecho de que los productos o serviclos que

se quieran anparir con estas mareas no sean jguales a otros antertormente registrados,

33) JALIFE DAHER, Mauricio, op. cit, pag.51
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puesto que con ello se encuentra salvado el aspecto de la Identidad y se pasa a un
segunde nomento en donde se califica la posibllidad de similitud para evitar la
confuslén,

Algo tmportante de destacar es que, conforme al eriterlo sustentado por la H,
Suprema Corte de Justicla de la Nacién, no sert necesarto que la marca cuestipnada
o sujeta a veriflcacién sea exactamente igual, sino que con el hecho de que por sus
elementos perceptibles por los sentidos, particularmente por ¢l senud;) de la vista,
apareciera la mera postbilidad de confusién, el acto de autoridad encaminade a

negar la concesién marcaria quedard total y absolutamente legitimado.
Analicemos ahora los cuatro criterios antes menclonudes,

4.1,1,8.1.-CRITERIQ VISUAL, Este criterio funda su viabllidad en la apreciaclon
de cotejo y contraste de la marca que pretende registrarse con la registrada
anteriormente con el fin de que, al impaclo en la misma posteldn de una con otra se
deprenda el efecto que causa y se determine sl exlste ¢ no identidad o semejanza, en

su conjunto: en sus clementos ya superponiéndelos ya separindoles: en la

disposicién de sus elementos (formas, colores, grafisimos, dibujos cte.) Por ejemiplo
Ia marca "Sabritus” que ampara articulos de la clase 30 con la marca "Matutano”,
que foneticamente no tlenen relacion alguna, son idénticas visualmente (ver anexc
grifico), al emplear el misine discio para caraclertzar a sus productos se genera una
confusion en la mente del consumidor que le impele a la adquisicion de un articulo
que postblemente no s el deseado.

El trabajo det analista de la marca se centra en emplear el sentido de la vista, tol y
cam lo haria ¢l presunto consumidor y deterrninar por ¢l mpacto que le causa a su

percepclon ! la marca resulta ser igital o similar y por ende pravoca confusion.
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4.11.5.2.- CRITERIO FONETICO. El criterlo fonético opera en tanto la
denominacion resulte de efeclo fomético igual o aproximado en tal forma n otro
dedvado de una marca preexistente que, situdndose cn el papel del consumidor
pudiera provocarse confusian entre uno y otro por virtud del impactlo auditive o hien
del efecto mental que causa una voz que se escribe de una forma y suena similar a
otra cuya escritura es diversa a la primera. Por ¢jemplo la marca TECATE que se
encuentra registrada para amparar en la clase 32 Intemacional Cervezas, si se
cotcja con otra denominada: T K T (cuyo efecto auditivo seria igual al de {a marca
antes registruda) deberi ser rechiazadn por 1n autoridad calificadora por resultar una

Imitaclon a la anteormente protegida y crear confusion en el piblico consumldor.

4,1,1,8.9. CRITERIO IDEOCLOGICO. Afirm el tratadista Mauriclo Jallfe Daher (34)
que "El aspecto ideolégico atlende especificamente a la fdea que la marca proyecta
en la mente del consumidor, por el significado propio del vocablo en nuestro idioma
o por el que éste adgquiere por su utilizacién cotidlana...” E8 comunmente visto e}
hecho de que los solicltantes de marcas, al amparo del prestigle de algunas que han
sido acreditadas en el extranjero o inclusive en el mismo pais requieran otras que.
sin ser visual nl foneticamente iguales, generen cl efecta de que sl lo son, hacléndo
uso de diversos artificios como lo son el uso de vorablos extranjeros, la distorsion de
uno de los elementos de la marca que resulte sinanimo u homélogo, ete. Por ejemnplo
Ia marca registrada en elase 25 "Osear de la Renta” con el nimiero 126557 es dbice
para la concesién del regtstro marcario al signo distintivo que Intentéd inscribirse
como "0 de la R, en virtud de que el tpo de letra empleado, los colores y la

engariosa disposicion de las Jetras en jucsgo de mayusculas y minisculas hicieron

34) op. cit. p. BU
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que el annlista a cargo determinara la postbilidad de confuslon entre ambas marcas
dado que las iniclules de la segunda corresponden a las mismas en la primera y ello

¢s motivo de confuston en el consumidor de los productos amparados.

4.1.1.8.4 CRITERI0O DE PUBLICO DESTINATARIO. Este criterio atlende
principalmente al andlists de los conductos de comercializacién que se encuentran
empleados por los diversos prestadores de blenes y servictos en donde ¢l veriicador
culdndosamente detenninard si no exlste coincldencla en dichos canales, pues de
resultar positivo, el publico puede ser inducido al error. Por cjemplo la marca
“PCFORM* para papel de In clase 16 resulta ser obstdcule para el registro de la
marca "peceforma’. tntentada come registro pam la misma clase en virtud de que
los productos son comerciulizados dentro de los mismos canales y el empleo de
ambas marcas deniro del mismo iunblto comercial supone una prictica desleal de
comerclo, toda vez que el propietrio de la primera marca puede resultar afectade en
tanto que la explotacion y el uso de su marca registrada le brinda un
reenonocimiento dentro del pablico consumidor del ramo del cual puede valerse
flicitamente el aspirante de la marca que se presenta como correlativa.

4,1.2, -OTROS CRITERIOS DE CALIFICACION. En adiclon a los cuatro criterios
anterlormente indicados el tmtadista Jalife Daher [35) agrega dos mis, que a
nuestro Juicio bien pudieran siluarse en los anterlores. Sin embargo los
analizaremos a efecto de enriquecer esta panordmica. Ellos son:

* CRITERIO EN FUNCION DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS EN CONJUNTO

* CRITERIC EN ATENCION A LA COINCIDENCIA DE VOCABLOS EN SU

CONJUNTO

38) op. cit., p50
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4.1.2,1 CRITERIO EN FUNCION DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS EN SU
CONJUNTO. Esle criterio es aplicable respecto de ‘la solicitud que se reflere a
productos o serviclos que regultaren colncidenies de olros que anterionnente
estuvieren conferidos para amparar en la misma clase los bienes o serviclos que se
pretende. En este caso la auteridad debe evilar la coexistencla de marcas Iguales o
similares dentro de las mismas clases, lo cunl no cs 6bice pura concederlas en
diferentes.

Hemos menclonado anterformente que mis que un criterio especifico, este es un
criterio genernl que debe emplearse antes de entrar ol analisis de los aspectos

visuales. ideoldgicos o fanéticos.

4.1.2,2.- EN ATENCION A LA COINCIDENCIA DE VOCABLOS EN 8U CONJUNTQ.
Este eriterio se orlenta a la posibilidad de que, al solicitarse una marca, la misma
haya Incorporado dentro de su contenido en su {otalidad el (exto ¢ partes
determinantes de otra. Al respecto existen varlantes de tratamienio que son
admitidas en la actualidad y que, para efectos del presente trabajo quedan
clastficadas como subcriteros:

a) Si fn marea unterfonnente registrada o blen protegida por Ia legislacién marcaria
se encuentra totabmente inmersa en la que se somete a calificaclén, el analista
procede a emitir su acto administrativo de Impedimento toda vez que s¢ Invaden
derechos adquiridos. Ejemplo: Ia marca "XEROX", registrada en clase 16 puede
resultar afectada de admitirse el registro de la marca “TRIXEROXA" para los mismos
eleelos de comercio.

b} St se presentan marcas compuestas por varlos vaecablos une de los cuales resulta
ser {gual il registrado 1a autoridad centra so atencton en aquél que no lo es, a1 efecto

de detenminar sl del conjunto aparece Ia distintividad caracteristica de la marca, de
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registrada en clase 9 en cotejo con la marca “TANDY-RACK", por lo cual al ser
camposicion enunciativa detcrminante, la marca primeramente registrada msulm'
vulnerada y puede provocarse confisién,

¢) En el caso de que una marca sea empleada para ¢l conjunto de productos o
servicios prestades por un mismo titular y encontrandose dentro de la misma o
diferente clase sus registres, no puede concederse a un tercero el uso de esa marca
pues cllo mueve al error. .

d) En tratdndose de nombre propios, se¢ permite el uso de ldénticos apelativos, mds
no de apellidas, sin embargo, tal y como lo expresa Rangel Medina (36) cf nombre es
reglstrable a condiclon de que la originaltdad se encuentre en el diseilo con el que
se presenta fa solicitud, puesto que laley no protege el nombre por si mismo.

¢} El empleo de prefijos o particulas parn elaborar términos constructos debe
provocar cn el analista particular culdado sobre ios elementos de complemento,
cotejindolos y determinando si su empleo provoca el equivoco en el consumidor.

Es necesario, a gulisa de colofén, enfalizar que todas 1as acclones de la autoridad
encqmlnudns a la proteccion de los Intereses de los gobermados slempre Serin
blenvenidas, puesto que, partiendo del principlo de la buena fe, cealquler acto
encaininade a la salvaguarda de Jos derechos sea de un titular de marca, sca de un
consumidor, sea de usuario autorizado, seran slempre nccesarias en la preservaclon
del orden juridico, sin embargo es de resaltar también que deben encaminarse las
acclones de la autoridad a contar con apoyos téenicos especializados parx evitar
actos infundados que provoquen dattos, en ocaslosnes de frreparables conseeuencias

a quienes rectben la negativa de reglstrabilidad de su solfeltud de marca.

36) RANGEL MEDINA , David. Op. cit..png 204,
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4.2.- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES,

La carencia de recursos administratives dentro de la ley que rige la materla
marcars ha formulado el uso del Julclo de Amparo para venillar pquellas
controversias surgidas enire los gobernados y el Estado n] recibir de pme‘ de esle
Gltlmo un acto de negativa en la concestdn del registro marcario,

En nuestro pais, la labor de los tribunales que deriva en jurisprudencia, estd
plenamente reconcocida como fuente del derecho por nuestra Constitucion y, en
materia de Derecho de las Marcas, el acopio de sentenclas de juicios ventilados ante
1a Autoridad Fedena denominados de Garantias o Amparo, ha fortalecido la materia
clarificindola y brindindole sustento en aquellos tépleos aun poco explorndos por
la préctica o blen en aguellos puntos no determinados por la legislacion que
generan las lagunas del derecho.

A continuacion analizaremoes algunas tesis jurisprudenciales que han sido emitidas
sea por la Suprema Corle de Justicla de la Nacidn, o bien por los Tribunales
Coleglados de Circuito y por los Juzgados de Distrito en resolucion de controversias,
que han »requcndo la intervenclén judiclal, por ausencla del conceplo, del
procedimiento o de sistemas de inlerpretacldon normativa.
- Para tfectos de lo presentactdn del presente trabajo, el ponente ha diseado una
codificncion por matera de aquellos criterios jurisprudenciales que Lienen
aplicacion practica en nuestro medio marcario. El orden temitico sc ha establecido
atendlendo a cinco rubros que las hacen colneldentes entre si y que son las
siguientes:

- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DECLARATIVOS SOBRE LA PROTECCION

MARCARIA;

- CRITERIOS JURISPRURENCIALES REFERIDOS A LA POSIBILIDAD DE CONFUSION

ENTRE LAS MARCAS;
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ENTRE LAS MARCAS:
- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES QUE ATIENDEN A LAS OBLIGACIONES Y
PRERROGATIVAS DE LA AUTORIDAD EN LA CALIFICACION MARCARIA:
- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS A LAS MARCAS NOTORIAMENTE
CONOCIDAS y por ultiino
- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS A LA IMITACION DE MARCAS.

A continunclén se analizarin brevemente cada uno de ellos:

4,2.1.- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES DECLARATIVOS SOBRE LA PROTECCION

MARCARIA.

Esia primera clasificacton atlende a la necestdad que la autoridad judictal requiere
para ¢l ejerciclo de las acclones junsdicclonales en el caso de existir vulneracidn de

derechos sobre propiedad Industrial,

MARCAS DE SERVICIO. PARA SER
PROTEGIDAS DEBEN REGISTRARSE. Para
clercer las acclones civiles y penales de que
tratart los diversos preceptos contenidos en ¢l
Titulo VI de la Ley de la Propledad Industrial,
tendientes o proleger una marca, es
indispensable que dicha marca se encuentre
registrnda, ya que sin este requisito legal no se
estit en posibilidad de hacer valer aquellas
acciones por prevenclon expresa del articulo
141 de la misma Ley, ni se adqulere el derecho
de uso exclusivo, nl tamnpoco ¢l de poder
realizar su (ransmisién; de tode lo cual se
sigue que nuestra legislacion marcarda sélo
protege a Ins marcas registradas.

Séptima Epoca. Tercera Parte:
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Tribunales Coleglados Primero y Segundo en
Materla Administratva del Primer Circuito, 5
volos,

Esta tésis aparcelé publicada, con el niimero
429, en el Apéndice 1017-1985, TERCERA
PARTE, pag.759.

La tesis anterformente Inserta, representa Ja condiclén que le de consistencta al
ejercicie de cualquier aceidn derivada de la no registrabilidad de las marcas ya que
solamenle seran protegibles las marcas que cuenten con previo registro, esto €s que
hayan franqueado las condliclones legales de no Incurrir en wgan supueslo de
Irreglstrabilidad. con lo que se le di solidez y finneza a cualquier argumento tendlente
a la proteccion de cualquier signo que se ve amenzado por la coexistencla comerctal de

otro simllar o (déatico.

MARCAS. CONFUSION. TERCERO PERJUDICADO.
St Ja parte quejosa en un Julelo de amparo
reclama la negativa de registro de una marca, y
esa negatlva obedecia a que segun la autoridad
responsable ya estaba registrada una niarca
anterlor igual o semejante ul grado de
confuston, el articulo 5, fracclon 111, de la Ley
de amparo obliga en principlo a llamar ai
Juiclo, como tercero perjudicado, al propletario
de la marca anterior, pues es ohviamente
titular de dercchos opuestos a los de la parte
quejosa, que pueden resultar afectados con la
conceslin del amparo, lo que no debe hacerse
sin llamarle al juiclo para no violarle la
garantia de audlencia consagrada en el
articulo 14 conslllucional, y para no hacetlo,
sobre lodo, ¢n ¢l Juicio de amparo. que esa
destinade precisamente a tutelar las garantias
individuales.

Amparo ca revistin 471/78. Sadao Mlyasakl
Harachucht. 2 de agosto de 1978, Unantmidad
de votos, Ponente: Guillermo Guzmian Crozeo.



La jurisprudencia que sc transcribe es de suma importancia para ¢l tema que nos
ocupa, pues en este misma capitulo han quedado descritos los sistemas de calificaclon
e intervencién que se han emplado a través del tiempo para la concesién del uso
exclusivo de las marcas de soliciudes que la nutoridad recibe y procesa y hemos
apreciado la extstencla de algunos de esos crilerios de tratamlento de las peticiones de
conceslon marcaria entre fos que Sobresalen esenciatmente dos modos de verificar
dicha tramitaciéon y que son: Con o sin eximen previo, con ¢ sin llamamniento a
oposiciones. Especificamente en lo que loca al segundo se ha visto que en ocasiones se
ha requerido que la autoridad conceda un plazo pam que quien pueda resultar
afectado con el trimite y 1a eventual titulaclén de una mnarca acuda ante la autoridad y
presente los elementos de prueha que constdere necesarlos para impedir que prospere

la solicitud respectiva; en otrus oc se ha per do tal st y s¢ ha’

extgtdo la publicacion de las marcas para efectos de conocimiento pitblico, ete. En el
cuso que nos ocupa, la autoridad jurisdiccional determina con espeefal culdado el
hecho de que en el caso de exist!r juiclo de Garantias {nterpuesto ante la autoridad
Jurisdicctonal, esta deberi recontocer como parte segin el articulo 5 de la Ley de
Amparo al propietario de la maren regisirada que se presuma puede afectarse con la
concesion del Ampare o con la suspension del acto reclamado. En tal virtud. aunque la
actual leglslacién de Mareas no requiera en la fase adminisirativa la presencta de la
partlcipacién del tilular de la marca presuntivamente afectada, si debe ser Hamado a
Juicio en caso de promoverse el julclo de Amparo, especificamente y tal como lo
menclona la jurosprudencia en comento, para evitar transgredlr la Gamntin
Constituclonal de Audiencia del gabermnado.

Lo anterior con base en lo dispueslo por el articulo 5 de la Ley de Amparo, tratindose
de que el titular de la masca que pueda resultar afectada promueva como agraviade o

blen en ¢l caso de concurrir como tercero pesjudicado.
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4.2.2..- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES REFERIDOS A LA POSIBILIDAD DE
CONFUSION ENTRE LAS MARCAS.

Stendo ln Confustén uno de los sinlomas mds recurrentes dentro de la problematica
marcaria, la Suprema Corte de Justicla de la Nacidn y los Tribunales Colegiados en
Materia Administraliva han debido de pronunclarse no pecas veces en ese respecto y
se ha creade un apartado en este trabajo que va referido espectalmente a las diversos
tratamlentos que debe seguirse en el case de encontrarse frente 2 un caso de confusién

marcaria. Al respecto se encuentran las sigufentes resoluclones:

MARCAS ANALISIS DE 8SU POSIBLE
CONFUBION, Si bien este tribunal ha
sostenldo que para determinar st dos marcas
son semejantes en grado de confusion, se debe
atender no sdlo a un anilisis minucioso, sino
principalente al efecto que puedan producir
cn el publico consumidor al primer golpe de
visla, al ser pronuncladas rapidamente, ello no
significa que qulen deba juzgar sobre las
semejanzas de las marcas no puede fijarse
minuciosamente  en  los  detalles  pama
determinar o aclarar el efecto que visual o
foneticamente puede producir cuando se las
lee y oye en forma ordinarla, sin poner
atenclon muy cuidadosa. Pucs la impresion
subjetiva que las marcas produzean de
momento, puede ser objeto de un andlisls
cuidadoso, que no olvide que debe atenderse a
la primera Impresidn que dichas marcas
produzean en el piblico.

JURISPRUDENCIA Primer Tribunal Coleglado
en Materin Administrativa del Primer Circuito.
JURISPRUDENCIA ‘TRIBUNALES COLEGIA-
DOS. Séptima Epoca. Volitmen Semestral 151-
156. Sexta parte, pag. 223. JURISPRUDENCIA



TRIBUNALES COLEGIADOS. Informe 1981
TERCERA PARTE. tesis 16. pag. 43.

La jurisprudencla que se transcribe determina la base Juridica de la calificacion
marcaria para {os casos de similitud o confuslén, En efecto, tal y como se puede
apreclar de su contentdo. la tests que anterjormente se ha acotado preclsa que el
analista marcario tiene como obligacién ante 1a sospecha de confusién determinar,
ademis del analisis minucioso de la misma a los efectos que puede producir al
impactar por medio de los senttdos al piblico consumidor. En esle punto entran en
Juego los aspectos visual, fonético ¢ tdeoldgico que hemos anotado anterlormente y le
impone una metodologia esto es: le determina que, para ¢l trabajo dictaminador, el
anulista debe someterdas a un estudio Instantaneo de apreciacion, del cual se
desprenda sl la percepcion sensorial quedo afectada al contacto con fa marca y actuar
€0 consecuencia.

Este sistema puede ser criticado en tante que deja que €l resullado provenga de la
apreciacion de una sola personn. la cual puede estar previnmente influenciada por lo
medios de comunicacién. el contacto con personas que frecuenten el medio del
consumo del articulo o blen por el heclic de conocer el blen o servicio contra el que se
coteja. En este sentido podriamaes senalar que lo importante en este caso puede ser sin
duda que la apreciacidn Jlegara a ser, a manera de una prueba perictal civil, en forma
coleglada, con caracteristicas similares algunas como lo son el hechio de que fueren
varios analistas los que calificaren Ja marca. que {o hicleren separadamente, que ¢!
sistema fuern el mismo (el priner Intpacte visual) pero que se dividlera en etapas, etc.,
con ello sin duda Ins resoluctones de la autoridad serinn censuradas en menor grado lo

cual acarrearia la mayor credibilidad de parte del ambito solicitante de registro.

MARCAS. PARA DETERMINAR S8I UNA
MARCA ES O NO SEMEJANTE EN GRADO
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DE CONFUSION A OTRA YA REGISTRADA Y
VIGENTE., debe tomdrsela parm compararla
con ia otra ¢n su conjunlo, ¢ bien, atendiendo
a los elementos que hayan sido reservados.
Adiculo 9%, fracelon XVHI, de la Ley de
Invenciones y Marcas.

Tesis visible n fojas 125 a 126 de} Informe de
jabores correspondiente al afno de 1980,
sustentada por el Tercer Tribunal Coleglado en
Mnteria Administrativa del Primer Clrcuito,

En virud de que e} tema del presente capitulo se reflere especificamente a 1a no
registrabllidad de las marcas y, en la prictica dicha no registrabilidad deviene de dos
vias: la primera de ellas que es la sustantiva o sea fos casos que se encuentran
predeterminacios en la ley de ls inateria; esto s, todas y cada una de las previsiones
que la legislaclébn marcarla contempla expresamente como casos de no
registrabilldad y Ia otra, la que podrinmos sefialar para este efecto como la adjetiva,
serfa la dertivada de los examenes, tanto de fondo como de forina en donde
eventualmente puede emerger un caso de asimilacién entre dos signos dislintlves de
los cunles uno ya s¢ encuentra protegido, en cuyo proeeso de definicién para
detenmninar si existe o no grado alguno de confusién, serd empleando el crterlo antes

enunciado.

DE APRECIAR LA MARCA EN B8U
CONJUNTO, BIN DIVIDIRLA SE PRESENTA
UNICAMENTE EN TRATANDOSE DE
AQUELLAS QuE PUDIERAN SER
SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUBION,
POR LO QUE DICHA OBLIGACION NO 8E DA
EN EL CAS0 DE UNA OBJECION TECNICA.

Ahora blen, tene razén Ia recurrente, en
primer Jugar, cuando aduce que o existe
ninguna cortapisa juridica para el analisis de
Ia denominacién propuesta como marca en
términos de o dispuesto por el articulo 91,
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fraceidn X de la Ley de Invenciones y Murcas,
ya que la obligacton de apreciar ju Marca en su
conjunto, sin dividirla, se presenta unleamnente
en tratindose de aquellus que pudieran ser
semejantes en grado de confusién y elto por
imperativo de lo dispuesto en [a fracetén XVl
del propie articulo 91 antes citade; por o que
st no fue ésta ultima hipdtesis fa gue se tuve
en cuenla para examinar la denominacién
"GIACOVANNT", no estuvo en lo justo el Juez
de Distrito al reprocharie la forma en la que se
ilevo a cabo el andlisis de dicha palabra.

RA. 1176/86 det 29 de octubre de 1986.-
Segundo  Tribuna!  Colegiado.-  Relator:
Guillermo  Ortiz Mayagoltla- Unanimidad.~
Quejosa NAK, S.A.

Revaca la sentencin det C. Juez Octavo de
Distrito en el juiclo 68-E/85 v no anpara.

El Tribunal Coleglado emitente de Ia anterior resoluclon aplica mediante su resoluctén
un criterio que resulta altamente significativo para cases simitares, toda vez que
sustenta un modo de callficacion, esio es: autoriza a la entidad verificadors a realizar et
nn{lhgls de fondo con descomposicion de las partes del signo distintive, solamente part
aquellos casos en los que primeramente se hublere detenninado la posibilidad de
similitud en grado de confusién entre dos marcas. De lo antertor se desprende que,
parn la procedibllidad de una causal de impedimento marcacio que la autortdad
pretenda (nvocar, previamente deberin agotarse los extremos gue sedala la tesis

anterior.

MARCAS.- CONFUBION.- Diferenclas
Secundartas. S las marcas tienen una misma
parte  inicinl o radical. que por sus
caraeteristicas resulte la parte mis Importante
y significaliva y la parte flnal por sus
caracteristicas tiene alguna diferencin de orden
meramenie secundario o de significacion de
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menor Imporlancia , o de uso muy commin, es claro que
tal diferencin (que carece de énfasis) no basta para evitar
la confusién entre ambas marcas (Anticulo 105 fraccioén
XIV, de la Ley de la Propledad Industrial), o para evitar
que se suglera que ambas provienen del mismo
producter, lo que itnpide el registro de la segunda, ya que
sc podria inductr a confustén al publico consumider, o a
que en una de las marcas sc le beneficlara con el prestiglo
o aceptacion del producto amparado con Ja otra.

Ampara en revision 527/1974.- Henkel & Cla. Gmbh.-
unanimidad de votos. Séptima Epoca. vol. 70, Sexia
parte. pag. 47.

Amparo en revision 784/1976.- Byk Gulden, S.A. de C.V.-
unanimidad de votos. Séptima Epoca. vol 87. Sexta
parte, pag. 55,

Amparo en  revisldn  710/1986.- Ragi Foods Inc.
unanimidad de votos. Séptima Epoca, vol. 87-102, Sexta
parte, pag. 321.

Amparo en  revision 366/75.- J.C. Penney, Inc.
unanimidad de votos. Séptima Epoca, vol. 97-102, Sexta
parte. pag. 361.

La tesis anterlormente acotada reflefa un impedimente marcarie que la autoridad debe
contemplar a efecto de que la protecclon en los casos en que existan marcas que
compartan elementos letristicos similares que, separados en su integracion, pucdan
conducir al error al cosumidor. En el presente caso, la tes!s que se analiza determina la
facultad de la autoridad verificadora de fundar y motivar el Impedimento marcario con
bage en el analisis de las partes de la denominactén en funcién de la aplicaclon que se
le pretenda dar, sea por alteracion de sus componentes, sea por uso de raices o
particulas grumaticales ete. En la actualidad, conforme a lo dispuesto por las
fracciones XVI y XVII del articulo 90 de la Ley de Fomnento y Prateccién de la Propledad
Industrial y en estrecha relacion con el articulo 91 del mismo ordenamicnto, permiten
al afectado demandar en la via Judicinl la supresion de ka narca registrada,

conjuntamente cn el pago de dastos y pedulclos.



MARCAS, CUANDO NO EXISTE CONFUSION
EN LAS. El articulo 105, fraceion XIV, Inciso
b}, de la Ley de la Propiedad industrial,
dispone lo siguiente: “Articulo 105.- No se
admitlrdn a reglstro como marcas: XiV.- Una
marca que sea gnal o tan parecida a otra
anterlormente registrada, que tomadas en
conjunto o atendiendo a los clementos que
hayan s!do reservados puedan confundirse con
Ta antedor, También en este caso la negativa
de diclar de plano, salvo que la marca sca
solleltada precisainente por el propletario de la
marca anterior con la cual puede confundirse,
caso en que el registro sea concedido y las
marcas se conslderarn ligadas por el sélo
cfecto de su transmision; y de su contenido se
Infiere que para negar el registro cs tecesarlo
que exlsta una semejanza en 1al grado entre la
marca reglstrada con anterloridad y otra que
sea Igual o parecida, que tomadas en conjunlo
puedan confundirse, presupuesto que no se
configura en un caso en el gue sunque la
radical de ambas marcas sea "GLEZ', sin
entbargo. la que se prelenda registrar {leve
agregada la terminacion 'TER", que ya en
conjunto, como "GLESTER', tanto visual como
foneticamente, ln haga distinta a la otra,
eliminando Ia posible confuslon que pudiera
producir en el pablice consumidor. por lo que,
en los térnminos del precepto legal anles
invocado, In marca a regisiro no tendria una
semejanza en grado lal conto la ya registrada,
que pudiera confundirse.

Amparo en Revisidn 1823/69.- Anderson
Clayton & Co. S.A. de C.V.- 15 de febrero de
1972.- Unanimidad de votos. Ponente:
Abelardo Viizquez Cruz.

Priiner Tribunal  Caleglado en  Materia
Administrativa del Primer Clrcuito.
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La jurisprudencla que se clita supra corresponde a un claro mandato de parte de la
autoridad judicial por medio del cual se encuentra clarificande lo que debe ser una
regla para In calificaciéon marcaria, De entrada descarta los casos de las marcas que por
considerurse ligadas, quedan exenlus de ser rechazadas en su registro y si en camblo
establece los elementos de los que la autoridad calificadora debe valerse para decidic sl

una marca es o no igual en grado de confusién con otra.

MARCAS, DEBE ATENDERSE A LOS

ELEMENTOS NOMINALES Y
SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE )
INTEGRAN LA ETIQUETA.

Lo esencial, en una marca es su denominacién
yestn es la que debe ponerse frente a los que
estin en disputa, para delerminar su
confusidn o indtvidualidad, sin que los demils
elementos senn conducenles para desvirluar
diferencia grifica y fonética, puesto que los
productos  que uwmparan  las  mureas
normalmente se distinguen por el nombre de
los mismos y no por sus clementos accesorios.
Amparo en revislén 1030/78.-Kimberly Clark
Corporation. Unanimidad de votos. Tercer
Tribunal Colegiude en Materia Administrativa
del Prmer Circulto visible pag. 838 e
Jurisprudencia, precedentes y tesls
sobresaltente. Tribunales Colegindos, Tomo EV,
Admintstrativa. Mayo Ediciones.

Esta tesis resulla nportante pues revela la tntencién de parte de la autoridad sobre ta
16glca de apreclo y discriminaclon de las partes en un orden de importancla para llevar
a cfecto el consecuente analisis de una forma para la determinacion de similitud o de
grado de confusién. Es clar que la autoridad pretende imponer anle otros el elemento
denominacion. Esto es que, como lo dice en la tests en eita, le resulta pritnerumente

necesario ¢l estudlo de la marca atendlendo a los elementos gramaticales antes que a
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los visunles, o sea que primero debe de anulizarse coma se escribe; Jucgo, como se lee:
despuds como st escucha y sl en esc orden aun no se arriba a la convicelén sobre ln
posibilidad de existencia del grade de confusion enlonces se pasa al examen de las
partes figurativas o sea a Jas fuentes de Ja letra con la que se representa la
denomlnacion. Asi pues, de aparecer cualquler elemento que presuponga la similitud

Identidad o cualquier grado de confus!on debera ser repelido por la autoridad.

MARCAS INDUSTRIALES, DISTINCION DE
LAS.- Pamn hacer la discriminacion de dos
marcas en disputa por la confuston que las
mismas pudieran ocaslonar, no sdlo debe
alenderse a las diferencias que entre ellagy
existan, sino también, y en una forma
d da, a las Janzas gue coneurran
entre las mismas.

Sexta Epoca, Tercera parte: Vol. Xill pag. 42.
A.R.4044/1953. The Seven Up Company. 5
voLos.

2a. Sala Apéndice de Jursprudencia 1975,
TERCERA PARTE, pug, 656, 6a. rclacionada de
Ia JURISPRUDENCIA, "FACULTADES
DISCRECIONALES. APRECIACION DEL USO
INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE
AMPARO".

La tesis que se comenta resulta relevante para la materia de este trabajo, toda vez que
de ella se desprende con mertdiana claridad el fundamento que debe motivar las
acclones de la autoridad verificadora, en los casos de concurrencia de marcas
sienilares. Tal y como lo eslablece la jurlsprudencia de mérito, la autoridad debe
atender a las semejanzas que existan entre ellas como base para el analisls y posterior

dictimen a efecto de determinar la existencia de Impedimento marcario o no.

MARCAS, BIMILITUD EN CUANTO A SU
NATURALEZA O A 8U EMPLEO.- No basta
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con que haya gran semejanza entre las
denominaclones de dos marcas, y que los
respectivos articulos pertenezean a la misma
categoria dentro de ta callficacion oficial que
contiene el Reglamento de la Ley de la
Propledad Industrial, sino que se requiere,
adernds de que se demuestre que se trata de
los mismos articulos, y que sc acredite
tamblén que los productos pueden faciimente
confundirse. Es verdad que el articulo 106 de
1a Ley de la Propledad Industrial establece que,
aunque no se trate de los mismos productos,
se aplicardn las reglas de la fracciéon XIV del
articulo que antecede, cuando ¢l nucvo
registro sea sollcitado por persona distinta del
propteturio de una ymwea  anterior, para
articulos shmllares a los que esta Ultima
ampara, 51 ln Secretaria considera que existe
posibilidnd de cenfusién. Pero debe advertirse
que esa facultad que In Seerctaria responsable
tiene de aplicar las reglas de la fraccion XIV
invocadn, y en el supuesto de gque, no
tratindose de los mismos productos, estime
que cxiste sin  embargo posibllidad de
confusién, no entrafia que, sl estima lo
contrario solo por ello sc haya realizado un
registro en contravenciéon a las disposiciones
de esta ley (articulo 200 fraccion 1), nl
tampoco implica que la hipélesia quede
comprendida dentro del articulo 200, fraceién
V de la misma ley, segan cl cual, el registro de
una marek ¢s nulo, cuando por error,
inadvertencia diferencia de apreciacion se lleve
a cabo un registro existiendo en vigor otro, que
se consldera invadido, por tratarse de una
marca que se corfunda con la anterfor.

Sexta Epoca, Tercern parte: Vol. XXVIII pag.
34. A.R. 307/1958.N.V. Sicra Radlo, mayoria 3
volos.

20, Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975,
TERCERA PARIE, pag. 660, 14a. relacionada
de Ja JURISPRUDENCIA, "FACULTADES
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DISCRECIONALES, APRECIACION DEL SO
INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE
AMPARO".

En el presente caso resulta ser que la mutoridad federal ha conslderado como criterio
de calificacion marcaria el hecho de 1a calificaclén atendienda al émpleo o situacién de
clasificacién de las mareas, lo cual hace otorgando al verificador amplias facultades
pura detenninar la invasién de derechos de tercero respecto de marcas que se apliquen
a producios y dcl'cnnlnn que el analista debe: 1) Cerclorarse de que los articulos son
los mismos y que se acredite tamblén que los arliculos pueden facilmente confundirse,
sin embargo deja ablerta la postbliildad de que en el caso de que Ja auloridad decida
otorgar el registro a una marca que no correspondiendo a la misma clasificacién se
registra siendo de dueno diferente la acclén de nulidad cs improcedente. Resuita
Ct;:sllonnble esta tes!s, ya que tiene dos puntos que pueden ser calilicados de
peligrosos: El primero de ellos es la oscuridad con la que se redactd el mismo en donde
a manem de Jaberinto verbal se maneja ¢l argumento que puede ser mis senclilo y
busca una serle de vericuetos para deeir con muchas palabras algo tan sencillo como
que, la autoridad se reserva el derecho de interpretar el Reglamento de la ley de manera
tal que, en un caso de confusion, pueda detenainur $i existe 0 no confusion entre las
marcas cuando haya concurencla en la misma clase y por otra parte, el
cuestlonamiento surge respecto de esas facujtades Himitadas para interpretar de modo
tal que, queda la sensacién de que ln autoridad nuncn se equivocard y de que todas
sus determinaciones son correctas, lo cual es a todas luces censurable pues ja mateda
marcaria sc encuenira aun tan llena de lngunas y carencia de metodologias que lo gue
menos requitre son Interpretaciones forzadas -a verdad sabtda- y exceso de poder de la

autoridad concedente.
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MARCAS SEMEJANTES, EN S8U ANALISIS LA
AUTORIDAD DEBE RAZONAR TANTO
SOBRE LAB SEMEJANZAS ADVERTIDAS
POR ELLA COMO RESPECTO A LAS
DIFERENCIAS QUE HAGA VALER EL
INTERESADO,

Como lo aprecld correctamente ¢l juez de}
conocliniento, si blen la autorldad razond
ampliamente el por que de la negativa al
registro como marca de la denominaelén
"NENE MIO", propuesta por la quejosa, sin
embargo, no tomé en cuentn en estos
razonamientos las manlfestaciones con las que
la quejosa traté de desvirtuar las objeclones,
opuestas, pues nada dijo acerca de sl In
segunda palabra que constituye la frase
propucsta como marca por Ja quejosa "NENE
MIQ", permite que tal frase considerada en su
totalidad se distinga como lo propuse la
quejosa: grifica fonética y estructuralmente de
In anterioridad constitutiva por la palabma "NE-
NE", sin que se trate de gue el a quo haya
pretendido, como se dice en los agravios. que
para necgarse el registro de la marca. la
autoridad deba cefirse a las acepciones
literales que use ¢l particular, sino que dicha
aulondad debe aburcar en su andlisls tanto Jas
semejanzas advertidas por ella, como las
diferenclas hechas valer por el Interesado.
Precedentes: Amparo en revision 1907/84.
Victor Sabban. 20 de mayo de 1986. Mayaria
de votos. Ponente: Angel Surez Torres.

Cuario  Tribunal Colegtado en Materia
Administrativa del Primer Circufto.

Esta tests constituye un principlo de legalidad y seguridad juridica respecto de los
fiiglos ya sea administrativos o judiclales, por medio de los cuales las partes
contendientes tengan la certeza de un procedimiento seguldo correctamente ante las

autoridades compelentes, las cuales una vez vertido su criterlo deben sostenerlo,
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fundando y motivando todas y cada una de Ias acciones subsecuentes hasta la total

terminacién del asunto. Continua la tesls:

{*JEL SUSCRITO SOSTIENE , EN IAS
CUESTIONES RELATIVAS A CONFUSION DE
MARCAS | que cs el ptblicn consumidor quien
fundamentalmente merece proteccidn  para
cvitar la desoricentaclon y el ermr, respecto a la
naturnleza y c¢l origen de los distintos
productos que concurren en el mercado y que
obviamente, al misro Uempo garnntizan la
Integridad y buena fama del signo distintive
adoptado por el comerciante, asegurando la
facll identifieacion de las mercancias, en otrs
palabras, lx marca ha de ser pecullar pam
poder distinguir claramente entre los demis
que afluyen en el mercado o que estén
registrados y la proteceidn de la ley ha de ser
plena para que su poder de atraccldn y
capacidad distintiva no sufra ninguna; esto
Justifica la existencla de Ja exigencla que las
marcas sean suficlentemente distintivas entre
si, de suente que el ptbitco consumtdor no solo
no confunda una con otrl, sino que ni siqulera
exista la posibilidad de que la confunda.

Juicio de Amparo: 811/74 Cueros Artlficiales
S.A. de C.V. RA. 503/75

Tercer Tribunal Colegtade en  Materia
Administrativa. Pronunclizda: 8 de septiembre
de 1975,

Al parecer del que esto escribe, la segunda parte de la (esis trancrita aparece como una
Justificacian fuera totalmente de lugar que unicamente lo que da a entender ¢s que
quiere liberurse de toda culpa respecto del enunclado judsprudentlal anterior dando a
enlender que, ante (odo, el registrante debe obrar de buena fe pam evitar que la
autoridad tenga que recurrir a los medlos cuestivnados que legaliza la jurisprudencia

en clta.
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Sin embargo, come conlrapeso pam la censurable determinactén Jurisprudencial que

se transcribe, aparece la que a continuacién se Indica.

TEB!S RELACIONADA.,

MARCAS. REGISTRO DE PALABRAS DE
LENGUAS MUERTAS EXTRANJERAS.

La fraccton XI del articulo 105 de la Ley de la
Propledad Industrial, dispone que no son
admisibles a reglstro como marcas de lenguas
vivas extranjerus, cuando Ja marca se plda
parn aplicarsc a articulos que el solicitante
fabrigue solamente en México, o en cualquler
otro pais de habla espailola, La Interpretacion ,
a contrarlo sensu, de ese dispositivo permiite
conclulr que s! pueden ser objeto de reglstro
las palabras de lenguas muertas extranjeras,
mixime s se toma en cuenta que esta
inlerprelacion no contraria ¢l principlo rector
del texto legal en comentario y que no es otro
que evitar que se induzca a error al publico
sobre la procedencla de los productos.

Sextn Epoca, Tercera Parte: Vol. CXV], pag, 62.
AR. 6418/66 Lux, S.A. 5 volos.

Esta tesis jurisprudencial resulta de espectal importancia para la meteria de nuestro
estudlo, pues representa un antecedente o una reminisencla de las anterlores
legisiaclones vigentes en México cuyo espiritu de amparo de las marcas contemplaba el
no regisiro de marcas que pudieren dar al pablico consumidor In tdea de que los
productos que {dentificaban eran de procedencia extranjera. En el caso de Ia tesis que
ha quedado lizeralmente transcrita en el parrafo inmediato anterior, el casc conereto se
referin a Ir posibllidad de interpretacién a contrario sensu de slgnosl distintivos
derivados de lenguas extranferas en desuso, por lo que ¢! Miximo Tribunal conslders
la procedibliidad de dichas marcas elimindndose por ello un elemenlo de no

registrablitdad de la marca.
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4.2.3.- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES QUE ATIENDEN A LAS OBLIGACIONES Y
FPRERROGATIVAS DE LA AUTORIDAD EN 1A CALIFICACION MARCARIA.

Es un hecho que la materia marcaria aun es un ramo joven del Derecho, en virtud de
ello exisien aun algunas instituciones que no estan lo suficientemente configuradas,
como lo es ¢l caso de la cultficacién marcaria, la cual se ha eriticado durante muche
tempo de excesivamente subjetiva. Por lo anterior, 1a jurisprudencia que se cita se
encuentra cncmﬂlnndn a perfilar algunas técnicas y directrices que el analista de
marcas debe respetar a efecto de que su observanclo preserve el orden juridico y no se
vulneren los derechos de los particulares al aplicar eriterios liberales y en ocastones

arbitrarios,

MARCAS INDUSTRIALES, SEMEJANZA DE
LAS, JUICIO SUBJETIVO.

Si la resolucién reclamada sostiene que no hay
semejanza en dos marcas, en virtud de que
tomadas en conjunto, tal como lo ordena el
articulo 105 fraccion XIV, de la Lgy de
Propiedad Industrial, no existe posibilidad
alguna de que se confundan, puesto que solo
su temilnacién es la semejante, tal Juiclo
subjettivo de la autoridad administrativa,
técnica en la materia, no puede conslderarse
ilégica y antfjuridica, pucsto que aprecla las
marcas tal como lo ordena dicha ley. Sin que
se vulga en contrmarle que la quejosa haga
depender su scmgjanza precisamente de no
tomarlas en su conjunto y no atendiendo a los
clementos que fueron reservados, porque esto
se opone a lo dispuesto por el citado
dispositiva legal.

Sexta Epoca, lercera parte; Vol VIIl, pag, 56,
A.R. 4211/1957. The Sidney Ross O., SA. 6
volos.
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2a. Sala apéndice de Jurisprudencia 1975,
Tercera parte pag. 657, Ba. relaclonada con la
JURISPRUDENCIA, "FACULTADES
DISCRECIONALES. APRECIACION DEL USO
INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE
AMPARO".

la tesis antes transcrita representa un eiemente de respaldo pava convalldar las
acciones de la autortdad verificadora. ES un elemento de apoyo para delerminar que la
callficacidn marcaria debe sujetarse a las disposiclones legales que rigen la materia,
como lo es, en el caso que da origen a la tesis en cita, la cailficacion atendiendo al
proceso de conjunto de elementos, tinico admitido por la ley sobre el cual deberd
fundarse y motivarse ln resolucién de la autoridad para cumplir con todas las

formalidades que ¢l orden juridico impone.

MARCAS, NEGATIVA A 8U REGISTRO.- Si las
autoridades responsables para  negar el
registro de una marca de envase que solicitd Ja
quejosa, no se fundaron en hechos concretos,
sino que solo sostuvieron gencralidades
dogmiticas vagas e imprecisas: y s! tampoco s¢
probd en autos que Ia botella de que se trata
fuera igual especificamiente a aguna de uso
comtn en la actualidad o semejante a olra
registrada con anterforidad, cabe concluir que
estuvo en Jo juste el C. Juez de Distrito, al
sostener que no se hizo por las responsables
de una apreclacion legal y en conjunto de Ia
marca en cuestion.

Sexta Epoca, Tereern parte; VolLVI pag, 73,
ARS5817/1961, The Pyranid  Rubber
compuny. Unanimidad de¢ 4 votos.

2a. Sala Apéndice de Jurisprudencla 1975.
TERCERA PARTE, pag. 657, 9a. relacionada de
a JURISPRUDENCIA, "FACULTADES
DISCRECIONALES. APRECIACION DEL USO
INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE
AMPARQ",
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Esta tésis sc encuentra ligada a la anteriormente transcrilt y su base es precisamente
el gue la autoridad no tiene absoluta libertad en torno a la califlcacién marcaria, sino
mis blen 1a posibilidad de desarrollar las facultades que la ley le concede dentro de un
marco juridico egpecifico, fuera del cual su acluar se torma ilegal y por ende las

son procedentes cn tanlo gue

acclones que en via de amparo se r
elprocedimtentoempleado no contenga razonarmiento alguno basado en la ley, Ia l6glca,
en hechos concretos y sobre tode en medios de prueba sulicientes para apoyar la

postura de! solicttante.

MARCAS, REGISTRO DE. 8U NEGATIVA ES
IMPROCEDENTE, 81 LA AUTORIDAD NO
EXPRESA LOS ELEMENTOS QUE LE
LLEVAN A DETERMINAR DICHA
CONDUCTA.

La facultad que otorga el articulo 6 bis del
Convenie de Parls a la auterdad
administrativa de negar ¢l registro de una
murca cuando considere que existe otra que s
notoriamente conocida, no puede entenderse
como un poder omnimgdoe, sino como
atribucién que, en aras de su especlalizaclon,
debe usar a tmvés de argumentaclones
razonables en las que se sustente sus asertos.
Amparo en revision 88/85. Gucel de México
S.A. de CV. Noviembre de 1990, Unanimidad
de votos. Ponente: liilarlo Barcenas Chivez.
Secretario: Fernando A Otz Cruz.

En esta apreclaclén jursprudencial queda perfectamente claro el hecho de que la
autoridad debe cefirse, sin prerrogativa alguna en contrario, a las disposiclones

detivadas del articulo 16 constilucional a efecto de preservar la Ganitin de legalidad



BRI

puesio que aun y cuando las facultades que le son conleridas tanto por la legislacion o
por los tratados Internacionales parecteren liberales, csta tesis refrenda el principle de

Jerarquia de la ley y la hace valer, reconstituyendo el orden juridico.

MARCAS SEMEJANZA O DESEMEJANZA
DE.- Cuando no se trata de que la Direccion de
la Propiedad Industrial, de acuerdo con la
facultad discrecional que le conflere el articulo
106 fraccion IV, inciso c}, de la Ley de la
Propledad Industrial, pudiera decidir sobre la
semelanza o desemcjanza de upas marcas,
sino de que surgié a dicha Direccion la duda
sobre la semejanza de dichas marcas,
manifestada asi sehre la sollcitud de registro,
no pudo posterionnente revocar ¢l julclo
subjetivo de duda que ya habia externado, sine
mediante los razenamientos de las dos partes
Interesadns en el negoclo y no solo la que una
de elias le adujera.

Sexta Epoca, Tercern parte; Vol XXIV pag, 23,
AR.123/1958, Myrurgia S.A. Unanimidnd de 4
volos,
2a. Sala Apéndice de Jurlsprudencia 1975,
TERCERA PARTE, pag. 659, 13a. relaclonada
de la JURISPRUDENCIA, “"FACULTADES
DISCRECIONALES. APRECIACION DEL USO
INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE
AMPARO".

Esta tesis jurisprudenclal rescata los principios constitucionales de Sep-zuddnd
Juridica, Audiencia y Equidad. Toda vez que por una parte obliga a las autoridades a
mantener irrevacables sus resoluclones: escuchar a las partes y a fallar considerando
los puntos de vista de los interesados, todo ello con el fin de que sus resoluclones
aparezean apegadas a derecho. La prictica sin embargo nos dice. que muy lejos de
alcanzarse estas aspiraciones de justicla, la autoridad en ocastones influenclada o

desinteresada en resolver atenta a todos los aportes de las partes opta por recurrir a la
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via del menor esfuerzo o a llegar u incurrir en posturas de llegalidad en perjuicio de los
gobernados, sin embargo ante tales Iregularidades queda aun el recurso del Jutclo de
Amparo, que desgraciadamente no queda exento, en ocasiones, de conlener los inismos

defectos,

MARCAS INDUSTRIALES. S8EMEJANZA DE
LAS.. El criterio subjetivo de las autoridades
administrativas correspondientes, con respeclo
a semefanza de marcas, aunque lal semejanza
constituya un problema téenleo y no juridico,
debe descansar en razonamientos logicos, para
parn que se considere constitucionalmente
motivado y fundado, S asi no fuer, ocurrira
que, con el pretexto de aplicar dicho criterio
subjetivo, se dictarian resoluciones
caprichosas con vulneraclén de nueslro
sistema constitucional que, por cuante a
potestad de las auteridades, slenta un régimen
de facultades expresas y linftadas

Sexta Epoca, Tercera parte! Vol. Il pag. 80.
A.R.6199/1956, Destlleria Francesa S. de RL.
5 votos.

2a, Sala Apéndice de Jurisprudencia 1975,
TERCERA PARTE, pag. 657. Relaclonada de la
JURISPRUDENCIA, "FACULTADES
DISCRECIONALES. APRECIACION DEL USO
INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE
AMPARO",

El efecto de esta tesls jurisprudencial es meramente el de revestir de legalidad a lo que
deberia estar revestido de legalidad. Lo antertor en virtud de que la tesis de mérito
aparece recordindole a Ja autoridad que sus actos deben estar fundados y motivados,
como si no fuera lo sufictentemente claro ¢l articulo 16 Constitucional que asi lo
determina. 8in embargo a pesar de este punio de ohvledad, lo Importante de cllo es

reculcar que el juez quiso subrayar con especlal énfusis el acte de lu culificactén como
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un acto a a todas luces formal, pese a la subjetividad de la decision, subjetividad que
por ot parte debe quedar enmarcada dentro de parumetros muy especificos de los

cuales no puede salfrse en vistas a la salvaguarda del orden juridico.

4.2.4.- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS A LAS MARCAS
NOTORIAMENTE CONOCIDAS.

El concepto de -notorfaniente conocido- ha debido de ser clarificado por la autoridad
Jurisdicelonal a efecto nommar lag criterios para determtnar que una marea esta
invadiendo esferas de derechos de olras que, aun cuando no se encuentren en ¢l pais,
tlenen tal prestigio que pudieran ser propicias para generar engusio en ¢l publico
consumidor al adqulrir productos o serviclos que las ostentan sin estar vinculadas al
original propietario de los derechos marcarios.

Aslmismo se refuerza el criterlo de que aun cuando la marca no esté registrada, si

cuenta con la proteccion de la autoridad.

MARCAS NOTORIAS. LA PROTECCION DE
LAS FINALIDAD DE LA MARCA Y LAS
FUENTES DEL DERECHO A LA MARCA: EL
PRIMER USO Y EL REGISTRO. EL SISTEMA
MIXTQ ADOPTADO POR NUESTRO PAIS. LA
PROTECCION DE LAS MARCAS
NOTORIAMENTE CONOCIDAS AUN CUANDO
NO ESTEN O TODAVIA NO HAYAN 8IDO
PROTEGIDAS EN EL PAIS, LOS ARTICULOS
60 BIS Y 10 BIS DEL CONVENIO DE PARIS
PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL,- La marca sirve para distingulr
los productos o serviclos que provienen de su
fabricante o de un comerclante, de los
productos o serviclos de sus competidores. Las
fuentes del dereche a la marea. reconacldas
por la doctrina y adaptadas por las
legislaciones de distintoy puises son el primer
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uso y ¢l registro, habiéndose generalizado este
ultimo como el mnedlo mds cllcaz pasa la
protecclén del signo marcarfo. El sistema
adoptado  para  nuestro  pais puede
conslderarse coma mixto, ya que si bien es
clerto que bastcamente es <l reglstro ¢l que
genern I exclusividad del derecho a la marea,
también es verdad que el uso praduce cfeclos
Juridicos desde el registro y con posterioridad a
su otorgamicnto.- Nuestra Ley de Invenclones
¥y Marcas prevé Ia posibiltdad de conceder el
registro de una marea que comenzo a ser
usada antes que otra fuese registrade, pam lo
cuul existen procedimientos y plazos que
conducen a la anulacion del registro ya
otorgadoe pama dar lugar al reglstra de la marca
usada con antictpaclén (articulos 88, 89 y 93).
La proteecton de la marca se encuentra
sustentada en dos principlos fundamentales;
¢| de lerritorfalidad y el de ¢speclulidad. De
acuerdo con el principio de termtorinildad, ia
proteccion de la marca se encuentru
circunscrita a los limites del pais cn donde ha
sido registzuda y por su parte el principio de
espectalidad de la marca tiene que ver con la
naturaleza de los productes, ya que el derecho
exclusive que origina el registro de servicios
idénticos o stmtlares (respecto del principla de
teritortalidud y de especialidad de ia marca.
puede pravocar abusos que se trmaducen en
enganos para los legitmos duerios de las
marcag y para el publico consumldor, pues
deblde a la territorialidad, hlgmen poco
escrupulose se podria aprovechar de una
marca  extranjera que (oduvia no ba side
registrada en nuestro pais, para oblener el
registra de esa marea a su nombre y disfmitar
de la celebridad de ese signo distintivo. Es por
ello que, para evilar los citados inconvenlentes,
el din catorce de julio de Mil novecienlos
sesenta y siete, se adoptd en Estocolmo la
altima sevisién del tratado de Pars para Ja
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Prateccién de la Propiedad Industral de fecha
veinte de marzo de il ochoclentos ochienta y
tres; convenlo que fue aprobado por el
Congreso de In Unlon segin decreto publicado
en ¢l Diaro Oficlal de cinco de marzo de mil
novecientos sclenta y sels, Lo dispuesto por
los articules 6o. Bis y 10 bis del ya
mencionade Convenlo, tienen la finalidad de
evitar e} registro y uso de una marca que
pueda crear confusién con olra marca ya
notorlamente conoclda en €l pais de reglstro o
de utlilizaclén, aunque esta ultima marca blen
conocida no esté todavia o no baya sido
protegida en el pais medlante un registro que
normalmente impedida el registro o el uso de
la marca que entre en confliclo con el que esta
protecelon  excepcional de una marca
noterlamente conucida esta justificada, porque
el registro o el uso de una marca shnllar que se
prestara a confustén equivaldria en la mayoria
de los casos, a un aclo de competencta desleal,
y también se puede considerar perjudicial para
los interescs del publico consumidor que
puede ser Inducldo a error, respeclo del origen
o cilidad de los productos amparados con esa
murca stmilar. Al ser aprobadas por ¢l Senado
Ins Refonnas que se hicieron en Estocolmo al
Convenio de PParis para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, en las que se conllenen
los articulos 6o. Bis, 10 Bis, dicho tmatado
internacional, forina parte de la Ley Suprema
del Pais en (érminos del articulo 133
constitucional. En concordancia con  los
articulos 60. bis y 10 bis del Convenlo de Paris
para la Protecctén de la Propiedad Industral,
el legislador imexicane establecid en las
fracclones XX y XXI del articulo 91 de la Ley
de Invenciones y Marcas la prohibicion de
registrar como narea las  denominactones,
signos o figuras susceptibles de engariar o
piblico consumidor o inducirlo a eror. por
tratprse de Iimitaclones de otra marca que la
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autoridad competente del pais (en la
actualidad la Secretarin de Comercio y
Fomento Industrind), estime nolodamente
conocida, como siendo ya marca de una
persona que pueda  beneflciarse de ese
convenlo y utilizada para productos {déntlcos o
simllares: igual prohibleion existe cuando la
parte csencfal de la marca que se trate de
registrar consttuya la reproduccién de una
marca notorfamente conocida o una imitaclon
susceptible de crear confuston con esta, con el
objeto de asegurar una proteccidn ¢ficaz contra
la competencia desleat”.

Tesis No.13, suslentada por el Tribunal
Colegindo, visible a foja 29 de la Tercera parte
del Informe de 1a Core del ano de 1985,

Esta tesis Jurisprudenclal es determinante para la Interpretacién del criterio de marca“
notortamente conacida, tod vez que el andlisis del juzgador es preclso en cuanto a
que, en atencion a lo dispuesto por el Conenlo de Paris y la leglslacion marcara, la
dependencia responsable de la concesién de la marca debe respetar la preexistencia de
aquella que resultare Idéntica a a cual se trata de registrar, tomando como base ef
un‘ge‘n del deracho al misme que. como con toda claridad lo mencionat se basa en ¢l uso
0 blen en un reglstro,

Es por lo anledor que, par efectos de este trabajo. se ¢ 1 que el imped. L

p

que surge por existr con antelacion una marca {gual a aguell: de la que se pretende su
reglstro, resultard ajustado a derecho el eriterio denegative que de la solicitud marcaria
de realice por la autoridad. la cual deberi fundar y motivar la base legal de su actuar
para el efecto de proceder al rechazo definitivo de la pellcion,

Es de unotarse con cspecial culdado ¢l hechio  de que a partir de las refonmas que
{fueron realizadas por ¢! poder legisiative y publicadas el dos de agosto de 1994, los

criterlos para calliicar una marca como notorlamente conocida se han precisado con
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mayor amplitud en ta fraceién XVI del articulo 90 de la Ley de Fomento y Proteccién

de la Propledad Industrial.

4.2.8.- CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELATIVOS A LA IMITACION ESTRICTA.

Siendo la tmltacién uno de los medias por los que la marca puede ser rechazada ¢ no
registrada, ln Suprema Corte ha emilido este criterto junsprudenclal con el fin de

establecer las bases necesarias para su consideraclon:

MARCAS IMITACION DE. LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA DEBE APLICAR
EXACTAMENTE LA LEY Y ESTAR A LO MAS
FAVORABLE AL GOBERNADO. S| bien es
clerto que para resolver sl existe Imitucidn de
marca, deben anallzarse las  semejanzas
existentes, ltambién lo es que cllo de ninguna
manera Implica que dejen de atenderse las
diferencins existentes entre ambas marcas,
porque ¢l analisis  debe llevarse a  cabo
tomande en corjunto las marcas en conflicte
pura detenminar clarumenle si se confunden o
no entre si, y sl Ja autoridad admintstrativa no
precisa las clrcunstanclas que lomé en
consideracién y resulta que los hechos o
clreunstancias aprecladas sen inexactos, o st
bien el rmzonamilento es contrario a las leyes de
la  ldgica, debe concluirse que aguella
resolucién es arbilrara, por lo que en la via de
amparo cn donde pueden censurarse las fullas
comctidas por Ja auteridad admintstrativa en
uso de sus facultades discreclonales. Por
dltimo, cabe hacer hincapié en que Ia
declaractén  administrativa de  imilacién de
marca constituye un presupuesto para que, én
su caso proceda el eferciclo de una accién
penal ante la autoridad Utular de fn funcién
investigadora y ello retrasaria la fonnacton de
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suficlentes para crear ¢n el dnlmo de la autoridad la conviecién de que exlste
efectivamente la tinitactén y este pueda a su vez aplicar la ley ‘estrictamente. Sin
embargo tal poder no es omnimodo, sino que debe éstar encuadrado dentro de un
marce que es preclsamente los articulos 14 y 16 Constitucionales, y partiende del

principio de fallar segin lo mas favorable al gabernado.

4.3 OTROS SISTEMAS DE CALIFICACION MARCARIA.

Reflere el tratadista Justo Nava Negrete (37} en su obra Derecho de lns Marcas acerca
de la existencla de sistemas diversos empleados en otros paises para la verificacion de
1a sollcltud de marca y para la decluratoria ofictal de derechos adquiridos citando los
tres fue hemos venido aludiendo basleamente, que son:

Ststen sin Previo Examen

Ststemna sin Previo Exdmen con lamarnlento a Oposiclones.

Slstema de Previo Exdamen con Liamamiento a Oposiclones.

El Primero de cllos o sea el denominade Sistema sin I’rev;o Eximen cs aquél que se
reflere esenclalmente al desarrollo del proceso de verificacidn de 1as solicitudes de
marca mediante el stmple examen de que la solicitud contienc todos los requisilos
necesarios de forma que se establecen en la ley y de resultar poslitivo simplemente se
concede la marca. Este sistema se ha aplicado cn paises camo los Emiratos Arabes
Untdos, Haili, Libuno, Somalia etc. por citar algunos.

En el caso del sisterna |lamadoe stn Previo Eximen con llamamlento a oposiciones, el

proceso €8 diferente En los paises en los que se practica se concede la marca cuando

37) NAVA NEGRETE, Juato. ib. cit ., pag. 514.
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una vez cubiertos los requisitos de forma de la solicitud. se ha dejado transcurrir un
plazo perentorio sin que hublere existide oposicién a la concesién de la marca por
parie de propietarios o detenladores de la misma o similar marca preexisiente a la que
se Intentn registrar, A manera de referencln podremos allnnar que en Tahllandia y
Afganistin y anterlormente fue empleado por los paises del Pacto Andino.

Por ultlmo, en lo que se reflere a las marcas que sc otorgan conforine al sistema
conocldo como de Previo Examen con Llamamiente a Oposiclones el lr;i\mlle marcario
sc desarrolla cubrlendo csenclalmente las dos ctapas de los sistetnas referidos
anterlormente pero con la pecullaridad de contar con ¢l elemento de publicidad que lo
hace diferente, Esto es, se propicla mediante la aparieién de avisos plblicos, el
conoeimiento de la sollcitud de la marca a efecto de quien o quienes pudieran sentir
que la misma es imitacién, semefanie ete. a {a suya puedan medlante cse llamamliento
acudir ante la autoridad adiministrativa para expresar lo que a su derecho convenga,
Podemos citar paises como Estados Unidos de Norteamérica (38) cuya publicactén en
el medio denominado Official Gazette, publicaclén semanal de la Oficlna de Palentes y
Marcas destina una secelén denominada "NOTICE OF PUBLICATION" en Ia cual indlca
cudles son las sollcitudes presentadas y los inlcios del término de 30 dias pam
reclamar en el caso de existir afectaclones o derechos de tercero y se establece el
procedimiento para formular 1a eposiclén asimilandolo al que se sigue en las cortes
federales. También otros paises como Argentina, Cinamarca Espaita, Gran Bretana,
Singapur y Suecia este sistema es 0 ha stdo empleado.

En algunos de estos casos el exdmen denominado de fondo practicamente no existe.
quedando a cargo del pasticular la carga procesal acreditar la existencia de elernentos

de fondo que puedan atacar el cumplimicnto de los principlos esencinles de las marcas,

38) U.8. DEPARTMENT OF COMMERCE. [Xsic_Facly about Rewgstering 8 Tradeiowk. Septiembre de 1083,
p-p-3L
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4.4, OTROS CRITERIOS QUE PUEDEN INCIDIR EN LA CALIFICACION MARCARIA.

En nuestro munds actual no es novedad que. los medios de comunicaclén masiva
determinan los guslos y corrientes de comnpra de ampllos sectores de la poblacton, que
se encuentran siendo ¢l blanco de la publicidad que es el vehiculo para mostrar
aquellos biencs o servicios o salisfactores que se ofrecen en el mercado.

Este apartado tlene como objeto el tratar de allegarnos de elemenlos que, sin poder
allmmar que se encuentrmun considerados dentro de los procesos de calificacién
marcaria que desarrolla el Instituto Mexicano de la Propledad Industrial, pudlieren
resullar interesantes o aportantes de nuevos elementos por los que se pueda llegar a
un diclamen marcario completo. Reflrimonos a la propaganda. Esta se encuentra
concebida actualmente como una forma espectalzada de comunicacidn, que a través de
los diversos medios colectivos crea, mantiene o modifica la setitud de los receptores de
los mensajes respecto de algin producto o sewiclo. Sin embargo, el témmino
publicidad, enclerma un contenido que va mas alld de! de propaganda. Su finalidad es
deinftlvamente de un alto contenldo lucrativo pues se orenla a lo creaclén,
mantenimiento o modiftcacién de la actitud de compra del consumidor. Sltuacion que
ey precisainente la que dcs;lc el punto de vista juridico protege la marca para evltar la
concurrencla de clementes que induzean al error,

Algunas de los principlos sobre publicidad que se manejan en la actualidad afirman
que:

En la comunicaclon existe un lenguaje verbal constituido por palabras habladas o
cscritas, y un lenguaje no verbal que representa del 70 al 90% de ln comuntlcactén.(39)
Lo anterlor mantfiesta para efectos de nuestro anilisls el que, para efecto marcarios, la

denomlnacién ha dejado de ser, por lo menos para ¢l sector de la publicidad algo

39) D' EGREMY ALCAZAR, Francisco. “Jubslicidnd stn [alabms™, Editorea y iistributdor Mar. S.A, de GV,
México, 1LF. Pritsera Edlclon. pag. 16,
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esencial y la connotuelén que han tomado las marcas figuralivas.

El lenguaje denominado lenguagle no verbal en la comunicacion publicllura se
encuentra constituido por los trazos, las lineas, las formas, los colores y el espaclo, con
una Inlenclonalidad eminentemenlte psicologica que, en uttme (Ermine nfluya eo la
conducta de compra de los consumidores. Sin pretender ingresar a un estudio
pormenoarizado del anuncio publicitario dentro del cual se encuentran las marcas
nominativas y figurativas, como una forma de expresion gmﬂco-publiélmno especial,
que afecla especfalimente a la percepcion, analizaremos en gque constste el punto de
vista del publicista cuyo objetivo es Influir en el entendimiento del consumidor para
atraer en un princlplo su atenclén y acercarle hacla el producto que se publicita.
Cultinando dicha aceion con 1a adquisteién del mismo. Para esta etapu sera necesarlo
apoyarnos en algunos elementos de la Psicologia, disciplina cuyas bases clentificus
representan la contraparte del trabajo del profeslonal de la promocitén de bienes o
gervicios desde el punto de vista propagandistico.

En cfecto, la percepelén es el proceso psicolégico de recibir los estimulos del amblente
a través de los sentidos e interpretarlos. La percepeldn de estimulos obedece o dos
pinciplos:

a) Principlo de Seleccion, cunsistente en que el sujeto perceptor, en farma Inconsclente,
seleceiona séle algunos estimulos para ser percibidos, elliminando automaticamente el
resto de la diversidad de estimulos que se reclben durante el dia.

El principlo de Ja seleccion opera en runclt"m de la ley del minimo desgaste psicologico
de que todo lo sencillo, bello, arménico y placentero, requiere minitno esfuerzo para ser
percibldo. Se graba rapidamente en Ia memoria y se recuerda con facilidad y con
ngrade.

Por ¢l contrario, lo complicado y desagradiable requiere un gasto mucho mayor de
encrgia psiquica para ser percibldo: se memorizi v recuerda con dificultad y con

desagrado. Por lo tanto, se desecha en forma automitica.
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b) E1 principlo perceptor del ajuste conslste en que el sujeto "ajusta o acomoda” los
estimulos recibldos a lns experienclas que posee en la nemoria, ya que eso representa
menos esfuerzo y, consignientemente, menor gasto psicolégico.

Se traen a colacién esos principios, toda vez que en materia de publicidad una palabra,
una frase o una llustraclén que tenga parecido a las de otro anuncio, hara que cl
consumidor "ajuste o acomode los estimulos recibides” a las experienctas gue ya posee
en su memora, en funclén de que representa menos esfuerzo y, por ello menor gasto
psicoldgico. De ahi que recordard o asoclard al otro producto, que en ocasiones lleva la
intenclén de lograr consumidores por error, situactin que ha de tener presente al
analista de la marca al momento de desarrollar el exitnen de fondo, pucsto que ya no
s6lo deberd atenderse a factores de simple parecido sino a efectos de impacto
psicoldglco.

De tgual forma resulta nltaniente Interesante para los efectos de nuestro estudio
analizar aljgunos elementos grificos de las marcas, sean estas de tipo figurativo o bien
nominativas, pues de una o otm manera el censumidor debeni emplear en la mayor
parte de las veces la vista para identificar el producto o servicio que requiere.

El color, el trazo de las lineas. su anchure e In disposicléa de los elementos graficos
resultan ser de especial trascendencia en la materla de las marcas, dado que ello en
ocasiones Implica posibilidades de confustén y acaso también de imitactén. Partimos
de la base de que la marca como signo visible que es, no es un elemento de uso Interor
del fabricante, prestador de servictos o del comerciante, pues su destino es el de ¢l
empleo exterior, su funcidn es de atroer al pablico como ha quedadoe ya expresado para
Identiflcar bienes o serviclos frente o otros iguales o similares en su especle y con ello
singularizarlos. O sea que la marca se ve, s¢ percibe se hace tangible. Es por cllo que
eventualmente una marca deja de ser siimple disefio y se transforma en aplicacién
exterior. en empaques, en etlquetas, en senales adheridas al produclo. en fonemas

asocfados a un texto ¢ a una llustraclén. Por ello, no solamente el esludioso del
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derecho s¢ aboca a desentranar el ser y quehacer de la marca por su novedad, sino que
existen critertos subsumidos en Ias marcas que en ocastones pasan inadvertidos a la
simple apreciaclén del consumnidor, pero que, 4l eacontrarse ahi lanzan mensajes
especificos que impactan en el dnimo det consumidor y provocan efectos de consumo y
tamblen de imitacion que conduce, en no pocos casos a la confusién.

Al respecto, es tmportante senalar que en nucstra legistacion no se encuentra aun
Incorporado un estudio tendiente a calificar por efeclos colaterales lus pasibilidades de
las mareas sometidas a cegistro e por jo que sepresentan sus elementos griflcas, pues
baste analizar las resoluctones que emile la autordad administrativa responsable del
despacho del reglstro marcario para determinar que unicamente se atienden a critertos
de novedad, de parecido en colores y formas, de simiittud en los cfectos auditivos,
fonétlcas ¥ ocastonalmente (deoldgicos, pere que no amban a la basqueda del efecto
psitologlco que yace en muchas eeastones ocullo en las denomiinaclén, ¢n los colores
empleados. en la disposiclén de lus partes de una marca o en el einplen de lineas o
Lrazos especificarnente empleados en las muestms que se entregon a in autoridad que
realizand el examen de fondo.

Diversos estudiosos entre los que se encuentm lrving A, Taylor (400 afirma que las

lineas reflejan el sentbmlento de s persenas que las truzan. Esto ey, afinna que en la
generalidad de sus experimentos aguellas personas que expresaron el sentimiento del
amor mediante linens {independientemente de sexa, edad, nivel de fnstruccion ete.) se
expresaron mediante lineas suaves. onduladas, simétricas. Lo untertor a diferencia del
sentimiento opuesto o sea el odio, que quedd representade por trazes fuenes, lineas
quebradas, entrecruzadas a tntennitentes.

Se affrma entonees que el electo de los trazos o lineas tiene un efecto enel

40) TAYLOR, Irving A. Citado por I¥ Egremy Alcazar, Fraccises. "Publicidad sin Palabimy”. Editores y
Distribuidom Mar, S.A de C.V., México, D.F. Panera Bdicl
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subconciente del Individuo y que el tinpacte que sufre al contacto sensorfal con la
marca elaborada bajo un estudlo psicologicanmente preparada puede llegar u ser
cngafiado pues su subconciente esti predispuesto a admitir 1a ynarca como lo que esta
buscundo, Es por cllo que en e} medio de Ia publicidad se habla de un lenguaje feanico
al que sc recurre para poner ciertu intenclonalidad en el mensaje que se desea
comunicar, sirviéndose del lenguaje psicoldgico.

En Jo tocante a la teoria del color y sus efectos psiconnalilicos, tratadistas del corte de
Halard Kupers en su obm "Fundamento de la Teoria de los Colores” (41) entre otrus,
han aportado & las clencias sus opiniones respeclo de los colores y cl efecto que
causan ¢n ¢l receptor del efecto visual. Se habla de que el efecto del color blanco tiene
connolaclones  de  virginidad, pureza y  especialmente, de  malernidad,
Independientemente de que para algunas culturas orlentales el color blanco es luto,
Astmismo hay quien aflrina que el color blanco tene alguna representacién psicolégica
de mayor Importasncla, pues hay qulen indica que medicamente el rechazo o sustanclas
de color blanco, como 1a leche puede deberse a wna litfas!s billar que origina molestias
en ¢l proceso digestivo de las grasas licleas, a una Inloleruncia gastrica o a factores
akérgicos. El efecto que en nuestro caso seria Importante estuciar en la aplicacién del
color blanco a clerto tipo de marcas y que quieren denotar con ello. Rechazo a la
maternidad, ala responsabilidad etc.

El color negro tiene algunas connotaclones que se asoctun a la fucrzn, a la elegancia o
bien al luto. Especialmente sc encuentm aplicado en articulos tales comno maquinaria
industirial, portadas de Hbros de temiticn seria ete. De Igual formma al coler gris se
atribuyen dos manifestaclones psicoldgieas diferentes: una positivay una negativa. En
la positiva expresa equilibrio, sobriedad paz, elegancia cle. en tanto que en la negativa

sugiere {imldez y mediocridad.

41) Kupers Haflard, Citado por P’ Egremy Alcagar, up. cit pag th).
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El color morado ha stdo asociado con efectos de orden metafisico y de esplritualidad.

El color café se emplea para provocar sensaclones de madurez y equilibrio, decisién
entereza ete.

El rosa es un color que suglere femineidad. Su uso se centra en aguellos preductos o
servicios que pucden ser aplicados a un publice esencialmente de mujeres.

Todo jo anterior nos muestra que ¢l uso del color no representa en la mayoria de las
veces una situacidn de tipe fortuito, El publicista o el profesionista de la difuston
comerelal emplenl los colores ¥ sus combinuciones para lograr efectos. Esas
combinaciones de color tienen a su vez una repercusion en el éntmo del consumidor y
es necesario pues, que el analista de las marcas conozea a fondo lo que puede resultar
de los juegos y efectos del color, pues en ellas puede subyacer un elemento de
imitacion no explicito. Se dice, por gjemplo, que les colores fuertes representan energia
y ucclén, en tanto que los colores pastel tienen efectos sedantes. Su empleo en mayor o
menor escaln en el campo visnal de la marea, su Intensidad y sus combinaciones
pueden resultar en clectos de confusion o equivoco en el consumidor y eso cs materia

de proteccian de la propledad industrial.

Peicoandlisis del Eapacio en ¢l cartel Publicitario.

En todo espacio publicilario como lo es la marca, én tanto que signo visible, existen
dus‘ elementos principales a saber: El texto y la flustracion (marcas denominatlvas y
marcas figunilivas) y estos, a st vez, son la base de los fines de la publicidad, que
como ufirma D'Egremy (42) es la comunicacién que vende y que, por consigulente, se
sirve de diversas clenclas para alcanzar su ebjetivo: influlr en la actitud de compra del

consumidor,

42)0p. clt. pag. 18.
43) Op. cit psg.117.



El color rojo psicologicamente representa scxo, pasion y violencia. Sus aplicaciones en
el campo publicllario se encuentran especialinente en aquellos simbolos de alerta, en
las que representan Ia lucha sindical, ¥ en material de cosméltlea, entse otros.
Elamarillo se asocia a la luz solary sus efectos de aplicaclén publicitaria tienden hacia
Ia manifestacién de lo calldo. pues su contraste con el color negro hacen el efecto de
mis alta pereepcion al ojo humano. Seguramente por ello se encucntm en la senalética
de carreteras, de centros vacacionales. de articulos Infantiles, de serviclos turisticos,
ete.

El color nuranjn se ha caracterizado por ser el estimulador del hambre en el ser
humano, su uso sugierc también energin y modernidad. Es por cllo que se encuentra
aplicado A gran namero de marcas que anunclan serviclos  gastronémicos,
predominiantemnente de corle nctual (Véase la marca “VIFS', "BURGER BOY" etc.)
basicamente. Sin embargo aparece tamiblén con olros mensajes como lo son para
algunas culturas orientales In inmortalidad del alma, y encontramos a los monjes de
religiones como ¢l Shintoismo en donde visten hinicas de calor narja: o bien, en dia
de muertos se celebm la colocacién de lus ofrendas con la flor de Cempaxichitl en
Meéxico ete. .

El eolor verde Uenc la posibilldad de incldir en el anlimo del ser humano comao vehiculo
sugerente de naturaleza y de las viludes de esta: frescura, juventud cte. su empleo s
localiza particularmente en algunos articulos de Minpleza, de produclos naturistas etc.
Se gsocla también a Ja idea de esperanza.

El color Azul es el color de mayor abundancia en el planeta, Recordemes que al globo
terriqueo le llamamos "El Planeta Azul”, debido , entre otros, al hecho de que el lactor
agua es el que mis abunda en ¢l mismo. En vista a lo anteror, el color azul se cmplea
frecuentemente parn elaborr etiquelas, y diseios graflcos orlentados a presentar
cfeclos que denotan Wmleza, transparencia, espaclos ablertes. Sin embargo su uso

también corresponde a la ldea de masculinidad.
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Sin embargo en la prictica existe un doble emplco de Jas dos teorias al emplearlas
conjuntamente por fos profesionisias de la publicidad para la elaborucién de los
carteles publicitarios de los que, como ya menclonamos, uno de sus géneros puede ser
1a marca y se sugicre que empezando por atraer la ntencién del presunto cliente sea de
tanto de productos como de serviclos, en ¢l angulo superior fzqulerdo (Teoria de
Brandt), se dirija Ia misma hacta el ingulo superar derecho (Teoria de Startch),

Desgractadamente en nuestro medio aun no se toman en cuenta estas teorins pam lo
prictica del examen marcario, stendo Indisculiblemente este. un nuevo campo para la
materia, por las connotaciones que, respecto ya no séle de la Imitacton de simbaolos
distintives, sine del efecto de la marca sobre el consumidor, que es al in de¢ cuentas lo

que se pretende también proteger.

4.4. RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS,

En la prictica marcarfa se estlla que la autoridad emita sus actes de conformidad con
lo dispuesto por el arliculo 16 Constitucional, fundando y motivando conforme a
derecho lns actuaciones administrativas que resulten de la gestion del tramite de un
signo distintivo. En ese sentido ln autoridad hace llegar al particular ¢l contenido de su
apreclacion de donde surge la posibilidad que el gobemado acuda a cumplir con las
obligaciones que le impanen los ordenamientos en materla de marcas, al haber sido
obsequiada su peticion con el oficlo denominadn celoquialmente - cita a pago-, que le
anuncia la poreedibllidad de su solictiud, o bien, en el caso contrardo proceder ¢n
contra det acto de Ia autoridad e intentar en un procesu revisorio obtener el registro de
I marca. Para lo anterdor la autoridad se vale de medios escritos que como apéndice de
este trabajo se¢ presentan, en donde se exponen las bases que sustentan, la

procedibllidad o blen la negativa,
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Dentro de un espacio destinado al empleo del cartel publicitario o para efectos de
nuestro estudio, de la marca, se ha determtnade por Herman Brandl {43) e} uso de
cuadrantes. este investigador afimma que “el cuadrante superor izquierdo del cartel es
el (déneo para colocar ¢l mensaje que qulern grabarse ¢n la mente del consumidor”
Shrve de base para este cstudloso €l hecho de que en las culturas occldentales la
lecturn se hace de izquiera a derecha y de arriba hacta abajo y. por o tanto el punto
fnicinl de atencién es a parte superior del lado L2quierdoe del eampo visual que se
atiende. Al encontrarse prestando atencion miestras se lee el espaclo, se recurre a
regresar la mirada al mismo lugar de partida de la lectura, uunque se camble de
posicidn, el estimulo iniclal se repelird de tal forma que el mensaje se gmbe
Instensamente y consecuentemente se recordarni con faclildad.

En esta grafica se aprecia la teoria de Hernnan Brandt:

Porcentajen de ercordachin segn Bl

26 0

Ot opinién diversa resulta del estudio de Dantel Startch (44) quien apoya su teoria ~
diferencia del factor memorizacién de Brandt, en que la atencidn ¢s el elemento que mis
cfeclo psicolégico produce en el consumidor al contacto con un campo visual

determinado, y atribuye efecto ¢ Impacto de mayor grado al que produce el cuadrante

superior derecho.

4 Sectores e careel y oy grudos e
atenerion atnclonal de cada e, por posventijes:

44) Op. cit pag.130.
it 23




[ FLUJOGRAMA DE:
“ANALISIS MARCARIQ

SOLICITUD

EXAMEN DE FORMA

VERFICACION_ADWVA,

ADMAISION

NEGATIVA

rou w0

EXAMEN DE FONDO

ANTERIORIDAD

3a. FASE DE EXAMEN

{ ] >

CONFRONTACION
DENOMINACION

CON ACERVO POR

DECLARACION DE

4a. FASE DE EXAMEN

FRONTACION CON
RVO POR FIGURA

CE!

A

Gc"

(vnos

LUCION ADMINISTRATIVA

CITA APAGO

sto




CONCLUSIONES.

Contenido:

Apreclacién particular del ponente respecto del tema recepcional,

La nurca en nuestro pais esta considerada solamente como un medio visual,
por lo que no es postble que se autorice el registro de marcas que se perciben
excluslvamente por medlo de otros sentldos como son las denominadas
odorileras o auditivas.

Genericamentemente deberia dﬂ‘emﬁcmme In marca en: Signey distintivos y en
Marcas registradas, considerando que un signo distintivo se transforma en
Marca cuando ha reunido todos los atributos necesarios para su registrabllidad,
rango que se obtiene al frunquear los exinenes de ley.

La marea en México que no tiene registro si puede ser considerada objeto de
protecclon legal

El reglstro de la marca en México tiene poslbmdudcs- de ser negado, atendiendo
a eleﬁlenlos de fondo y de forma.

La negattva de forma bajo In actual metodologia de revision en ventaniila carece
de una resoluclén por esctito, debidamente fundada y motlvada, lo que puede
dar lugar a pensar en la violaclén a I garantia de legalidad consugrada en el
articulo 16 Constituctonal. Sin embargo en términoes pricticos en convenlente
Ia existencla de trirnites ripidos y expeditos que ayuden al ﬂujo de las
actividades de seguridad comerelal que no requieran de grandes cantidades de
tlempo.

Exlsten negativas relativas de concesion arcarda, que son aquellos actos

administrativos derivados de situactones de frregularidad que pueden ser
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subsanadas por el parlicular y que perniten la continuacion del tramite
marcario, previo cumpiimiento de los requerimientos de la ley o merced a las
argumentaclones de hecho y de derecho que ¢l particular expresa alegando la
conveniencla de que la autorldud conceda el derecho al uso exclusive de la
marea.

Existen negativay de conceslon marcaria definitivas, que son aquellos actos
adniinistratives que dertvan de la existencia de elementos qué vulneran los
principios de la marca y que Impiden la conceslon det derccho al uso exclusivo
de la marca, sin existir posibilidades de reclamasel6n ulterior.

No existe ¢n nuestso medio marcarie naclonal un lrabajo téenico por parte de la
autoridad admtnistrativa, que haya sido dndo a conocer. respecto de los
criterlos bajo los chales se callfican las marcas (Dictimen de calificacién
marcaria).

Nao existe en la legistacion marcarin en vigor el mandato de que la autoridad dé
o conocer al particular solicitante o agregue a los autos el resullado del examen
marcarlo que debe contener las caracteristicas de un peritaje especlalizado. Ello
propicin que los interesados en la obtencion de un registro de marca se vean
tmpedidos de conocer cuales son los elementos especificos que determinan la
resoluclén administrativa de no reglstrabilidad.

No exlste en nuestro medlo un esquema de capacitacion para el desarrollo de
las habllidades necesanias para llegar a ser perilo en calificaclén marcaria, por
lo que el examen de fondo queda al arbitrioc de personal de formaclén
eminentemente lircy, lo que s¢ traduce en la postbilidad de que algunas de lns
resoluctones de admision o de rechiazo carezcan de un sustento suficlente para
convertir una peticlén del particular en un registro marcaro.

No existent definiclones por parte de la autoridad adiminisimtiva, respecto del

proceso de calificactén de fa marca por medio de las cudles se determinen los
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pnses scguidos en el examen de fondo que concluyeron en la estimacion de no
registrabilidad de la marca, pudiéndose pensar ¢n la viclacidn de garantias
individuales, por falta de motlvacién del aclo de autoridad.

El proceso de calificacion marcaria debenia ser el resultndo, de preferencla, de
un trabajo coleglado, para evitar que el particular soliclitante quedara sujeto al
resultado de un trabajo de anallsis individual que conlleva rlesgos de error o
viclos en la apreciacién.

Las resoluciones administrativas ¢n relacién a la no registrabilidnd de la marca
carecen de un razonamiento de motivacion particularizada de las causas por las
que se determina la actualizacién del supuesto de impedimento a 1a concestén
del reglstro marcario. Lo anterior en virtud de que no se hace del conocimiento
del particular el dictamen del perito en callficacién marcaria cuyo resultado
deviene en la invocacion de una negativa de registro de la sollcitud presentada,
Es necesaria la formulactan de una guia de callficacion rmarcaria que determine
los lneawnientos sobre los cuales se sustentard la calificacién marcaria nacional
a cfecto de no emitir resoluciones administrativas contradictorias.

En nuestro sistemna juridico atn los servictos no -encuentran una identidad
propia por 1o que no existe una clasificaclén espectal. Ello propicia el resgo de
negativas Injustificadas al tratarse indiscrAminadamente dentro de un mismo
rubro generico.

El registro de marcas tridimensionales es aun escase y no exlste una
caltlicaclon especlal pos lo que se propicia el riesgio de negativas lnju_suﬂcudns.
En la Ley de Fomento y Proteccion de la Propledad Industrial ya no se aprecia
en foria explicita como finpedimento para la concesion del reglstro marcario la
transgresion n las bucnas costumbres, conlo antaio ocurrd, por lo que existe

en la aculalldad una laxitud en la determinacién de ese impedimento.
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La actual leglslacion reguladora de la inarca, deja de prever la posible existencia
de conflictos relativos a los problemas que surgen entre los herederos de un
signo distintivo registrado.
Existen criterios de calificacion ndministrativa que carecen de fundamento y
metivacion expresa como lo son los derivados del examen de forma, el cual en la
practica sc hace cn ventanilla y su resultado carece de un medio documental
para Impugnar ¢l resultado de dicho examen.
Existen criterios para negar el acceso al derecho exclusivo sobre una marca gue
se basan en un andlisis de aspectos visuales, fonéticos, tdeoldglcos y de puiblico
destinatario que debleran estar Incorporados en los ordenamientos de la
materia y elevarlos a rango de ley.
De) estudio de la jursprudencia vigente en México, pueden identificarse, cnlrev
otros, los siguientes medlos téenicos de callficacion marcaria a saber:
a. Por el efecto sensorial: -A golpe de vista.
-Al ser pronunciadas rapidnmente.
b.- Por el conjunto de sus partes: -Tomada en el conjunto de sus partes
v compardndola.

c.- Por sus partes: - Anallzando sus paries componentes

de las gue se presumi preexistencli

de stmilitud.
d.- Por sus diferencins: - Por las diferenclas secundarias,

en tratindose de marcas compuestas.
e.- Por discriminacion: - Atendicndo a elementos nominales y

subsidlarlamente u los de Ia

eliqueta.
f.- Por sus Semejnnzas: -Atendtendo a las diferencias pero

también a lns seinejanzas.
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&~ Por su Stmilitud de
Naturaleza o empleo: - Atendlendo a que los productos o
servicios en disputa resulten Iguales.
- Atendlendo a que no exlsta

posibilidad de confusidn siquicra.

En la prictica marcaria regular no exisle un proceso 1écnico que atlenda a
faclores derivados del Impacto psicoldgico gue cuusa €l uso de los colores en la
marca.

Na se considera en la metodolegia de calllicacién marearia de fondo el impacto
psicoldgico de la distribucion de clementos grificos en la marca propuesta para

reglstro.
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Apéndice.

El presente apartado se encuentra Integrado por una serie de elementos documentales

con los que la autoridad marcaria responsable de la verificaclén y concesion del

derecho exclitsivo de Jas marcas notifica a los 1tes sus resol respecto de

1a no registrabilidad de marcas.

La selecclon de las plezas que integran el apartado deriva de los oficios que fueron
proporcionados generosamente por la Subdireccién de Mnrc'us de la Direcclon General
de Desarrollo Tecnoldgico de In Secrctaria de Comercto y Fomento Industrial y de
archivos partlculares y aun cuando los textos se han respetado en su integridad,
algunos nombres han sido variados en aras de mantener In confidencinlidad del
material.

El orden que siguen los anexos es el sigulente:

1) Oficte tipo por el que la Autoridad Marcaria notifica la existencia de anterforidades y
concede plazo perentorio para desacreditarla,

2} Oficto tipo por el cuil la Autoridad Marcada notiflca al particular que, aun habiendo
reposicion de la marea, existen anlerioridades y se le concede plazo perentorio para
desacreditaslas. .

3) Oficlo tipo por el que la autortdad Macaria nlega el otorgamiente del regisiro de
marca por existir imitacién, sustentada en el efecto auditivo.

4} ORcto tipo por ¢l que la autoridad Macaria nicga el otorgamiento del registro de
marca por considerar que Ja marca propuesta a registro es similar en grado de
confuslén a otra preexistente,

5] Oficlo tipe por el que la autoridad Macarla niega el olorgamlento del registro de
marea por considerarse fdéntica a otrn preregistrada.

6) Oficio tipo por el que la autoridad Macara niega el otorgamiento del registro de
maren por existir initacién, sustentada en el efecto auditivo.

7) Oficio tipo por el que la autoridad Macarla nlega el otorgamicnto del registro de
marca por considerarse que ¢l clemento dominante de una marcn previamente
reglstrada y vigente se encuentra Inclizido en la marca analizada.



8} Oficio tipo por el que la autoridad Macarla niega ¢l otlorgamliento del registro de
marea por existir semejunza grallca en sus clementes caracteristicos.

9) Oficio tipo por el que la auteridad Macarla niega el otorgamiento del registro de
marca por conslderarse que se trata de una marca notoriamente conocida.

10) Oficto tipe por el que la autoridad Macaria nlega el otorgamiento del registro de
marea por resultar imitadora de un emblema oficial,

Es de destncarse que, lal ¥ como se ha comentado en el cuerpo de este trabajo
monogrifico, los contenidos de las notlficaciones que se allegan a Jos particulares
solicitantes de m‘arcns. al negarseles estas, adolecen de todos los elementos ideales
para obtener resoluciones administrativas estrictamente apegadas a derecha que, en ln
especle, pemitan al afectado en sus intereses de propledad industrial formuiar, las
defensas juridicas suflelentes, ante 1as autoridades cosrespondientes.: Teda vez que,
resuita cvidente, del simple analisis que se formule a los documentos del acerve, que
lo‘s mismos, en sus muy varladas formas y contenidos inciden en ostentar una
ausencia total de motivacién del acto de la autoridad por Ja gue se perciban los
eriterios, metodologin y sistemas de valoracion aplicados al caso conercto que facultan
al dérgano de goblerno u coneluir la no registrabilidad marcarin, lo que en estricto
sentido provoca al particular severos estados de indefension ul transgredirse las
garantias individuales consogradas en 1a Carta Magna.

Debe menclodarse que este apéndice Inlenta ser unicamente una mera vision
punoramicn del estado que guarda la prixis marcariy, la cual, como se ha mencionado
a través de este trabajo, es perfectible y tiende, dia a dia a incorporarse de lleno a
estadios de mayor desarrollo en la busqueda de una verdadera protecclén de los

derechos tnmateriales.
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Articulo 1¢2 uys la lLey de Fomento y FProteccion de 1z Propio
Induitriel con o} fin  ¢¢ mo  invadir los derechos , de la» (
fenterdoridad (93) orrioo s itada (s) se  le requiste pirs
monifiesta lo gun ] su darecho cqpvanga uh pl
'!mprcrroqabu - que vbucerd %l dqls SI EHERC 1
crbxsmo, agercibido ygus d2 no hacoerlo .an dicho . tlrrine,
‘cnnsldtnra apandonsda su  soliclivd y perderd la fecha legal
prasentaciln Go 18 mism con fundamento en el mencionzdo grece

logal.
|

i £l suscritu tlrma el presents oficior con  fundsme
tdamfs, wen lu dlspuasts per los Articulos 17 Fraicclones IIL y V1
Turcero [ransiterio 42} Re 9l Interior de tsta Secretar
eudblicade aen el Olariv Uficlh
Y8y y 4c. Fraceadp XV1 inglso
tdminigtrativas y Uelvgae Facu
Mayor, GCirectoras Gemwrales y

#6 que adscribe Unlda
A Subsacrotarics, 0fit

edlciwnauo 9l U dy aygosta de 17y
i

| - AT ENFANY ’
. SUFRLG CYIv0, NO REELLCCION.

VEPARTAHENTO,

PON FOREHD




DIRECCION GENERAL DE
TECNGLOGICH. - DESAR
BIRECCGION DE PROFIEDAD THD
313-94
[ER A ARRS
VOMERIO HDUS A e la cits anterjoridad enconlirada para la marc
solicita a reglstro.
MEXICO, D.F., a 15 AGOSTO 15
(4 !
TAXCO NO. 21, COL. RUMA BUR
Da760 HEXICU, BLF,
EXPEDIENTET 66743 1
MARCA1 < LA FANDILLA ACTUAL .
Con prelocion a la solicitud de  1re tr da 1
arriba  indicada, ke 1 nnnlrleutg que gl ;razt?é:rsg 9\= e
hovetad correaBondlenbe. se encentrd como anterioridads
HALEENTE eRaBHTADRy LACHARCH 307854 BTGUE CUNETETOVER
i BE ;
INFEDINENTO LEGAL. \ 307814, 3
Bebe cunplir econ ta Fracaldn VI inclso b) det articule 86 d
Federal de Derechns.

Ahora blen: de rconfornldad con 1o dispueste
Arliculo 122 de 1a Ley d* Fonento y Proteccidn de la P
Industrial con bt i de ne {pvad{r los  derechos de
anterforidad (as) arriba citads (s) E1d 1e requiere
nanifieste 1o que a nu derecha en qonvenaa urn
inprorrogable que  vencerd ol dla 17 CTUBRE
proxino, operctiide que de no  haceplo on dicho tér
considerard abandensda nu solicttud Y ercdery la

Trangntaclan de la nisma con Fundanznin en el renclionade
agal.
El susceito firma e presente coficio., con fu
en e gispuesto par toa Articylo Fracciones 1il
- fTercero- Transitorio del fteglanento Interiorr de esta Sec
publicade an el Diarlo Oflcial de la Federacisn de 1o0. de
1993, Go. Fraccion XVI dnelso h) y altino Fa"”’PD del
que adseribe  (irganicapente Unidades Administrativas u
facultades en lon  Oubsecretarion, OFficial Mayory Jefes de
Directores Generales y olpros Subalternos de 1o Secreta
Comercip Y Foment.o st dal, publicads en el citadn
Infermative el 2% de Harne dz 1994,
ATENTANENTE .
qUIFRAGIC EFECT VR, MO/REELECCIOM.
EL JEFE DEL DE M, 0.

0%

. LIc. Enumy . ébnimo PINEDA.

N
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ERATIFICADG CoN DIFECCICH GENERAL DE

ACUBE DK RECIHO. DESARRCLLO TECHNOLOGICS.
REG. 117 DEPARTAMENTO DE DICTAMENES DE
HARCAS.

EXAMINADOR:
Arture Gémer Sdnchez

71¢4-93 29870 da m,

Mox1c0 D.F., 2 do agosto de 1993,

ABUNTO: 8¢ nlaga &l reqistro como marca ds la denoninacion propussta.

LIC,BRRARDO COLXZ VIGA.
RAMBURGO 260, Col. Juirez
06600 Mixico, D.F,

Macca T-A-7
Clase: 32.
Ampata: CLRVEZAS,

tn colacion a la solicitud de registso de la oacca que se iundica y, después de tomar en
consideracidn todes low arqumentus axpuastos en au sscrito da 11 de seprosmbre de 1992, 4
le manitiesta lo siquients:

Que la donominacion propuseta fo ea registrable como marca, COn fundamento en loe
articulos géptimo Tranmitorio v 90 fraccion XVI de la Ley de Fomento y Protmccitn da la
propledad Induntcial, par eec semejants en grado de confusldn a la marca 277056 TICaTE,
citado coms impedimonto, por tanto, de acceder a mu solicitud 3s lesionarim ol dovacho a)
uso exclusive adguizido sn los términos del artlculo 07 de la Ley citada, por su titular:
CERVECERIA HODELO, S.A. DE C.¥..

En debjda contestacion s sus argwmatos, ee Jp manitiesta que no le favorecen para dejat
sl casp a saivo do la anterforidad citada, considerando quo las difersncias que usted
adviscte no son suticientss para satablecar por e=ta autorided que entre amba® eximte uni
distintividad capaz de individualizarlas al considerarlae en su conjunto, toda vez que de
anAlisiu do lan marcas an comento se advierte que el aspecto fonético dominante de loo
slamontos resocvados por la macca registradaes reproducido en la marca propussta o
rogistrs, adomis ds gue ha sido wolicitada pare amparar 108 @mibros produtlos gue proteye
ol citade registro marcacrio, basta pronunciar y escuchar cada una de ellasi per le que ¢}
publice consumidor, al advertir una nusva marca en el comsreio cuyo aspecto s3 similar 2
13 marca citada como impodimente para amparar los mismoc productos, las confundird, pues
creard gue la marca propussta es una variante dsl citado registro marcario.

¥or [o anterlorments expussto y cun fundamsnto en ics prucoptos legales
antas invocados, &5 de rasclverss y se resuelve:

UNICO: 88 nisga s! registro como marca do la denominacién
T-K-T-.

La guscrita firma el pressnte oficic conforme a lo dispuesto en los
articulos 17 fracciones ITI. IV y Tetcsr Transitorio dsl Reglamento Interior de esta
gocretaria publicade en el Diarfo Oficlal de Ja Fedsracidn el 16 do marzo de 1589 y 4o.
rraccién Xv1 inciso b) dol Acuerdo Delegatorio do Facultadss publicade en ol mismo érgano
informativo @l 12 de s3ptiembra de 1985, raforrado y adicionado al 10 da agosto de 1987.

ATENTAMENTE.
SUFRAGIO ZFECTIVO NO REELECCION
LA SUBDYRECTORA DE HMARCAS
LIC, 3ILVIA E. PINEDA RUELAS.

C.C.p. Dopittamento de Edicionos y Publicaciones Periodicas.



CERTIFICADO ToN LIRECCION GENERAL LK

ACUSE BE RECIBO, DPEGARROLLO TECNCLOSICO.
REG, 114 DEPARTAMENTO DE UIUTAMENEE DR
MARCAS,

EXANINADOR:
falips da la Hoz Ramirnz

°865-93 11231 de H.

MAxico D.F., 20 de tebrero de 19%2.
ABUNTO: §8 nioga el registro como marca de la denominaclon propussta,

LIC, ANTONIO MARTINIZ DLL CASTILLO,
HOLBIIN 2)45-260, Col, Nochebuena.
Maxico; D.F.

Harca HHARPZR
Clase: 9.
Aparad: APARATOS PARA LA PZPRODUCCION PE SONIDOS E IMAGENES.

En telacién a la solicitud ds registro de la macca qua se indlca y, dospubs clo tomar en
consideracion todos los aryumentos sxpusstcs en yu escrito ds 10 do diciembra ds 1991, se
le manifiesta lo aiquiente:

Que la denominacién propussta no es reglstrable como marca, por ser somsJants en grado e
confusion 4 I marca citada come antsricridad, toda vaz que su denominacié¢n se encuentea
cotitanida integramente on la marca reqistrada y vigente, por tanto, de accoder a 3u
solicitud ze leslonaria e} dereche al uso exclusive adquiride en los tézminow del acticule
87 de la Ley de Fomsnto y Proteccion de la Propiedad Industrial, por el titular de la
marca regictrada S0300 SHAKRP y diwefie, propiedad de SHARP ELECTRONICS, S.A. DE C.V.:

En debida conteatacion a sus argumontos, se le manitficsta que no le favorecen para dejar
B4 cago a palvo de Ja antorioridad Citada, considerando fue las diferentias qus ustad
advierte en su andlisis, no son suficientes para establacer pot sata Autoridad que entze
ambas existe upa distintividad capar de individualizarlas al considorarlas en su
conbjunto, ya quo el conmumider identificarh su marca wvn la matca registrada da cefsrencia,
de 1a que es parte integrante au dencminacion, hacitndoln cresr por lo tanto la existeucia
da una relacién antra allas,

Atemaz por tratarse de dos marcas contundibless para protsger los mismos
articulos Be incurre 9n las prohibiciones qua sstablece la traccion xvX dal articulo 80 dm
ia Lsy de Fomento y Proteccion de la Fropiesdad Industriatl,

Por lo anteciormente expussty ¥ cun fundamentc sn los precoptos legalus
antes invocadcs, #s de resolverss y se reauelve:

UNICO: Se niega ol registro como marca de la denominacion
SHARPIR.

La suscrita tirma el presente oficic conforms a lo dispussto en los
artliculon 17 tracciones III, IV y Terces Transitorio del reglamuto Intericr de wsta
Bacretacia publicade an ol Dlaris Oficiasl de la Federacion ¢! 16 de marzo de 1909 ¥y do.
Fraccitn XVI inciso b) del Acuscde Pelegatorio de facultades publicade en el mismo ¢rgano
informativo al 12 de maptiembre de 1985, reformado y adicionade a) 10 46 agosto de 1987,

ATENTAMENTE .
SUFRAGTO EFECTIVO NO REELLECCTICH
LA SUBDIRECTORA DE MARCAZ

LIC. SILVIA E. PINEDA FPULLAD,
C.c.p. Depactamento de Edicionos y Publicacionms Pernodicas.

JOBSI4.



SERTIFICADG CON DIARCCIUN GENERAL DR

ACUBE DR RECIBO. DEBARRCGLTO TYCHOLOGICO.
£EG, 114 DEPARTAMINTO DE DICTAMENES DS
HARCAS,

EXANINADOR:
Robscto Jairms Ram{razr

§53453-93 00987 da M.

Mexico 0.F., 9 de dicissbca ds 1993,

ASUNTO: 80 niaga o] tegletro coms marca ds 1a dencminacisn prapussta,

LIC,LICOOLN VECA JUMIREZ.
DCHTELES 45~2, Col, Centra,
Maxico, D.F.

Mareoe HORSPICRRE
Claye: 20,
Amparay MACBLES.

En relacién a la wolicitud ds tegistzo do la surca que se indica y, despuss de tomar
considoracidn todos LOR arqumontos axpudstos on su encrito de 5 de novienbcs de 1992, s
le manifieota lo siguiente:

Que }a denomina<ion propuseta ne s regivtrable come MMCCA, PRr Rep idéntica a la marca
citada como anterloridad, registrada y vigents, por canto, da acceder a su aclicitud se
leajonatta &) derecho &l yzo exclusivo adguirido qa lo tarmines dol attiquic 87 de {a Lay
ds fomaito ¥ Proteccion de la Propiedad Industriad, por el titular de ta marca ragistrada
§4546732 ROBRSPIZRRE y disefu, propisdad de FRANCE PURNITURE INT,

Ep debida contsstacion & sus arqunencds, se la paniflesta due oo la favorecen para dejat
SU case 4 Talvo de is anterioridad citada, toda vez que al Cratarae de usa mirca identica
a una pa reqisteada Y VICENTE, EL Publlcos consumider caacia en confusién, al aduulrir los
productos de una y otra marca.

Kdests por tratacee do dos marcas ldénticas pafa protegec los mismos
articulos se incurra en las prohibjcionsy que astabliecw la Eraccien IVI de} articule 90 de
1a Lay ds Forwnts 7 Protsccidn da [a Propiodad Induaicial.

Por ig anteriormsnte sxpusatc y con tundamente mn los praceptos lagaiss
antes ipvocados, o8 de repolverss y se resualva:

UHICA: e nisga ol registro coms rarca de la deneminacidn
ROUESPIERRE -

La guscrita fiziaa el poesents ofitiv contorms a i dispussto on los
articulos 17 fraccionss III, IV ¥y Tercsr Transitoric da) Reglamsntp Interior ds ssta
figcretaria publicads en #) Oiario gticial de 1a Federacion el 16 te maczo de 1999 7 1o.
Tracclén XVI inciwo b) dal Acusrdo Dalegatorio de Facultador publicade sn ol micmw Organc
Intorpativo el 12 de septismbre do 1985, toformady v adicionado el 10 da agomto d» 3957

ATTHTARENTE,
SUFRAGIO EFECTIVO MO REELECQION
LA SUBDIRECTORA DL MARCAS

LIC. SILVIA £, PINEDA FUELAS.
C.c.p. Ospartamento de Pdiciones y Publicaciones Periddicas.

JepNA,



CERTIFICALG CON DIRECCLON GRNERAL DR
ACUSR DE REICIHO, VEBARRGLLO TRUHGLOGICU.
REG. 51638 BUADIRRCCION DE REGISTRO.

125-93 Expedienta: (15) de maxca.

ASUNTO: Eé nhisga &l regiskro como marca da la denominacidn propuasta.

LIC. ALFON3O QURVEDO CASTPO, apoderado

deé Jop SRES. JUAN CARLQS Y JOST MARLO HADDAD KAIH.
Insurgantes Sur No. 1J00-1405 Col. Cuauktédmoc
06700 Mdxico, b.F.

Kazca sELLADPAN,

Clasa 50 Clasificacion nacional.
Ampara Chaapd para al cabella, jahién no modiclnal, dstsrgente dondstico.

tn relavion a la golicitud do rogistzo da 1a marca que se indica y, despubs do tomar en
conmidaracion todos los argumentos axpusstos an su escrito de 29 de mape de 1989, =0 le
manitiepta lo siguience:

Qua la denominacidn propuasta no es ragletrable como marca, con fundamento en los
artlculos Boptime Trangitorio y 20 fraccidn XVI de la Ley da Fonento y Proteccidn do la
propiedad Industrial, per sar samsjante on grade da confusidn a la marea 226857 WELLAPOH,
cltada como impsdimento, regimtro meccario vigante qua protege todos low productos
comprandidos dentro da 1a ¢lass 6 de la clasiticacion nacienal, actualmente reclariticados
an las eclaswea 3, 4, 5, 17 § 29 da ]2 claslficazlen lntarnacional, por tanto, al accedor a
su solicltud me lesionaria ol dereche al uso exclusivo adquirido en losx terminos del
artlculo 87 da ta Lay citada, por au titulac WELIA AG.

En debida contoatacién a sus arqumentos, se le manifiesta que no le favorecen para dejar
U caso a salvo de la anteriocidad cltada, consldevande que del analiols dv las maccas
SELLAPON g SELLAPAN, ss adviurts que al slaminto dominanta ressrvads de la marea 22685)
qusda inciuido dentro do la donominacion propussta a regiwtro como marca, ademis de que
asta Ult)ia ha wide solicitada pava awparar productos elmilared a los protegldos povr el
ragisteo marcacit antes sefialado, actualments raclasificados dentro s la clasa 3
intarnaclonal, por lo quo ¢! publleo consumidor, al advactir upa nueva marca en @l
comircio cuye aspecto Bs aimilar en grade de contuslidn a la merca WELLAPCH, las
confurdiria, puss ersard qus WELLAPAY 92 una variants dal citado rodiastra.

for 1u anteciotmente oxpusato § con fundamenuto en low preceptos legales antes invovados as
tle raxolvarss 7 so resuvolve!

UNICO: 80 niega ol registro como marcd da la denbminacion WELLAPAN.

La muserita tlema o1 presanta oficio confarmm a lo dispusato an low articules 17
traceionee IIT, IV y Tercer Transitoric dal Reqiamanto Tuterior ds eata Secretaria
publicado en al Diario Oticial de la Federacion el 16 da marzs de 1%89 y 4o, Traccién XVI
incias b) dal Acuerds Delagatoris de Facultadaa publicads an ol mismd drganc intormativo
w1 12 do svptiambro do 1985, raformaty y adicionado ol 30 de agosto de 18907,

ATENTANENTE.
SUFRAGIO EFSCTIVU NO RETLETCICH
LA SUBDIRECTOPA DE MARUAR

LI, 8N.WVIA E. PINEDA RUELAS

JCBE.
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Uiversos delaltes udieran ofrecer separadaments,
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VERTIFICATO COH
ACUSE DE RECIDO
México D.1%, 74 de junio de 1982, .

ASUNTU! Se niefa 4] reqistro 2omo hikca de la denominacidn propunsta,

LIC.ROBERTO RAMIREZ GUTIRRREZ,

APODERADO DB DISTRIBUIDORA DX VESTIMINTA, B.A. DE C.V.
CAMPETHE 4452, Cul, RAuma,

Mixico, DE.

Matca BL CORTE INGLES
Clase: 25,

Ferpans VEJTUARIO, CALLADY v WHERIA,

En telacién a la volicitud de toylstio de ls merce de le deneminacidn £. CORTE INSLES,
presontada el kL de novientie de 1991, propuestu para amparar y distlngais Vestldoa,

4 taario en qeneral o 1a vlaose 25 du 1o Nosehelatura
cmar an cunnta todos log srgunentos expuestes onosy wdctbto do 24
de ybril del peetvite olvy nu je comunlea 1o slgulente:

Que ia denorlnacion propuuAta no 6F 1eglatrable conme marca, en virtud de ser fyual a ja
marca nntoflamente conuclda OSCAK CE LA KENTA, prokibleién que wstablecem los articulos 90
Frageion AV ¥ 39, do la Ley du Fomwilo y Protocclsdn de 1o Propinded Industrial, en
tulneldn con loy drticulos 60, Hle y 10 Bis del Usnyenio de Pacls pata 1o proteceldn de la
Prepledad Induslzlal yo que du acceder a ou sollebtuws, se fommtarla la compeluncia
dezloal quo talus dleposleiones Leatan de witar,

Manificuta on oy vsaclio gue ol oficio 9877 du fecha 27 de lebiers du 1932 rusulta
zonlrarto u durechy y coguee de Ludamestasion ¥ nctiveritn legal sl no 801 exacto lo
aflcnade vn nl oficio gue oe testa.Aslpiane, sefala que wsta Awlslldad ne cumplecon lo
estipulodo pes el srtlouic 122 de 13 Ley de da malailae "toda vue qae no ¢ 1levd u cabu
vl vxaron de [uteds que preve vl nlsmo para Lodo Lipo dw solloltudes de roglutoo du nagea,
incurriends ¢on ollo un una {lagqeante vio tnou divho artizulo®, agiegs sdemds que se
Jebid bater eltado fag anterlouldodos de (86 wateas o fudixtes que supuestamente ne
ehCuehtEAl Piegistiadab ¥ vigonled on wdle fals,

£ debldn contestacidn a sus argunenlos, se le comunlca que confermu o taton, s deavirtas
1a objucisn vomani o quu se conlesta, concidezand. guu es igual a4 ung rarca
notcclamente cronutida, prohiplelon que ea contemplady en .as diipasiclonus ales antos
cltadau,

tn eumnto 3 quy wota avtorldog viold Lo aispueste en el attieuio 100 de 1a Loy de 1
Matorla por ne tiuvar a4 ¢abe vl exanen ue {ondo v que debezla haves ade da
Anteriorldades do lay mogoan o redioting patd gue su poderdant ¢ tavivta i sportunidad de
mandfautar 1o que o su doreetn convinlera, va lnportante establuzer gae 13 cescduo)
notificudy wh el ofivts BA17 do 37 de feltero ae 2992 se srousntis Lelaimenta apepada o Lo
Tegiatactds de 1 nmaterls en razénde que o tesultado Jo) edtutio qu ableve o citade
proceplo legal que dice o stgulente: "Intugrads la solicitud se reulicacd un eramen de
fotido, a fli du veelficur 31 In maroa e teglstrable eh los térmiznes -he vsta Luy,"

antu polichiud ol

Consldatards lo diepuesty por dlcie artleulv, e convluye que en la pie
29 1levd a vubo ul waanen de fondo, Loda ves gue un la espucio se verilled que el sigyne
@igUintive 1o mp eyiolroble come parca un log tarplnvy e eia Ley, cspecitlcamenta lo
wstablesida i bl artleule W Grasaien XV ded wrdunamivnte lagol anted bndooados

En vfloctn, o axdpon e fruds ue p oo i cads sclicliud pars delermlnur s »l slgno
distintivo €8 teglstzable coro marva, por 16 qoe en el presonte Jsunto se Leocedlo a
varlficar eh base o men e peglotiabil dad dy 1a omaros propuentd, colocdidusy ru
solteilud on la hipht gt establece la £acsion Z¥ del artloule 30 de la Luy de la
Materln por Lan raiones expacstas en ol oliclo qus contesta, poz 3o duv va lnvwavls ou
apreciaclen de gue no so llevd 4 cabo el examen de fonda,

Arguments en Su sanzity que Loorssoiesifn enlticd g cotd Aatoridad sndoamente sefain que
$e trata de ung nacea bpal o Gha . siturio atklLietia
y conplelanente aubjeliy ne indtem i . 10 LGNCEOS b gy tava
Yue st bupenyh conptitayen ubs antegionidad o 13 selicitad prepueslue Aulnbamg setabincs
Guu Ko B0 cile el regivtee de la maren lnvedida pary coppardila, nl Waingsoe @ julcle .
ugbued By lesionan Serachas o ana nares noletiaeente wosoelda al no w i

Lown rwgidtoe oen
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ol pafsm, y concluye que "no pucde habe: noticledsd acbre una determinada doneminacién si
nHo RS Conocida en nuestro pale.

an €l cARO CoRCletd edla Marcu ey hotoridmedte cntoclds y propladad a nivel internaclanal
de EL CORTE INGLES LTD, persona que on slquna ocaslén concedid licencla para el uso de
alcha denominaciéng sy representads, Jedcenociende ahora esa sapivaa e} niigen de ja
denaminacidn prepuests 3 registro,

Cone mlarbro del] Convenic de¢ paris para la Pratecclén de la Propiedad industrial, nuestro
rals astd cbliqgaco 8 proteqger al legitimo titular de la marca con objcto do evitar la
conpatencia desleal, ya que 8l uro {qual ¢ sarpjante da una marce notoriarente conocid,
ademéa o oriqinar confustén entre ¢l publico conaumidorz, perjudica 1o darechoa dal
titular do 1a macca notoriamente conocidasn los blenes especiticos o en cualquiar atro que
natanta taldencminacidng y tratindose de productos fdénticos y de diferentea fabzicantes
el pibllco zonsumider pedria pansar squlvocadamente respecto a la procedencla de los
articules acjginands ¢onfuaidn y, en csnsecuensla, 1ctoa de esmpofencia daslealen
ptijulcio de loa intaraser attjuiridos con antagioridad por el legitimo titular de la marca
netorlaments conocidn

£r meneatyr £efBiad que 3un <uands 1 marca Bl COATE INGLES no caté zeogiatrada en la clage
nupecitica para pretegetr en ests aclizitud, no wrun requisito fehacionte para impedir ol
registro de la donominaclén propuesta, ya que s aplicable al presonte case el principlo
de Torritorialiaad y e Eapsccialidad on cezunccininnto a lo legltima proteccidn d ics
interesns del *itular de lamarca notorfamente conocidaevitando de esta manera la
utilizseldn de 1a marea por tercoios y aprovachOndoss de la celebridad y renombry as este
kigne alstintlive,

No obstante Jo antes expuesio, ol titujar legitimo de la marca notoriamente corocida,
tiene ah Rueatro pala toa siguientes rugistras:

RLGI5TROS: CLASEL
AU6T19 LN
EERELE I Y]
s384)6 264
344944 aun
321130 O3n
21132 9N
3006U4 50K

los registroa antes nltadss gon colsideindos conm prusba tehaciente de rnconocimianto
sobra qulien es la perssna que ha dado notorledact a la marca EL CORTE INGLES, por lo qua es
obligacién da esta autoridad aplicar el marcu juridico de 1 materia con el objeto de
prohibte los reqglatros parcarios gus sean 1Jurles A una marca noter!stente conacida coms
¢n 6! presente cago.

Este principlo de capaeldad du Lerrltorisllosd y dw espectalldud wxputsto en los pArratos
precedentos, por el qum se precina ademdu que el registro no conatituye la fuente
exclusiva dal dorecto magcaric, ha sids sostenide por lon Telbunsics Colegimdos en Mataria
Adninioteativa en ditsrentes ejocutorias, o2 du ollan ldentificeble en el eriturio
sontanids on ¢l arpsro en ravislén 1269704 GUCCL CE MEXICO, S.A, 8 fojan 29 a 17 del
intdime do labores randldo a la d. SUPAEMA CORTE OF JUSTICIA DE LA NACION un el afio de
1985, tercera parte sostiene 1o alguientm:"MARCAS NOTORIA, 1A ERUTECCION LE LAS: LAS
FUENTES OfL DERECHO A LA MARGA: EL PRIMIK USQ Y EL REGISTRO. EL. SISTEMA MI4T0 ADFOTADC PON
NUESTRO FAIS. LA PROTEGCION NF LAS MARCAS NOTORIMENTE CONOCIDAS, ALN CUANDO ESTEN ©
TUPAVIA NO IATAN STDO TROTEGLDAS EN EL Y

DE PAHLIS PARA LA PROPIFLAD INDUSTRIAL:. .. Lo alopunato por log aruwlna 5. BIS Y 100, HIS
del mencionsade del nenclonndo «onvenio tiens la finalidad de evitar e reqistro y mi uso
de una marca qua pieda crear renfuslén con stra marca ya notorianente conscidasn el pals
de gegiatee o Je utilizaclén, sungue sed esta dltimy marsa bien senacidy o eaté o wodavia
no haya sido proteglda en el pals mediants un redistio Jue normalnente {rpedizls al
teqistio L 4l UBe APl MEZCa gL ontiu ch conflicts win alla. Fsty protacclsdn sxeopeionsl
de uns marcy notoglarente canocisa astd Justificacs porque ol regletio o ol uso de una
narca slillaz qua ge prestacs 3 confusién equivaldria, =r la mayorls de¢ 168 cages, a un
Acto de wnmpatencia desleal, y tamblén se purne considerar perleldicial para los luteroaes
del publlco congurider, que puedn mer inducids a ecror respecta del origen o ealidad de
198 Produetos Ampaz dds con efa marca slmilar”,

En conclusidn, ne constituys un oesticonlo para nepar vl registes Jdo 14 moarea, la

clrcunatancia e qua 1a narca neteilsmente cofccidy en CITATO Ko 68 €0CUBNLIE fegisnfada
sapeudl mente en la clasa do productes o aervicles a protoqer onn esta solfeit
aome Be renciond wn los anteriores pierates, para que £e d4 una verdaderz protecslon de la
merca notoriaments corazida, 47 t4rminns de lo dizpusato pot los Artseules ya oltades, no
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et indlspanaable el tagiatre de 2 marca on «) pala donce se estime notorismente conocida
paza lou sfactos de au proteczidn {ntecnaclonsl, ya que 56 tratad de una protecclidn do
cardcter excepeional que tlepe sem tin evitsr que se bndizes 8 engafic n erctt al pibiice
cenaunidor @ lrpsdir que ne produzcan antos de cowpatencis desleal,

Conforme s} Articuls %0 fraccién 3V de la Lay do 1s Materia, es suficients @l haechu da que
Va marce gaa neterisrente conovide © sv upligue 3 e50a productes © a cualquior otro, y asi
1o estimo muta depsndencis du acusidc can 1a8 rfaglas da la 187828 v a & sxperisncia en
materia de propiedad induatrlel.

Mencicna en su wsceito Que vl Cunvenic dvi Pari® su cefinte 8 gue las maccag Atun notorlas
on el pafa de registis y establocs que La presanste solicitud su estd presantando en
México: par tanio, msniilesta en suU €sTrite de contestasién, debae axislic nlgln registro
mareario danominade MEL ZONTE THGLES® o alqunn simbliar que sos notorlaments conacido,
fgreqa ademds “gue 3 la Zechz ao d¥ Tonece on eale pals nlnguna magca svglstieda, y pends
adn, nlnero da raglatco que alrva para asparar vextidos, calzsdos y scrorseia,. ",

in embtrgoe, ha quedads mefiatade en log articulas cftaons en el oficta qua &8 rontesta del
Convenio cio Patfs para la Proteccidn de i Prepletad Industrisl, tratan du evitsr yuo
tezcoTss FATAAMAZ rbtengan rejlatecs du marcas que sean igusles o simjlares en grado de
canfustdn & rorens potoricrents Conecidas, £] espieitu du proteccisn que establecon dichas
dimpuaiciones on roncgido an (a fraccisn AV el sxt{suls 30 de lo Ley da 1a Matarls,
contorme al cunl so sorhn ep eute Taso,

Por lo yue se teflore o que a {a fecha no ne conote en e5te pals minguna msrea reglotzada,
ya se citaron los regictros marcarios oktenldes por el leqlitine Titulsr de 1a marcs BL
CORTE INGLES por 10 quu en avidente gue ol piblico copyumidor tienn plene canseimienio do
18 uxistencia de dichs marca,

Inddiea an 84 paeEIts Gue esty Auteridad 2ohtunde concepics Jdi mirda notorlanshte cohocids
Y marca pundisiasste concclda y que de acuerds a oau progla naturalers ¥ 2 las
dicpostcionss laplcg qua Yng riqen, son totalranto alterantes, Do acuerds con estof
argurmentos, deflpe los caoncuptos =onsidarando qua la nstorledad da ung marcs deto tonsr
como tequinito sifa-quanon un reqiatio sarsario en el pals de reglotss ¥ duo on el cbso de
tna marza pondlalnente csnelys ne on nmcesarto wi rejlstfo, sino que es Buticinnta con (s
publictdad da la ntams. estatlece ademds que la requlacldn para las rarcas notiriamente
copocidas ustd en ! Convenio Ju Parts para la Requlacién de Is Propledad {ndustrisl, y
que ta reguliaclin pata 293 mercas mundininenta censeldan ga sncdsntrs onh 8l Acregin da
Mpodrid del cusl puestre peiy e ez signatacio.

e agurzde al anterior argumentn, conciuye que wn nusstra lagisizclén no exists algdn
pracopte que !e dh proteccisn a las matcas mundlelrsnte conouvlidag, poc 12 que a julcio de
Ay roprenentata, como 1o gua no extid prehlibido msth pormitido Al aplicar ingistintamunts
conceptos diferentes, se lncurre ¢n una violaclén conatituciunal y selirlta re congeaa ¢l
rugintio o e @arca poopucstd & reqistra.

Hoppheto & 18 confualédn de manceploy que aduzo, ao o pandfleats que da ningund menora ouw
hace 12 comparacién entre rarcat hotoriamentw conucidas ¢ maroas myndialments concricas,
por 1o que & #gta Jdependoncia se eofierc, nélo By N gxpueblo fue &e trata de Una mary
wotorfarente conn~icdy, que on a Tn que s refliere Ta Frazeisn XY del arrticuto 90 de 1a ley
dn la Mates!y, Blendo esn erpress la gus ha ealliedo Ja difegansiacién. Ho cbstante,
guponiendd vin concader gus 14 doferenciaciét quu gencions encuentra apoy~ an log tratados
internaclonnies, cuntorme s tal diteroaclacidn, vua erptcgs ruconcea que al Convenlo de
Part{s g¢ zuilern a las marcas setoriamunte cunocidas ¥, como antes gu menclona, 5 ¢sfeai
SUBUeBLE previste on ia (racelén XY del srticule 90 do 12 Ley do Forento y Protaceldn de
ia Fropiedad Industelal, tontorme a las disposiclonnn de 13 teglslacién mextcana y el
Convenla de Parls para [a Protsccifn Je la Propirded Industrial, ia golicitud da zignas
dintintives {dénzicos o simiiares 2 uns mares rctorlacments conocida dobe wer hegado con wl
ofjete de evilar peclulciv 2 196 Yituldred do Jicha pares v, sorre wedny confusidn al
pablice consurlder: y aun cuando no axiata un ragistrn marcaris en la cluce de pienes o
rervicins a apllicarse nuestia legislaclin y laas declaiupes ae les Tribunales Colugiados
chit iblucen esta prohitticidn,

En cangecuencia, 83th auterided #onaidota gue 14 demoninaclin propuaste B ek spta a
reglovio en vlerud de sar fqual 4 una merca Qe esta dependencla estima notordsmente
canocids, du conformidag con ko dispucsto on Jos articulos 80 fratelim XY y &u. de e lay
do fotunta y Proteccldn ua 12 Propledad {ndustrisl ef relaclén con les artioules e, WIS y
109, B1S del Cunvenis de batls pazy la Piatacciom de (3 Propledsd Induptrini.

Por lo anterfermente expussty y con fundamanto en (0§ preseptos leqales integ lnvooadon,
&5 de rdsulvetan y b6 tedubivet



URICO: 0 nleda vl gagistro como marces uu la denominacién
EL CORTE INGLES.

La suserita firms el presente ofieio coriormy a lo dispuesto en loa
articules 17 fiaccienes 141, IV y Tercer Transitoric del Reglamento Intefler de estn
Secrataria publicado «n el Diarlo Oflelsl ce la Vedernclon wl 16 da marzo do 1289 y do.
Fracelén ¥Vl incise ») del Acusrdo Delagaterio ae Facultades publicado an el mismo drqano
intormativo @1 12 ¢a saptivebre da 1985, reformado ¢ adicionado el 1U do agcsto oo 1967,
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SUFRASIO EFECTIVO 1O REELECCION
LA SUBDIRECTORA D MARCAS .

LIC. SILVIA E. PINERA RUELAG.
C.c.p. Departomento de Edicionea y Publicaclotes Putiddicas.

JOBOLLS.
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Méxjnt R,

& de mayo do i9%3,

ASUNTO: Ge nlegqa ol tojistoo come 20 e la deneminacién pr

punsta,
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Warcn MRTROPQLITANG
Clapn: 75,
Aupatad VESTIIOYE,

50 tndich y, derputa de tomar en
raorfte e 30 de epezo de 130, ge leo

En palicion 2 Ju sellsitud de registio ge la maica qu
onafderacién tedns los Arjumenton oxsgestos ef su
wani {lests jo siqulentes

ua 14 dennninaclén propuests po es veg
Attiruies Shptime Toansitario ¢ 90 {raceisn YI{ de la Ley de Foeenro y Proteceisn de da
Proptedad Indust riai, prr awr el elepento arhtico {disend) do 1y mismg s initacién de)
vacnin do Armag del bistelro Eaincaly, b ol reguile set dngas v opara au o registro,
Jar rante, A wyoaoliclted se tasianaiian Lo litare rutejano en el Luwmeral
antes citads de 1n Lay sitana,

le com, mazca, con fundamente en los

B0 dubida contwat
By casn A gl
adsiette an
alstint] vidng
ankilnle de lan warean on
clementon conat Dt
mazca propuesta aor Lo do que s
tegislaciGn de ia Matecia,

16n a rus arqumentos,
rier buad i tadn

ranltienta que no b favarecen pata dejar
ande que Lae abierencing que ugted

en para estabilecet por esta auterldad gio ontre arpas exizle usa
Ivfduallzaclae a) conshdvrarias vn su conj ¢ toda nzoqun del
‘dvierte que €] aspestt graticn
tean del plutsito Federal
wilira el aupoeste deop

teproducide en la
irfeitn contesglado en la

Por 1o anterlocmenta expussle ¥ coti Lubdamento v las preseptas legaics
antes ipvocasss, e de serelvetse ¢ 30 tesuelves

RGO Se niega el regluteo ceso matea de 1o dunonina=lan
METROFOLITANO. .
La supcrfta tirma ol prescrte offele onlarme a i1 dispuesta an loa

artlcalos 17 frax
Scergrarla
Fracelon AVi
ftarmitive

g 110, IV ¢ Tercer Teansitoilo dei Aeglanente Inrerdor de auta

de en wi Diaric Qticial e la Feacracidn vl 16 dn marie de 969 3 go,
sz b) el heuurao Delogaterio du Facultiges publleaco en nl misre &rgnno
Do septicnbaa de 1265, reformado y adicionaae el 10 de ageato do 1987,
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