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INTRODUCCION

Es us hecho indudable que las marcas juegan un pape! muy importante en

¢l desarrollo de lns empresas. Es por ello, que la marca es el tinico instramento
‘ utilizado por ¢! empresario para identificar fos productos que elabora o fos
scrvicios que ofrece al pitblico consumidor,

No obstante la importancia que 1a marca tiene para la empresa, en nuesiro
pais s¢ da ¢l fendmeno de que en su mn.yon'u las empresas y el estudiante de la
Curera de Derecho no le brindan a este instrumento la consideracion necesaria,
despreocupéndosc en muchos casos de crear marcas que ilamen la atencion del
consumidor y descuidando la proteccion juridica que el Estado brinda en esta
matcria al cmpresario. .

A partir de 1a marca se desarrollan una serie de elementos o actividades
tendientes a introducir el producto o servicio al mercado.

El propdsito de esta tesis es presentar un estudio de la marca en cuanto &
1a importancia que tiene la regulacién juridica que para este instrumento existe
€ nucstro pais, tanto para el empresario como pars ¢l Licenciado en Derecho.

Este andlisis pretende indicar al cstudiante de ia Carrera de Derecho cl
gran campo de accién que se puede desarrollar en el procedimiento del registro
de las marcas, beneficiando a los empresarios y a los consumidores; asimismo,
se pretende suxiliar a todo aquel que trabaje en el drea de marcas, con ¢! Gnico
fin de que conozca mejor lo que es el campo de accion de! manejo de 1a marca.

Para cste objeto he estructurado mi tesis de una manera sencilla y logica,
anotando en el primer capitule una resefia histérica de la marca, es decir

veremos conio en la Edad Media estas no tenian las mismas caracteristicas y
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funciones a las de 1a actualidad. Continuaremos con los diferentes conceptos
que se ticnen de lo que es la marca, entendiendo aqui como principales el
concepto legal y doctrinario; finalizando con lo que constituye fos antecedentes
legislativos mexicanos de la actual Ley de Fomento y Proteccion a Ia Propiedad
Industrial, que es una de las bases principales de cste andlisis.

En un segundo capitulo se establecen lus caracteristicas esenciales,
clasificacién de las marcas y requisitos para el registro de las mismas, asi como
las obligaciones derivadas de dicho registro que e! dueiio de la marca contrae.

Finalmente en el capitulo tercero sc analiza lo que constituye la fuente del
derecho ya sea mediante el registro o el uso de la marca y los efectos juridicos
que se derivan de estas asi como las modificaciones hechas a la Ley de Fomento
a la Proteccion a la Propiedad Industrial. En este capitulo se hace especial
énfasis en lo que constituyc, en opinion del que escribe, Ia fuente principal de! .
derecho, esto es, lo que se deriva del uso mismo de la marca.

Para la investigacion del tema considero que se debe de utilizar la
metodologia siguiente:

Método Tedrico-Deductivo: Con este método se pretende tener un

concepto logico y general de las marcas.

Método Descriptivo: Con este se pretende analizar las diferentes
caracteristicas que debe de reunir cada una de las marcas, asi como
también del uso que se le podria dar a dicha marca.

Método Analitico: Por medio de este se pretende realizar un estudio de la
legislacion mexicana referente al registro o procedimiento de la misma.

En la elaboracién de estc trabajo he puesto mi mayor voluntad y empefio,
al mismo tiempo este trabajo constituye el final de una serie de requisitos
formales que traen como resultado la cristalizacion de metas fijas, més no por
esto, la investigucion pierde el interés que el tema representa,



CAPITULOI

GENERALIDADES.

‘1.~ Antecedentes Historicos de la Marca.

En e} comercio y en la industria actuales las marcas no tienen las mismas
caracteristicas, funciones y finalidades que en la antigliedad se les asigno. La
comercializacion e identificacion de bienes y servicios con marcas, se¢ originé
en la Edad Media, "No obstante se tienen datos que demuestran la utilizacion
de las marcas desde la edad de piedra donde cran empleadas como signo de
propiedad, en ganado, herramientas de ln época, etc. 1

Existen también cvidencias quc demuestran que en Roma y Grecia ¢
inclusive en Inglaterra, ya se marcaban jarrones, platones, vasos y demis
articulos de alfarcria, pero mis que nada las marcas aparecen en trabajos
Iabrados en oro, plata, bronce y plomo. * En cstos trabajos, va aparte def signo |
o marca, la fecha y el nombre de su fabricante (hasta en nuestros dias se puede
ver que csa costumbre persiste, sobre todo en los articulos elaborados en
plats)"2.

Ya en la Edad Media los artesanos elaboraban sus propias mercancias,
vendiéndolas en forma directa al dltimo consumidor y para diferenciar sus
productos de los demas que existian en cl mismo mercado, inicamente se

1.Gerard Rarteno On the origin of trade rarks®, extracto de Trade Mark Reporter, Edit. Forbes, Vol. 45
N°2, PAg 129, febwero 1955,
2 .F. W 8 A Faitholt, Marcas de Ortfices y Plateros, (Marks of gold wsuvam).mmue
Trade Marks Reporter, Edit. Fosbes., enero de 1980, Traduceidn hecha por Norma Angglica Logez,
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timitaban & firmarlos para que quien los adquiriese supicra la procedencia del
articulo que compraba. Cabe scilalar que en aquel tiempo no habia
intermediarios repito, el canal era directo desde el productor hasta el
consumidor final.

Luego, Ia firma o signo utilizado por el artesano, servia mis para
conooer la procedencia de los productos que para cfectos de diferenciacion. El
consumidor no adquiria el producto por la firma o signo que tuviese marcado o
impreso, sino por el producto mismo o por su contenido en si; por eso "La
finalidad de la marca em la de proteger mis al cliente que a! fabricante, puss
cudndo el consumidor adquiria cierto articulo y se no le satisfucia, simplemente
al mirar cl signo, iientificaba el producto y ya no acudia més aél. " 3

En el nuevo continente, a 1a llegada de los espajioles, fue motivo de gran
admiracién, el ver que uno de los pueblos, los Andhuac sc encontraba con un
gran suge en ¢l comercio, esto debido a que estabm agrupados por oficios. No
obstante Is importancia del comercio, la diversidad de oficios y Ia gran variedad
de mercuderins que se ofecian, se puede constatar que no se tiene noticia
alguna de In existencia de s marcas o de alguna disposicion para las mismas
en este pucblo.

La minima consulta dc sutores que han escrito sobre el México
Prehispénico no nos permite averiguar si hubo mascas signos o medioQ
materiales que diferenciaran las mercancias que eran comerciadas entre los
pucblos, de otras del mismo género o especie, este hecho s por demis
sorprendente, ya que " Haciance Ins compras y ventas por via de permutacion,
daba cada uno lo que le sobraba por lo que habla menester, y el maiz y el cacao
servian de mongda para las cosas menores, no se gobernaban por el

3.Agustin Remella. Tratado de Propiedad Inchmtrial. Bdit., Porsta, S, A. Tomo I .México 1982, Pig. 3.
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peso ni le conocicron; pero no tenian diferentes medidas con que distinguir las
cantidades y sus miimeros o caracteres con que ajustar los precios segin sus
transacciones”. 4

La no cxistencin de marcas o signos distintivos de las mercaderias o
productos en estos pueblos, encuentra una explicacion en que Ias transacciones
mercantiles de esa época se efectuaban por medio de 1a utilizacion de géneros,
por o que no se especificaba, individualizaba o indicaba el origen de las . .
mercancias para distinguirlas unas de otras; por ofra parte, la carencis de
moneda (cn su acepeion actual) y el empleo de ciertos articulos como sustitutos
de aquella, nos hacen pensar que no cran afectos al empleo de signos o medios
materiales de distincion en lss mercaderias.

Al hacerse mas complejo e} comercio (debido a su crecimiento), se unen
artesanos dedicados a un mismo oficio y forman los gremios. Estos tenian como
fin defender el mercado de extrafios provenientes de otras ciudades, asi como,
impedir el. trabajo a quienes no formaran parte de él y cvitar la fibre
comp ia entre tros (cabe recordar que el gremio estaba constituido por
tres grupos de personas: maestros, oficiales y aprendices).

Entre las obligaciones que e gremio imponia a sus miembros se
encontraba la referente a que cada productor debia mascar sus propiss
mercancias para asi poder limitar ¢} exceso de produccién en ¢! momento
deseado; con esto, obviamente se evitaba ¢l monopolio sobre cualquicr tipo de
claboracion; al estar las mercancias marcadas, se podria detectar quién producia
con una calidad menor que pudicra, en determinado momento, afectar la
comercializacion de otros productos de! gremio, restringiendo con ello futuras

operaciones.

4.Nava Negrete Justo. Derecho de las Marcas . Edit. Pormia, 8.A. México 1985, Pag. 50.
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cambiar ¢s0s signos o simbolos con que marcaba sus productos, ya que debia
seguir usando los mismo que su antecesor habia utilizado.
Toda infraccién & las reglas del gremio era castigada con la expulsion..
En esencia, ¢l gremio ¢ra un medio de control de la economis y de Ia
cantidad y calidad de la produccién a través de la unién de productores o

Por diferentes razones docae el sistema gremial, cntre éstas se pucden citar
las siguientes: v

-Rigido control de la produccion.

-Separacion de 1a fase de fabricacion de Ia distribucion y mercado
-Répido crecimiento de 1a vida urbana que trac consigo un incremento
en In demanda que naturalmente ¢f duro sistems gremial se vein im_
posibilitado a cubrir, ya que no podis producir al ritmo que imponjan
las nuevas condiciones econémicas y sociales que dicron origen a
los nuevos comerciantes capitalistas. Con esto, sc entra & otra etaps
del comercio.

Ya en el sigo XIX, con el invento de Ia miquina de vapor, da comienzo Ia
revolucién industrial; siendo aqui donde aparece por primera vez el fabricante
en gran escala, que ya con ayuda de equipo de motor y maquinaria, hizo que la
produccién eumentara de tal forma que superé entonces & la demanda. E!
gremio aqui ya no existe, pues la fuerza que en forma individual adquiere el
fabricante, hace que desaparczca todo vestigio que sobre el gremio pudiera
haber.

Con el tiempo, el aumento de la poblacién y el incremento en las vias de
comunicacién provocan que el fabricante se vea tentado a hacer legar sus
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productos a un mercado extemo y por lo tanto mayor ai que hasta entonces
venia atacando, trata de nivelar el desequilibrio que se sentia entre su gran
produccion de la demanda local.

No obstante lo anterior, al pretender introducir su mercancia en otros
mercados, ¢l productor se enfrentaba al problema de distribucion y almacensjc
de sus productos, pues en muchos casos no contaba con ! capacidad técnica
suficiente para lograr una comrecta diversificacion de su mercado, & pesar de que
tenia los medios requeridos para cllo. Es aqui donde apsrece, por fin, el
mayorista, persona que adquicre las mercancias para revenderlas a otros
negociantes que serén los encargados de vender al 1iltimo consumidor.

Al haber competidores, provoca que ¢l mayorista quiera aprovecharse de
esta situacion exigiendo mejores condiciones al fabricantc para almacenar y
distribuir sus productos, ya que si éste se negara a satisfacer dichas exigencias,
habria ofros (la competencia) que tomarian su lugar en la preferencia del
mayorista que terminaria por no trabajar mis con el fabricante "sublevado®.
Esto sc presentaba si el producto era homogénico (situacion de competencia
perfecta) y al consumidor le daba igual comprar uno u otro articulo; cntonces,
Ia exigencia del mayorista, descansaba en cl precio @ que le cra ofrecido el
producto, comprado aunque fiiera mas barato.

Estc problema s0lo se vein solucionado creando mis demanda para el
producto, por lo que ¢l fabricante crea y adopta unn marca para sus articulos
(que los identifica y los diferencia) y que seria ampliamente conocida por el
consumidor al utilizar Ina publicada como un instrumento que penetrare al
mercado, y, sobre todo, el fabricante trata de difcrenciar sus productos de los de
la competencia. Ya no hay homogeneidad.

"Cuando la empresa cstd en una situacién de competencia imperfecta o

monopolistica, la marca ha roto Ia homogeneidad del producto at conferirle
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cualidades reales o imaginarias ”. s v

Es asi que el piblico se inclina por determinado articulo marcado que, por
reunir entre otros, ciertos requisitos de calidad, es obviamente el que adquirirh,
y, 8i el mayorista no lo surte, cntonces acudird con otro que sf lo tengs.

Como 8¢ veri cn ¢} transcurso del tiempo, 1a distancia entre el que fibrica
los productos y ¢l quo finalmente los adquicre para su uso, es mayor. Al
productor so le conoce entonces por su MACE.

Hasta nuestros dias, las marcas no muestran Unicamente Ia procodencia
del producto o del servicio, sino que abarcan aiun mas, es decir, sirven para
fines de identificacion y diferenciscién de bienes o servicios de una misma
especie, clase o género. Al publico consumidor ya no le interess tanto de
dénde, sino qué es lo que compra, siendo entonces 1a marca, un instrumento
de comercializacion que el productor o prestalor de servicios utiliza pars la
venia,

Como se puede observar 1a marca ha tenido una funcién muy importante
en el mbito del comercio, toda vez que el mismo comerciante deberia tener una
scffa o signo que distinguicra su producto de los demis, es por eso que ha
venido analizando la forma que ¢l comerciante realizd para que su producto o
servicio fuese diferenciado de los deris, ya sea con 1s firma , o bien, marcar et
producto que deberia de salir a In venta. -

2.-  Concepto Legal y Doctrinario de 1a Marca.

wdeﬁnicionmquelndocuimhndadoalconmptodemsonmuy
variadas.

5 Fruit, René “Aapectos Econdmioon de 1a Propioded Induetrial® . Revists Mexicana de la Propicded
Induetrially Artistica, México. N° 8 julio - diciembre, 1992, Phg, 12. i
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Por ¢jemplo, Justo Nava Negrete dice que ... "la marca es todo signo o
medio material que permite a cualquier persona fisica o juridica distinguir

los productos que slabora o expends, asi como aquellas actividades
consistentes en servicios, de otros iguales o similares cuya finalidad
inmediata es la de atraer a la clientela y despus varla y

aumentarla®...c

Por su parte, Mazio Jirén afirms , 1a marca..."es el medio principal para
atraer la clientsla hacia una o mas mercancias de la hacienda,
individualizando las mercancias o similares"... 7

Para Paul Roubier: "La marca consiste en un signo distintivo colocado
sobre los productos (o servicios) y destinado a garantizar al publico la
procedencia de los ".8

Una definicion mercantit seris: nombre que ¢l comercianie o fabricants .
pone a los productos que elabora a los servicios que presta para
identificarlos o distinguirlos de los demas de su mi specis. 9

Si seguimos buscando definiciones do marca, encontraremos que Ia gran
mayoris cumple con una de las funciones de Ia marca, diferenciar el bien o
servicio de 1a empresa de fos de las firmas de Ia competencia.

David Rangel Medina agrupa las diferentes definiciones que se han dado
de la marca en cuatro corrientes:

1.- Scilala 8 la marca como un signo indicador del lugar de
procedencia de la mercancia.

2.- Considera a 1a marca como un agente individualizador del mismo
producto.

60b. Cit, p. 147
mmmmammmﬂT@amMﬂm
Mexicance, México 1960, pig.. 157

sl

91d
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3.- Retine los rasgos distintivos de las dos anteriores.
4.- Adopia la tercers corriente enfocando s csencin de Is marcs en
funcion de Ia clientela.

La Ley de Fomento y Proteccion s Is Propiedad Industrial, no da un
concepto concreto de lo que es la marca; sin embargo, hay varios articulos
dentro de nuestro ordensmiento juridico, de los cuales se puede entender lo que

Articulo 88, "Sc entiende por marca a
todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de su
misms especie o clase en el mercado”.

Articulo 87, “Los industriales,
comerciantes o prestadores de servicio
podrén hacer uso de marcas en la
industria, en el comercio o en los
servicios que presten. Sin embargo, el
derecho 8 su uso exclusivo se obtiene
mediante un registro en el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial®.

Articulo 89 " pueden constituir una
marca las denominaciones y figurms
visibles, suficientemente distintivos
susceptibles  de  identificar  los
produclos © servicios a que se
apliquen o traten de aplicarse, frente a
los de su misma ecpecneoclue las
formas tridimensionales, asi mxsmo,
siempre que no queden co

en el articulo 90 y el nombre propio de
una persona fisica, siempre que no se
confunda con una marca registrada o
un nombre comercial publicado”.
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De lo anterior podemos deducir que, ¢l legislador tuvo alguns razén
especial para asignaric al signo marcario un papel diferente, scgiin Ia marca sca
industrial, de comercio o de servicios; lo que viene a demostrar que o que tiene
aplicacion prictica e I clasificacion doctrinaria. Por lo tanto podemos concluir
que nuestros fegisladores han reservado la indicacién de procedencia como una
funcién propia de Ias marcas industrisles, comerciales o prestadores de

servicios.

La marca en cuanto & su funcién difercncia al bien o servicio o
distinguiéndolo de los otros de sus misma especie; csa funcion de distinciones,
cada vez mAs importante en un mercado que dia a dia se hace mis competitivo,
donde existen cantidad de productos que cubren una misma funcion que son de
un mismo género. Esta funcién de distincién se relaciona intimamente por un
1ado con I esencia misma de la marca, yporotrooofisupropinddhicién.

La marca como tal, tiene la funcién de personalizar al producto. Esto cs,
lo transforms en un bien o cosa individual y capaz de ser identificable y
distinguible de los demis semejantes o iguales que se encuentran en ¢f mercado.

En Ia actualidad, cuando !a gran mayoria de los productos llegan al dltimo
consumidor por medio de intermediarios que mancjan en forma simultanca
mercancia de distintos fabricantes, se hace necesario identificar, por medio de la
marca, Ia procedencia del product )

"La comercializacion se realiza a través de la publicidad respecto de Ias

marcas de los productos y servicios, pues éstas permiten su identificacion; la
publicidad de las marcas se hace con el fin de despertar el impulso a comprar en
los clientes potenciales. La funcion publicitaria de las marcas es fundamental en
el proceso de comercializacion, a partir de ella se realizan campasias en redio,
periédioos, TV., funciones de promocién, etc. Se ofrecen incentivos a los
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- clicntes, 1a marca simplifica ol acto de la compra...."10
Frank 1. Scheter llama & la marca “¢l vendedor silencioso”, que permite al
productor llegar al consumidor final por medio del detallista. 11
Ademiis, In marca ampara Ia calidsd del bien o servicio a manera de
garantia. Esta, sirve como una garantia de consistencia acerca de la naturaleza,
carscteristicas y calidad de esos productos o servicios.

3.-  Antecedentes Legislativos Mexicanos.

Es conveniente seffalar que desde la época de la colonia hasta la dltima
décadn del siglo XIX, la proteccion legislativa del derecho a las marcas fue
deficiente, encontrando Gnicamente algunas disposiciones aisladas sobre las
instituciones marcarias y nuestro Codigo Nacional de Comercio de fecha 16 de
mayo de 1854 no fue la excepcitn, ya que ninguno de sus capitulos reglamenta
en forma general las instituciones marcarias. : )

Sin embargo, buscando en preceptos apartados encontramos que hay
reglamentacion para las marcas de las mercaderias, con esto se reconoce la
existencia de las marcas y la funcion de las mismas en su aspecto distintivo. Por
¢jemplo; entre los requisitos que se establecen para las cartas, ¢l porte o
comcimiento que pucden exigirse mutuamente el cargador de las mercaderias y
el portador de ellas, sc cnumers lu "Designacion de las mercaderias”, en que se
hari mencién de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos
exteriores de los bultos en los cuales se contenian dichas mercaderias.

10 Alvarez Soberanis, Jaime. La Regulacion de las I i y Muaicss y la Tramsferencia
Tecnologica. México. Edit. Porria 5.A. 1979 Pag.. 65.
11 Ibid.p. 68
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Cédigo de Comercio de 1884.

*En matetia de marcas, éste Codigo establece en su Libro Cuarto dedicado
# le propiedad mercantil, disposiciones gencrales por las que se reconoce dicha
propicdad como un valor propio independiente del precio de los muebles,

inmuebles, titulo y acciones de la negociacion."12

Instituye para el fabricante y el comerciante la propiedad en sus marcas,
mis pars adquirir dicha propicdad de la marcs, se necesita depositaria
previamente en In Secretaria de Fomento ( hoy Instituto Mexicano de 1a
Propiedad Industrial) y ésta concederi 1a propiedad si 1a misma marca no se usa
ya por otra persons, o no este de tal manera semejante que s¢ comprenda la
intencién de defraudar intereses ajenos de cuya disposicion se deduce cl sistema
constitutivo y atributivo de la propiedad sobre 1a marca establecida por éste
Cédigo; del mismo precepto legal resulta la facultad discrecional de Estado
paa juzgar acerca de Ia imitacion marcaris. Considera que hay usurpacion
marcaria cuando se usa una enteramente igual a otra, asi como cuando entre las
marcas resulta gran analogia, sea por que las palabras mds importantes de una
marca se repiten en la otra, o por que la nueva marca se redacte de manera que
pueds confundirse con otra nominativa o por que consistiendo la marca en
dibujos o pinturas, sean cstos tan parecidos que produzcan confusion.

A pesar de lo escaso de la reglamentacion que éste estatuto dio al derecho
de marcas, los principios que contienen sus disposiciones bien pueden
clasificarse como, el mas acabado eslabén en nuestro desarrolio histérico
Icgisiativo de ésta ama del Derecho.

12 Nava Negrete, Justo.Ob. Cit.pag46.
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Codigo de Comercio de 1889.

Apesar de que este nuevo Codigo derogo las leyes mercantiles det Codigo
de 1884, si conservo la obligacion de inscribir en el Registro do Comercio los
titulos de marcas de Fébricas, estableciendo como sancion & la fulta de registro
que los documentos no podrin producir perjuicio a terceros,

Es hasta e} affo de 1890 cuando entra en vigor en México el primer cuerpo
de disposiciones especialmente destinadas a regular el derecho sobre marcas en
sus diferentes aspectos. 13

Ley de Marcas de Fabrica del 28 de Noviembre de 1889.

Esta Ley promulgada durante ¢l mandato de Porfirio Diaz, entrd en vigor '
¢l 1° de enero de 1890, y marcé el paso de transicion entre la reglamentacion
que las marcas de fibrica recibian del Coédigo penal y las disposiciones
agrupadas en un ordenamiento especial.

En los 19 articulos que contiene esta Ley se ve reflejado un serio empeifo
por parte de los legisladores de aquella época de asegurar tanto el interés del
productor, como el interds general; y a pesar de que durante su vigencia fueron
surgiendo problemas no previstos, podemos considerar a csta ley un verdsdero
ensayo de legis! sobre imp por las exigencias del progreso
industrinl en sus inicios; ademas de que a pesar de llamarse Ley de Marcas de

Fabrica, no olvida en su reglamentacion a las marcas comerciales. 14

ih

13 tbidp.48
14 Thid .50
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Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903,

Esta ley reglamenta por primera vez , tanto ¢l nombre comercial, como el
aviso comercial y da a conocer una serie de innovaciones con respecto a la
tramitacion de marca.

Define a Ia marca como el signo o denominacion caracteristico y peculiar
usacla por ¢l industrial, agricultor o comerciante en los articulos que produce ©
expende, con el fin de singularizarlos y denotar su precedencia.

Crea la Oficina de Patentes y Marcas, especialmente destinada para la
tramitacion del registro de marcas tal y como existe en la actualidad, pudiendo
roculTir a ella tanto mexicanos como extranjeros.

Prohibir ¢l registro de los signos que no retinan tanto la capacidad
distintiva que se requiere como el requisito de licitud de las marcas, como son
los contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a Jas Icyes prohibitivas y los
que ridiculizan ideas, personas u objetos dignos dc consideracion.

Implanta también la obligacion que tienen los fabricantes, agricultores y
comerciantes, de indicar extensiblemente que sus marcas estén registradas. 1s

- Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comarciales del 28 de junio de
1928,

Esta ley derogé a la anterior del 25 de agosto de 1903 y reconoce ¢l uso de
Ia marca como fuente de derechos sobre la misma.

Define a la marca como “el signo medio material distintivo que esté
usando o quiera usar un comerciante, industrial o agricultor para distinguir y
b, ps0
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denotar Ia procedencia de los articulos que expends, fibrics o produzca”,
Establece el examen de novedad como requisito previo al registro de una
marcs, asf como ¢l procedimiento de oposicién de los terceros que sc consideren
afoctados. Por primers vez se faculta al estado a declarar, cuando fo estime
oportuno, ¢l uso obligatorio de ias marcas para squellos articulos que por su
origen, naturaleza o aplicacion se relacionen intimamente con la economin del

pais y lus necesidades publicas. 16
Lay de {a Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942.

Esta Ley se caracteriza desde el punto de vista formal, en que codifica
todas las dispasiciones refativas a patenies de invencién, a marcss , avisos ,
nombres comerciales y 1a competencia desleal.17

Loy de Invencionss y Marcas del 30 de diciembre de 1975,

..." Esta Ley que regula el derecho de exclusividad de uso que confieren
Ias marcas registradas, vino a cemrar el ciclo que en materia de politica v
econdémica inicié la administracion mexicans durante cl sexenio de 1970 a 1976
con Ia 12y de Invencién Extranjera, la Ley de Traspaso de Tecnologia y Ia Ley
do Proteccion al consumidor..."18

Es canacteristica de este nuevo Derecho social-econémico mexicano la
pronunciada intervencién det estado para regular las actividades industriales y
comerciales de los particuleres.

Por lo que respecta a las marcas, la ley conserva las instituciones bdsicas
16t p76
17 Thid.p.88

18 Range} Ortiz, Hovracio, El Uso como Fuente del Derecho a la Marcs. Edit. Cuadernos Mexicancs.
México, D.F.1982. pag 20
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que atafien a estos signos distintivos, como son el coacepto y los caracteres de
la marca, el reconocimiento y el usa del registro de Ia marca como fuentes de
deqecho, las causas que determinan la pérdida de los derechos, ¢l procedimiento
para que se inicie y se panga fin al derecho de exclusividad, la competencia do
la autoridad administrativa para conocer de la nulidad de los registros, y pars
dictar opiniones ¢cnicas sobre la existencia de hechos constitutivos de delito.



CAPITULO H

LA MARCA
1.~ Clasificacion de Marcas.

La clasificacién de las marcas es amplia y se extiende hasta doce formas
distintas, partiendo de cuatro grupos primarios:19

A) El primer grupo las clasifica en cinco subgrupos atendicndo a sus
camcteres “accidentales”; marcas nominativas, tridimensionales, figurativas,

plésticas y mixtas.

1. Marcas Nominativas.

Estas marcas pueden cstar compucstas por una o mas palabras, iniciales,
lctras,' nimeros o siglas. Pueden incluirse también nombres propios,
comerciales (que scan distintivos) o geogrificos.(art.89)

La Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial (LFPPI) en su
Articulo 90 expone 17 fracciones en las cuales ﬁos explica en que situaciones
uns marca no podré ser suceptible de registro, algunas dc esas fracciones son
aplicables a las marcas nominativas.

Volviendo a las marcas nominativas, nos encontramos con que estas
auxilian grandementc a la publicidad quc la cmpresa emplee ya que la
pronunciacion de las mismas, por su brevedad fas hace mas féciles de

19 Rangel Meding David. Derechio M i0.Edit. Cuad i México 1960. pegl70
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aprender y recordar. En las marcas nominstivas no importa tanto el contenido
del texto sino ¢l sonido que tenga la palabra empleada.

Ejemplos de este tipo de marcas serfan:

COCA COLA (refresco): nombre comercial.

YVES SAINT LAUREN (ropa,, lociones, etc.). nombre propio.
MARAVILLA (accite comestible): palabra,

CHIHUAHUA (cerveza) geografica.

Atin cuando Ia Ley de Fomento y Proteccion a la Propiodad Industrial en
su Articulo 90 fraccién VII establoce Ia prohibicién de registrar como marca
una denominacién geogrifica, debe considerarse que existe criterio reiterado de
los Tribunales Colegiados de Circuito en materia sdministrativa en cl sentido de
que tal prohibicion sélo procede cuando entre Ia demominacién geogrifics
propucsta como marca y los productos que se pretenden amparar con esta,
oxista una relacién de origen, por cjemplo: pretender registrur la marca
CELAYA para amparar cajeta. Sin embargo, para el caso de productos que se
fabriceran, claborazan o manufacturaran, existe como protoccion tales
denominaciones geogrificas, Is figura conocida como denominacion de origen.

2. Marcas Tridimensionales.

Esto tipo de marcas, es uno de los aspectos novedosos de la Ley de
Fomento y Protoccion a !a Propiedad Industrial. Para que pueda ser registrada
este tipo de clasificacién de marcas deben ser estdticas, es decir, no pueden
registrarse como marcas formas tridimensionales animadas o cambiantes.
Asimismo , ¢3 necesario que 1o se trate de la forma usual y corriente de los
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ejemplo de Is marcs tridimensional constitutiva del embasc del producto, es ]
empleado por fas fondas conocidas HIPOCAMPO, las cuales nommalmente
colocan una figura tridimensional do un caballito dc mar como signo distintivo
de los servicios que prestan dichos establecimientos. (art.39)

3. Marcas Figurativas.

Esta marca, a diferencia de 1a marca nominativa, basa su fuerza en cl
sentido de la vista y 110 en et del oido, de Ia memoria visual que ol comprador
pudicra tener, dependerk que la marca ses o no ficil de recordsr. Los discdlos,
figuras geométricas, escudos, imdgenes, retratos y demids representaciones
grificas, comprenden tal tipo de marcas,

A dicho subgrupo de marcas, al igual que al anterior, se lc aplicarin
algunas de las fracciones del articulo 90 de la Ley de Fomento y Proteccion de
la Propiedad Industrial, que, repito posteriormente trataré. ]

Ese tipo de marcas da mayor oportunidad de explotacion de desarrolio de
1a creatividad publicitaria: el ejemplo cldsico serin el cmblems, el logotipo.

L

4. Marcas Plasticas o de Molde.

Cuando al producto, envasc o envoltura, se lc da una forma pléstica
caracteristica que le sirva como signo distintivo. entonces las marces Hevardn el
nombre de plisticas o de molde. Ejemplo: envases de refresco. El envase deberd
ser fiel reflejo de su contenido y muy importante serd que colocado de cualquier
forma (¢} envase) siempre se pueda ver y leer la marca.

3. Marcas Mixtas.
Se consideran marcas mixias a la combinacion de marces grificas y
mascas nominativas; tal tipo de marcas agrupa las ventajas de las otras dos, de
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la siguiente manera; las grificas, como lo establece David Rangel Medina 20,
*son mis faciles de recordar tanto por personas extranjeras que hablen distinto
idiomn y hasta por analfabetos”, pues su caracicristica es la imagen, la grifica,
Ia figum; pero, a diferencia de la nominativa, la grifica no puede pronunciarse
verbalmento pase describir el producto, es entonces cuando al cambiar ambas,
sonido ¢ imagen, se logra un efecto de refencion y recordacion de marca mayor.
Ejemplo do este tipo de marca serinn: whisky WHITE HORSE que se identifica
tanto por este nombre, como por la imagen de un caballo blanco estampada en
la etiqueta de 1a botella, ¢l mismo ejemplo se podria aplicar al TEQUILA
CUERVO 0  Is baterias AGUILA NEGRA.

En anuncios televisivos este tipo de marcas alcanzan gran éxito
principalmente en nifios pequefios que si bien no saben leer, al ver la imagen'y
escuchar el sonido reconocen el producto que se anuncis, mixima si es de su
agrado. Ejemplo: pastelillos GANSITO.

B) El scgundo grupo clasifica 1as marcas segin Ia relacion que tengan con
otras especies de marcas, aqui s¢ hace también una divisién de tres tipos:
defensivas o protectoras, de reserva y colectivas. _

1.- Marcas Defansivas o Pr as.

Son empleadas y registradas ya sea por industrinles, comerciantes o
prestadores de servicio, no con ¢l fin inmediato de utilizarlas todas, sino sélo
uns de cliss. Se hace con el propésito de cvitar que 1a competencia pucda
registrar y usar alguna marca similar que cause confusion al piiblico

20 Cfr.Ibid pdg. 217
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consumidor y afecte al titular quo haya registrado o estc usando determinada
marca.
Este tipo dc marcas, conto varios autores sostiencn, reduce seriamente el
universo de palabras que pudicran ser adoptadas y registradas como marcas,
pues un titular puede acudir a cllas y registrur 4 6 5 de las cudles utiliza sélo
una y las restantes, por tenerlas registradas no son del dominio publico; por lo
tanto, no pueden se empleadas por la competencia.

Para conservar el derecho que el registro otorga, ¢l titular de una marca
deberd demostrar a satisfaccién del Instituto Mexicano de la Propicdad
Industrial el uso efectivo de la misma durante los tres affos consecutivos & su
registro, pues de no hacerlo se extinguird el registro (articulo 130), Como uso
efectivo de la marca se entenderd 1a comercializacién del producto o servicio )
quc protcjs, en volimenes y condiciones que correspondan a una efectiva
explotacion comercial, a juicio, también , del Instituto Mexicano de Ia
Propiedad Industrial.

Los dos pérrafos anteriores plantean las siguientes preguntas: Si al
transcurrir los tres afios que establece el articulo 130, el industrial, comerciante
o prestador de setvicios, como es obvio, no demuestra el uso (por que no lo
hubo) de las marcas consideradas como defensivas, ) perderd ¢l derocho que
sobre elias tiene?, jtendrd la incertidumbre de que esas marcas scan empleadas
por la competencia con el consabido riesgo de perder mercado?

La respuesta es no. Si bien es cierto, el principio general que regula la
conservacion de los derechos derivados de un registro de marcs, es que su
titular explote la marca. Sin embargo en el caso del registro de marcas de
defensa la propis Ley establece una excepcion, al determinar que con el simple
hecho de usar una de las marcas (registro base) para que las demss,
beneficiandose de ese hecho, puedan ser renovadas. Por su parte cn el concepto .
correspondiente que regula la Ley Federal de Derechos se determina que la



25
renovacién de un registro dc marca en estas condiciones pags una tasa del doble
monto que un registro base.

2. -Marcas de Reserva.

Cuando ¢! industrial, ¢! comerciante o ¢l prestador de servicios pretende
lanzar al mercado un bicn o servicio a un futuro mediato, pucde acudir a las
marcas de rescTva que SOn marcas gmanlm;nm interesantes y atractivas desde
el punto de vista publicitario y sobre todo sugestivas. Como su nombre lo
indica, estas marcas Se rescrvan para cvitar que la competencia se adclante y

gane la marca. 21

3. - Marcas Colectivas.

Son las que amparn bienes o servicios prgducidos por un grupo de
personas, por determinada regién o por equis plis'.' por lo tanto, este tipo de
marcas distingue a los bienes o servicios no por diferencias singulares de los
mismos, sino por cualidades o caracteristicas especificas de los
productores,(art.96)

Un ejemplo hipotético seria: una unién de personas (especie de gremio)
que fabricara tapetes artesanales marca Temoaya (suponiendo que esta marca
pudiera registrarse), cuyas caracteristicas tipicas o singulares de sus fabricantes

distinguieran al producto e hicieran que ln marca fuera colectiva.z2

©) El tercer grupo clasifica a las marcas en funcion del origen o destino

que se les dé, asi tenemos: marcas de fiibrica, de distribuidor y de servicio.

21 Cfr. Thid,, pag.234
22 0b.Cit p237
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1. - Marcas de Fabrica.

Son aquellos signos distintivos que el industrial emplea para revelar al
comprador quien hizo el producto (o quicn 1o vendid) y cuyo uso le pertenece en
forma exclusiva .

Las marcas de fibrica no necesariamente deberin flevar ¢} nombre de la
compaiiia elaborada de! producto, sin embargo, esto si puede suceder.

Un ¢jemplo de marcas de fibrica seria [BM ( Méquinas computadoras y
accesorios para megocios), FORD ( industris automotriz y de refacciones
automotrices); COCA-COLA (refresco); MODELO (cerveza), COLGATE
(jabones de tocador y pastas dentifricas). '

Aqui ¢l piiblico consumidor conoce aj producto por el nombre que le

pone e! fabricante.

2. -Marcas de Distribuidor. .

Cuando cxisten intermediazios en gran escala con una imagen piblica
positiva, aparcce, por inicietiva de ellos mismos, las marcas de distribuidor.
Dicho tipo de marcas ofrece al piblico una linea distintiva de productos no
disponible en otra parte.

Tal tipo de marcas es adoptado para una gran variedad de biencs; sin
embargo, son muy importantes en productos alimenticios, ropa, articulos de
tocador, ctc.

A manera de definicion podria decirse que una marca de distribuidor es el
signo distintivo que emplea el intermediario (mayorista o minorista) para
vender su producto, y que no indica el origen o procedencia de fabricacion, sino

que revela al consumidor fa buena imagen que el establecimiento vendodor
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tiene.23-
Ejemplos de marcas de distribuidor serfan: EL PALACIO DE HIERRO,,
S.A.;, AURRERA; SEARS; LIVERPOOL, S.A; CONASUPOQ, etc.
Aqui, el piiblico consumidor conoce al producto con ¢l nombre que le

pone el distribuidor.

3.~ Marcas de servicio.

Las marcas de servicio, tal y como lo establece la Ley de Fomento y
Proteccion de la Propiedad Industrial en su articulo 88, son aquellos signos que
distinguen la prestacién de algunos sctvici;s de otros de su misma cspecic o
clase.

Como su propio nombre lo indica, este tipo de marcas ampara
unicamente scrvicios, que son bienes intangibles prestados por instituciones,
técnicos, profesionales, especialistas, etc.

Un ejemplo seria: servicios de restauruntes, hoteles, ascsorias, consultas,
renta de autos, bancos, ctc. (VIPS, SERFIN, AVIS, Talleres Mecdnicos,
Centros de Capacitacion y Adiestramiento, etc.).

D) El cuarto grupo hace su clasificacion segin Ia forma en que se tenga

derecho & Ia marca: marca registrada y marca no registrada.

1.- Marca Registrada.

Es aquel signo cualquiera que sea su clasc que, previa obtencion del
registro, podra usarse en forma exclusiva,

Una marca, para que pueda estar amparada por la Ley y para que pueda
23 Nota: La fabricacitn de productor que Levara s masca del distribuidor, puede encargarse a una

ﬂuuw:mgmommmmwmhmmdd
para poder lizar la marca,
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gozar de loa derechos que st le confierc, forzosamente deberd ser registrada,
(E! registro de marcas lo veremos en el punto no. dos del capitulo tres).24

2.- Marca No Registrada.

Es aquella marca que sc esté usando (muarca en uso) por un comerciante,
un industrial o un prestador de servicios y que no ha obtenido ¢l registro, pero
que, sin embargo, tiene, segin el articulo 151 en sus fracciones II y HI, un
derecho a so!icitar 1a nulidad de una marca registrada que sc utilice por un
tercero parm amparar los mismos o similares productos o servicio que los
elaborados por el titular de Ia marca en uso,

Esto quiere decir, que el registro de una marca no se hace obligatorio
(pero si recomendable), pues el uwdemmmhwcqueéshpermm en
justicia, @ la primera peraona que Ia haya empleado. .

Si el industrinl, comerciante o prestador de servicios se cncuentra
cxplotando una marca que no haya registrado, solo podrd hacer valer en su
favor el citado articulo 151 en sus fracciones II y I, siempre y cuando esa
marca que este comercializando sea susceptible de registro; de lo contrario no
podra ejercer accion alguna en contra de terceros que utilicen Ins misma marca.

Por esto, repito el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene
mediante su registro.

2.- Caracteristicas Esenclales que Tods Marca debe Reunr.

Establecer todos Jos elementos que una buena marca debe reunir, es

24 Range) Medina, David,Ob. Cit.,p.259
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dificil, ya que hay algunos productos que, desatendiendo algunas de las
camacteristicas esencinles, alcanzan el éxito,

Los criterios para ordenar y jerarquizar los requisitos para que un signo
ses clovado a Ia categoria de marca, s¢ ramifican en dos grandes arborescenciss
de acuerdo sl macstro David Rangel Meding, en su Tratado de Derecho
Marcario:2s

1° Los carscteres esencias o de validez de la marca.( se refieren a las
condiciones de fondo).

2° Los caracteres accidentales de la marca.( hacen alusion a las
condiciones de forma)

Esto es, hay requisitos de existencia de la marca (los de fondo) y
requisitos para Ia solicitud de una marca ( de forma) .
Los requisitos esenciales o de fondo, también llamados de validez o de

existencia son los que a continuacion se mencionan:

A) El canicter distintivo de la marca.
B) E! caricter especial de la marca,
C) El cardcter novedoso de la marca.
D) El caricter licito de 1a marca.

E) EI cariicter verdadero de la marca.

Los caracteres secundarios o accidentales, que constituyen la forma, se
enuncien de la siguiente manera:2s
F) El cardcter facultativo de la mayca,

8
26 Itid_p.199
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G) El caricter de lo innecesario de la adherencis.

H) El caricter aparente do la marca.
) El casicter individual de 1a marca.

Para efectos de cubrir la parte del estudio correspondiente a nuestro tema,
abordaremos itnicamente el primer rubro: Los requisitos de validez o de

existencia.

a) La Distintividad de la Marca.

La razén dc ser y justificacion ultima de la existencia de una marca radica
cn la naturaleza misma de su distintividad.

La marca tiene como finalidad ‘“especializar, individualizar y
singularizar” 27 €l producto que protege. '

La marca debe tender a identificarse con ¢l producto en una relacion
estrecha, A é1 tendrin Gue amparar y junto a cllo deberd garantizar plenamente,
y sin lugar a dudas, ¢l origen o la procedencia del mismo para evitar asi
cualquier confusion con todos aquellos productos que pertenezcan a su misma
especie.

"La marca no puede ser objeto de un derecho privativo si no es
distintiva".28 )

Dos son las condiciones dc posibilidad para que la distintividad sc
constituya como caracteristica esencial de la marca: la novedsd y la
especialidad,

La concepcién de lo distinto, se opone a lo idéntico en condiciones
normales.

271bid. p. 185
281,



31

Sin cmbargo, en ¢l texto del Derocho Marcasio, no basta que uns marca
sea distinta s otrs en ¢l sentido de que simplemente no sea idéntica a ella. Hace
falta que tampoco sc asemeje a clla. Esto es, y bajo un mayor rigor excgético de
1a Ley, no debe parecerse a otra masca ni en lo general (vista en su conjunto) ni
en lo particular (en stencion a los elementos reservados).

La distintividad scgon Braum, es un término que debe ser cuando menos
para estos menesteres, "considerado como sinénimo de originalidad”. 29

No cbstante lo anterior, es necesario reconocer que la "spreciacion de la
nota distintiva dc Ia marca es una cuestion de hecho™ 30, en virtud de que es ¢l
examinador del Departamento de marcas qtuen tiene que determinario como
base en su juicio técnico,

Sin embargo, las cucstiones de hecho no son ajenas al mundo de la
normatividad juridica.

E! Derecho regula la realidad social misma. Siempre nos presenta
situaciones de facto.

Si concebimos al Derecho como un “sistema racional de normas sociales
de a.;ndwm gque la autoridad declara obligatorias, por considerarlas
solucionss justas a los problemas surgidos de la realidad historica” 3, ¢s
posible inferir que el objeto formal propio del estudio del Derecho es Ia justicia.
de ahi que, si ésta habrd de aplicarse a los puﬁicu]ares, es nocesario que el
abogado observe los hechos como problemas de la realidad histérica, y se apoye
en otras disciplinas que jugurian el pape! de ciencias auxiliares del Derecho.

La interdiciplinariodad e¢s condicion de posibilidad para cstablecer
ordenamientos juridicos. Los objetos de otras ciencias o de otras disciplinas.
sean de hechos o de cualquier otra indols, no son meta- juridicas (scperados del
B dp 186

30 Ihid. p. 187
:ll;’VﬂhonMi’uL!dewo:ﬂDawh.E&ths.A.Méﬁw 1981, Pig.
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mundo del deber ser) como queria Kelsen son materia prima para ef estudio del
jurista para la formulacion do las Ioyes que habrin de regir realidades sociales.

El examen de marcas pues, complementa la observacién juridica e
interpreta fiolmente los preceptos genarales.

Cuando 1a Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion conocia de asuntos en
materia de Propiedad Industrial, antes de 1968, dicté las siguientes tesis que
ilustran pesfectamente la interpretacion que el rgano dedicado a aplicar las
sancionos a Iss leyos o a dirimir controversias, hace del contenido de la
distintividad exigido por !a norma.

A modo de ejemplo, citaremos dos casos que aparecen muy de proposito
en el toxto dol maestro Rangel Medina:

1*"Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en el articulo 96.de -

in Ley do la Propiedad Industrial , la persons que esté usando o

quiera usar una marca para distinguir fos articulos que fabrique o

produzcan puede adquirir el derecho exclusivo de uso mediante su

registro en ia Secrotaria de Economia Nacional ( hoy Instituto

Mexicano de la Propiedad Industrial ), también es verdad que la

propia disposicion establece como requisitc para adquirir este

derecho, que el salicitants satisfaga las formalidades y roquisitos que

- 1a misma Ley seiiala, entre los cuales se encuentra el de qus la marca

que preteruda registrarse no pueda confundirse con otra anterionmente
registrada .” 32

Se remarca en esta tosis de la corte el caricter distintivo de una marca,. el

registro no significa unicamente, como so hacia en la antigiiedad, Ia aceptacién

32 Renge! Medina, David.Ob. Cit. pé. 188
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inmediata y sin reparos, por parte do Ia direccion general, entonces llamada de
Propiedad Industrial. & una documentacién que €l particular solicita, le sea
admitids.

El ingreso esté sujeto a condiciones juridicas. De no ser asi yque derecho
3¢ estaria adquiriendo con el registro?, '

El otorgamiento de un derecho y Ia prescrvacion de un derecho adquirido
solo puede tener limitaciones y condiciones de canicter juridico. El brindar un
Derecho al solicitante, por parte de la sutoridad, no es otorgar una gracia
personal fundada en 1a voluntad caprichosa o arbitraria o en la bucna fe del
funcionario encargado del despacho de estos menesteres.

La marca no debe confundirse, ni en lo esencial ni en lo accidental, ni
mucho menos debe ser idéntica a otra previamente registrada.

Existe bajo apartado, una tesis de la Direccién General de la Propiedad
Industrial, de suyo relevante para el objeto especiﬁcb del tema de investigacion
sobre el que estamos abordando: Trata de la imitacion, en los siguientes
términos:

2" "Para que dos mercas puedan ser confundibles, no es necesario
que fatalmente todos sus elementos constitutivos sean semejantes, Ia sola
similitud de los elementos principales puede originar tal coss, y en el
presentc caso 33, aunque sc alega que son dos palabmas totalmente
distintas, la forma en que estin constituidas y colocadas las letras
producen una impresion visual muy semejante, y siendo el piiblico
distraido por naturalcza, si los elementos de una marca no le producen
inmersién netamente distinta de aquellos que le interesan, puede
confundirlos, ya que no va a tener ficitidad de oomp;mr una con la otra”.

34

33 EJ camo hace: referencia & tma serie de mageas imitack que i vgi alaDGPI,
COMO BON: TEHUA-COLO, ULTRA-COLA, etc..
34 Range! Medioa David.Ob, Cit. Pg. 189.
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B) La Especialidad de la Marca.

Hemos dicho que uno de los requisitos bdsicos para que se configure la
distintividad de !a marca, es su especialidad, la cual consistc en determinar, con
toda exactitud, que mercancias concretamente, habrén de quedar amparadas
bajo la tutela de la marca que las distingue.

La especialidad supone la capacidad de circunscribir, de delimitar cl
campo de accion de la marca con relacion a los productos gue protege.

La naturaleza especial de la marca significa también la capacidad
inherente a ella de scparar, de divorciar a los productos similares que no
cotresponden al mismo titular ni coinciden con la misma procedencia, de
aquellos que se cubren monoliticamente bajo el resguardo de tal marca
especifica.

No obstante, no basta para configurar ¢l fenomeno de la especialidad, Ia
facultad de abstraccion de una marca con respecto a ofras sino que al hacerlas a
un lado, ella por si misrua, independientemente de las demas y sin necesidad de
comprarlas, es decir, de tenerlas necesariamente juntas, pucda ser reconocida
con facilidad.

El signo marcario no debe ser tan clemental, al grado que constituyen un
clemento genérico reconocido en el dominio piblico.

Debe ser tan especial que sea inmediatamente identificable.

La marca sélo puede registrarsc para aquellas mercancias a las cuales
habré de aplicarse y s6lo a ¢llas.

En la presentacion de la solicitud relativa a una marca, habri de
especificarse, con toda precision, que productos quedarin amparados por elfs, y
éstos a su vez, deberin pertenocer a una misma clase, esto es, a uno solo de los
rubros marcarios que se enumeran cn una especic de catilogo llamsdo,
clasificacion de productos y servicios, ef cual obra en poder de la autoridad
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administrativa responsable de este tipo de dictimenes.

Si el titular desca ampliar la especializacion de la marca, 8 otros
productos, considerados en clases distintas a la que comprende aqueclios
articulos dispuestos en la primer solicitud, debers preseniar por separndo tantas
solicitudes, como clases quiera abarcar con su marca protectora.

Tan es asi lo anterior, que cualquicr otra persona puede solicitar Ia marca,
previamente registrada por un primer titular, si la habré de aplicar a otras clascs
de productos no comprendidos dentro del mismo pardmetro ni cobijados bajo
¢l manto de la primer marca.

En términos generales, todas las leg'islncion&s sobre la materia sefialan,
explicita o implicitamente, el principio de la especialidad de la marca y han
hecho sus formulaciones al respecto en ¢l sentido de que "puedan constituir una
marca las denominaciones y signos visibles, suficientemente distintivos y
cualquicr otro medio susceptible de identificar los productos o servicios a que
sc apliquano traten de aplicarse, fiente a los de su misma especice o clase " (art.
89)

La capacidad de distincion debe ser tal que no puede para el comiin de los
consumidores, ninguna duda, sobre las mercancias a las cuales las marcas "X"
sc aplica directamente y sc distancie lo suficiente de ofras mercancias

scmcjantes incluidas en su misma especic o clase,

C) La Novedad de la Marca.

La novedad y Ia especialidad son las dos condiciones sine qua non que
integran el principio de la distintividad. Sélo entonces hay marca.

Paraddjicamente, la novedsd en el mundo de las patentes con su sentido
absoluto, no sc da en el mundo de las marcas.

La interpretacion legislativa permite dilucidad que 1a novedad marcaria es
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a todas luces relativa. El canicter novedoso de una marca sdlo se obscrva con
relacion a fas demss marcas que se encucntran circunscritas en la clase a la cuat
aquélla corresponde.

No e¢s universal la novedad marcaria.

No se exige que sea completamente nucva, Unica en el mercado y diferente
a todas las demas marcas en general, pertenecientes a clases distintas.

Esta mismas marca puede existir aplicada a otros productos
correspondientcs a clases diferentes.

La marca debe ser novedosa dentro de la clase, y sélo en su clase, en la
cual sc va a ubicar y en cuyo seno protegerd determinados articulos

comprendidos en clla.

La ausencia de novedad puede indicar dos cosas:

1° La cxistencia de un registro anterior o,

2° Que se emplea un signo que no puede ser considerado como marca por
estar prohibido cn la Ley.

Con respecto a este segundo punto, estariamos ante el caso de un signo
que no es -distintivo, ya sca porquc se trate de figuras' o nombre cuya
representacion o emblema se identifique, por ejemplo, con un pais, una Entidad
Foderativa, un organismo internacional, efc.., lo cual esté prohibido o, porque
simplemente tal denominacion reconoce un lugar determinado, y su uso es
comin, propio del dominio publico y por lo mismo carente de novedad. En
ninguno de estos ultimos planteamientos, procede el registro marcario.

El signo que se¢ escoge debe ser suficientemente distintivo a los que
utilizan otras industrias, fibricas o comercios dedicados & gastos similares

clasificados bajo el mismo grupo o campo.
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Por lo demis, y en aras del principio de relatividad de Ia marca, ésta pueds
ser usada de la misma mancra cn establecimientos avocados & otras ramas de 1a
produccion no clasificados en ¢l mismo scgmento. Ahi, en csa dres, esc mismo
signo scré nuevo.

También, el concepto de novedad no sélo atiende al campo de las marcas
entre sf, sino que se extiende por igual a otros signos distintivos, diferentes
(sunque cmparentados) con la marca,

En concreto, la marca debe disociarse de los nombres de los avisos
comerciales ajenos, asi como también de las patentes de modelos o dibujos
industriales. 35

Son estos otros signos, desde el punto de vista de su apariencia, tan
asimifables a los signos estrictamente marcarios, para ¢l grueso de Ia pobfacion
consumidora, que seguramente las confusiones serin cotidianas.

Dejamos asi establecido que el signo pretcndldunnne marcario, 8i se
quiere constituir realmentc como tal, debe ser nuevo,aunque sea relativamnente.
Nuevo para quienes sc encuentran ubicados en el contexto industrial scmejante.
Nuevo pars los que scostumbran comparar ese tipo de articulos y nuevo
también para los que por primera vez se acerquen a csa clase de satisfactores.

Como en casi todas Jas reglas generales, existen excepciones que las
confirman. :

Tres son las salvedades para que una marca anteriormente empleada
dentro de la misma clase, pueda ser usada de nueva cuenta:3s

1° La extincion.

2° La cancelacion voluntaria.

3° El uso del signo en calidad de marca,

35 Cfy. fhid p.195
36 Toid.p 193,
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La extincion cs unm institucion juridica sumamente valiosa y
generaimente esgrimida.

Pars ¢! objeto de nuestro topico, se reputs extinia una marcs cuando,
después de haber sido registrada, no se cumple con la obligacién do explotarla,
de circularla comercislmente, de ofrecer al mercado.

La Direccién General del ramo, exige al titular o al usuario autorizado de

una marca, comprobar que verdaderamente Ia estd usando y fe ordena como
témino para hacer la comprobacion, el tercer affo posterior a Ia focha legal, o
posterior a Ia renovacion. ’
Si antes del tercer afio, se abandond por el particular, Ia cxplotacion do la
marca, y en virtud de ello no es posible cubrir el requisito consistente en
comprobar ¢! uso ante la autoridad administrativa, cl signo distintivo se
extingue y el interesado original lo picrde parma si.(arts. 130y 152)

Apartir de ese momento (en que se declara la extincion), cualquier persona
fisica o moral, estari en posibilidad de solicitar el registro de Ia marca extints,
‘ transcwrido un affo a partir de la fecha de extincion. A

Ef plazo a que se refiere este mticulo no seni aplicable al titular de Ia
marca extinguids, quien podni solicitarla de nucvo en cualquier tiempo.

La cancelacién voluntaris la hace directamente el titular o el usuario
sutorizado, con base en una declaracion unilateral en la cual decide, y asi lo
notifica ul Instituto, renunciar a ella. Suspende la explotacion de su mascay la
retira inmedistamente del comercio; cancela voluntariamente su registro.(ast.
154)

E} supucsto de la utilizacién de un signo en calidad distinta a 1a de una
marca, aunque éste ya sea conocido, no impide que otro lo vuelva a poner a la
vista, en virtud de que cl uso que éste le dard si sera precisamente el de marca.

En resumen, el concepto de novedad estd previsto en Ia legislacion, al
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seffalar claramente la prohibicion de admitir registros marcarios iguales o
semejantes a otros anteriormente aceptados, que tomados en conjunto o en
atencion a las reservas puedan confundirse.

En dicha caracteristica, 1a novedad, piedra angular en la reglamentacion
del examen del mismo nombre, es requisito de admisién indispensable, para
indagar si existe un registro anterior vigente que sea igual o scmejante y cuyos
derechos pudieren resultar invadidos por el nucvo solicitante. (art. 89,Fracc.I)

D} La Licitud de¢ la Marca.

En primer término, Ia licitud de la marca se supone en ¢l registro que

favorablemente recae sobre clla.
La Ley de Fomento y Proleccion de la Propiedad Industrial de 1993,
ordenamiento juridico vigente, prohibe, y por lo tanto declara ilicitos, todos
squellos signos distintivos que sean contrarios a la morl, a las buenas
cosmmbres; al ordent piiblico o que tiendan ridiculizar ideas o personas.

La utilizacién de una marca, por parte del titulay, debe ser libre mas no
arbitraria, es decir, no debe su comercializacion ser, de ninguna manera,
violatoria de los derechos de los demas.

Tampoco puexie la marca pertenecer a varios titulares, al mismo tiempo y
en la misma clase, porque la exclusividad éomo un derecho inherente al
propietario original, carcceria de sentido.

Por lo anteriormente expussto, tanto la violacién de derechos adquiridos
como la yuxtaposicion de derechos sabre =1 mismo objeto, producen la ilicitud
de la marca.

El Estado tutcla intereses privados con objeto de que el comercio en
general, cuando menos en este renglén, actué honestamente y en beneficio del
pueblo, que acepts o rechaza las marcas.
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Por cllo, regula juridicamente las relaciones mercantiles marcarias. Al
mismo ticrapo se convierte, en un protector de los valores morales de la
sociedad, al declarar ilicito fodo aquel signo que con su exhibicién, los nicguc.
La licitud de 1a marca se reficre de modo especial, a la marca misma. Sélo
aella lc atafle.
En este sentido, y en afirmacion 16gica del principio de identidad, la marca
y ¢t praducto no son la misma substancia. De ahi s¢ rcfierc naturalmente fa
inexistencia de motivos para declararla, por 'si misma, nula, si cs ¢l caso que el

objeto al cual quiera aplicarse, sca ilicito.37

E) La Veracidad de la Marca.

La verdad, de acuerdo a como la definieron los filésofos griegos , es la
adecuacion de la inteligencia con la realidad. '

De ahi sc infiere que la esencia de la verdad no es algo scparado del ser
humano, No ¢s una substancia fisica separada de! hombre.

La verdad es una relacion que supone dos agentes: El sujeto cognoscente y
el objeto conocido.

De cllo se deriva que, para que la verdad sc dé, requicre de que las
facultades cognoscitivas coincidan con el dato real puesto objetivamente en las
cosas que circundan al ser humano,

La verdad aparece en el ser de realizacion que no es sino el mismo objeto
pero compensado; en la inteligencia del hombre.

Divorciar la realidad del argumento, es decir, de la enunciacién oral o
escrita, que debe hacerse a partir del objeto ya no real sino del objeto conocido,
esto es, conceptualizado, es faltar a la verdad. Es trasgiversar la realidad.3s
37 Cf. LYPI, T IV, Capitalo L, Art 50

38 Cfr.Cnz Gutiterer Didier. Tesi Demegacion de Regi Marcarios por ef Fi de la
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Las marcas deben tranacribir ficlmente la realidad del producto. Sostener
con claridad que Ia procedencia de un articulo es tal porque ciertamente de ese
sitio, y no de otro lado, proviene.

Quo el propietario no ¢s sino aquél qm'-: efectivamente lo clabora y sefiala,
sin dilaciones, ¢l sitio de ubicacién del establecimiento haciéndolo coincidir con
el lugar exacto en el que se fabrica o, en su caso, se expende tal producto.

Contravenir en las marcas, los datos verdaderos para aparentar una
procedencia quizé famoso, do la que se carece, o scilalar una titularidad que
cuenta con un prestigio ancestral o sefialar una titularidad quec cuenta con un
prestigio ancestral o cuando menos remoto, con relacion a 1a circulacion actuat
de ese producto, o sprovechar ¢l domicilio de establecimientos notorios y bien
habidos, para ocultar el propio, es competir con deslealtad en materia industrial
y comercial 39

La verdad por ello, en materia de marcas, se opone a la competencia
desleal.

Con la verdad de la marca, radicalmentc se combatc a aquellos
fabricantes o comerciantes deshonestos que procuran a toda costa, y sin
importar mis que los fines no los medios, allegarse una clientela que ha sido
gaaada con calidad, servicio y probablemente precio, por industriales o
comerciantes distintos que compiten con la idea de la superacion costante en ¢l
tratamiento de sus productos. )

La ausencia de verdad incide negativamente y de modo directo, en contra
de dos de los mis grandes segmentos de la sociedad. Uno importante, el otro,
fundamental. Respectivamente:4o

1. La industria y cl comercio organizados.

2. El publico consumidor.

39 Ibid,, p.124
40 Rangei Medita David. Ob. Cit., p.194
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Por un lado, la competencia deslcal atenta en contra de Ia industria y el
comercio y por otro, en contra del pitblico cautivo.

La competencin desleal, pues, ataca a "dos fucgos”: al publico y al sector
empresarial productivo.

En estricto Derecho, la marca falsa es un signo fraudulento que no sc
conforma con la realidad, que no se adecita con clla. Que induce al piblico en
efror, engafiandolo con falsas indicaciones con respecto al origen, lugar de
procedencia naturalcza o calidad de las mercancias.

Se pretende en el contexto juridico, evitar que la marca se convierta en
objeto ilicito, en instrumento de fraude. ’

El concepto de verdad, a diferencia del concepto de ilicitud, se dirige a la
marca aparcjada con el producto. La falta de verdad es motivo suficiente para
declarer ilicita Is maarca.

La licitud pucde estar referida solo al contenido mismo del articulo, a Ia

substancia integradora, y no necesariamente a la marca, que pueds ser correcta
y verdadera como tal, ! tiempo que cubre un producto de suyo ilicito.
La Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial prescribe también la
nulidad, para reafirmar el principio de verdsd, al disponer tal recurso en contra
de aquellas mercancias que contengan indicaciones falsas, resultado de haber
mentido el solicitante en su documentacién inicinl, y que hsyan sido
lamentablemente registradas.

3.- Marcas Registrabies y No registrables.

4) Marcas Registrables.- La Ley seflala por una parte, cugles son los
signos distintivos susceptibles de constituir una marca registrable, y cudles son



43

aquellas denominaciones, cmblemas o figuras cuya registrabilidad como marca
esté lcgalmente vedada.

Segiin el articulo 89 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propicdad
Industrial, son suceptibles de identificar los productos o servicios & que se
apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase:

"11.- Las formas tridimensionales;

IIL.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales,
siempre y cuando no queden cbmprcndidos en el articulo 90 de esta Ley.

IV.- El nombre propio de una persons fisica, siempre que no exista un

homonimo ya registrado como marca''.

Con base en las disposiciones legalés antes expuestas, conviene aclarar lo
siguiente:

Para que los nombres puedan valer como marcas, deberan tener un aspecto
y cualidades propios, es decir, deberan scr distintos.

Todos aquellos elementos que se ajusten a las fracciones anteriores podrén
ser elegidos como marcas por parte del empresario a fin de comercializar los

servicios que presten a los productos que elabore.

Cabe mencionar que cuando sc emplean nombres propios, éstos son

marcas deficientes y dificiles de proteger.

Cuando se quicra constituir una marca por medio de denominaciones,
como lo establece Ia fraccion I del articulo antes citado, deberd entendetse como
denominacién los nombres de cosas que son reales o imaginarias, de animales,
mitolégicas, etc.
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Cualesquiera de las anteriores sc podr elegir vilidamente como marca;
entre més concise sea su expresicn fonética, Is marca serd mejor.

Las razones sociales a que se hace mencion en la 3* fraccién, no
constituye marcas adecusadas, porque... "no son sino relativamente distintivas.
No deben ser descriptivas de los giros mercantiles que exploten o de las
mercancins que exploten o de 1as mercancias que expenden. Tienen tal defecto
de que las mismas razones sociales pueden ser usadas por varios giros a la vez
y de que existen muchos homonimos y su virtud de identificacion es minima.
Sin embargo, las siglas de las razones sociales suelen ser magnificas para

emplearsecomomarcas”. 41

B) Marcas No Registrables.- ..." Es de tal trascendencia el otorgarono la '
proteccion legal a un signo marcario que el legislador no sélo sefiala cuales
signos puede ser constitutivos de una marca, sino que también y de manera més
amplia y tal vez exhaustiva sefiala en su articulo 91 42, causas determinantes de
la no registrabilidad de las marcas"...43

"Las prohibiciones que hacen no registrable una marca estén costituidas
unas veces por razones de orden publico, otras por razones de cortesia
intemacional, otras por razones técnicas intrinsecas a Ias mismas marcas. Las

dems, para prevenir la competencia desleal y para proteger al piiblico

41 Sepulveda Céaar . Bl sisterma Mexi de Propiedad Industrisl. Edit. Porrus 8. A México 1981,
Phg 68y 69,

42 Actialmente ex sustituido por ef articulo 90 y contiene solamente 17 causas para el no registro de
marcas.

;:-92:”! Ortiz Aliredo.Modox de Conchiir ¢] Derecho a la Marca Edit Cuadernos Mexicanos.1982
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consumidor, evitando con esto la confusion entre marcas .44

El articulo 90 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial y la clasificacion que hace Rangel Medina de las razones por las
cuales han sido establecidas las causas para que ciertos signos no obiengan su
registro es Ia siguiente:

"A.) signos impropios por carecer de los requisitos de existencia de la
marca.- De este grupo son:

1) Denominaciones genéricas,
2) Nombres propios de los productos,
3) Nombres vulgares y de uso contin,

4) Envases del dominio pablico; los cnvases de uso comin y los
envases sin originalidad,

5) Las figures, denominaciones y frases descriptivas, los adjetivos

calificativos y
B) Marcas no registrables por ser signos ilicitos, a los que corresponda:
1) Amas, escudos y mblms de la nacién,

2) Amas, escudos y emblemas de ciudades y estados mexicanos y de
ciudades y naciones extranjeras,

3) El emblema de la Cruz roja, denominaciones Cruz roja y Cruz
Ginebra,

44 Sepulveds Céear.Op. Cit. P, 70.



4) Nombyres, sello, fimuas y retratos,

5) Signos contrurios & la moral, buenas costumbres o & las Leyes.
C ) Marcas no protegibles por ser signos engafiosos, cusndo se trate de:

1) Palabras extranjeras,

2) Denominaciones geogrificas,

3) Sigros engaflosos sobre fa calidad de In mercancia ..." 43

A este respecto, considero también oportuno, transcribir y comentar el
articulo 90 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial que
precisamente establece cuando una marca no se podré registrar por adecuarse a
las prohibiciones que a continuacién se tratan:

Articulo 90.- "No se registraran como
niarca:

1- Las domominaciones, figuras o
formas tridimensionales animadas o
cambiantes, que se expresan de
visibles. .

II. Los nombres técnicos 0 de uso
comin de los productos o servicios
que pretenden  ampamarse con la
marca, asi como agquelias palabms
que. on el lenguaje corriente o en las
pricticas comerciales, se hayan
convertido en la designacion usual o
genérica de los mismos."

45Thidp. 20y 21
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Ocurre aqui, que se trata de evitar un monopolio por un lado, y por otro la
designacitn genérica de un producto que ocurre cuando €l consumidor asocia el
nombre con ¢l producto y no con el productor. Tenemos ejemplos de marcas
que en algun tiempo fueron marcas registradas y sélo pencnechu} a su duefio,
nylon, lindleo, aspirina, celofin, queroseno, que ahora son del dominio piblico
y txdos pueden hacer uso de ellas. El publico consumidor conoce, entonces, al
producto por el nombre que en su origen fue marca.

"ML Las formas tridimensionales que

sean de dominio publico o que se

haya hecho de uso comin y aquellas

que carezcan de originalidad de que

las distinga fécilmente, asi como la

forma usual y ocorriente de los

productos o la impuesta por su

naturaleza o funcion industrial.*
Esta prohibicion tiene su fundamento en la falta de distintividad de los medios
que se necesiten erigirse en marca. La marca que quiera erigirse como tal y ser
registraxla, deberi ser suficientemente distintiva. Si el envase no tiene forma
singular u original que lo distinga de otros no podra registrarse, ya que la
funcion de la marca es, precisamente, la individuatizacion del producto, articulo
o servicio de los demis de su misma especie. Los envases que han caido dentro
del dominio publico (como lo establece César Sepulveda ) 45, son aquellos que
patentados como modelo, terminaron su vigencia, y, los de su uso comun, son
asi determinados por su generul utilizacion. Ejemplo: botells de leche, de sidra,
de champafia, etc.; asi mismo no serd posible registrar la figura de un
automovil para umparar y distinguir automéviles y sus partes, etc.

46 Thid ,p.80



"IV, Las denominaciones, figuras o
fonmas tridimensionales que,
considerando ¢! conjunto de sus
carcteristicas, scan descriptivas de los
productos o servicios que traten de
protegerse como marca.  Quedan
incluidas en el supuesto anterior las
palabras descriptivas o indicativas de
In especie, calidad, cantidad, destino,
valor, lugar de origen de los productos
o la época de su produccion.”

Es requisito indispensshle pama su rogistto, que una marca no sea
descriptiva del producto o servicio que ampam, y que no podri describir
ninguna cualidad, ninguna caracteristica fisica, etc., del uso a que se destinan
esos bienes o servicios. Denominaciones tales como "la mejor miquina® etc., no '
podrin elegirse como marcas para amparar a una miquina de coser; o, par ofro
Indo, el que el bien o servicio lleve impresa o adherida una figura idéntica o
similar de lo que se quiere vender.

"V. Las letras, los digitos o los
colores aislados, a menos que estén
combinados o de
elementos tales como  signos, disefios
o denominaciones, que les den un
caricter distintiva".

Ningiin colar puede ser en si mismo susceptible de apropiacion exclusiva,
"Seré nocesario que se presente combinados, pues en vista de que el mimero de
jos mismos es reducido, es indudable que cl registro de colores findamentales
conduciria al establecimiento de un monopolio injusto en favor de Quienes

primero los hubieran adoptado®.47

47 Range] Modion David. Op. Cit. p. 362
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Entonces ¢l cardcter distintivo s¢ logra mediante una combinacién o

mezcla de colores y nimeros con signos o denominaciones muy originales.

"V1. La traduccion a otros idiomas, la
variacién ortogréfica caprichosa o la
construccion artificial de palabras no
registrables."

"VII. Las que reproduzcan o imiten,
sin autorizacién, escudos, banderas o
emblemas de cualquier pais, estado,
municipio o divisiones politicas
equivalentes, asi  como las
denominaciones, siglas, simbolos o
emblemas de organizaciones
intemacionales, gubermnamentales, no
gubemamentales o de cualquier otra
organizacion reconocida oficialmente,
asi como la designacién verbal de los
mismos".

Obvia se hace esta prohibicion si tornamos en cuenta el respeto que se
debe tener a los demds paises, maximo si se claboran productos de exportacion,

m
v

A,

a las organizaciones antes mencic La

lo mismo se pusde
autorizacion se hace necesaria y solo se da, dependiendo del criterio y juicio del
otorgante. El producto o servicio que quiera llevar como marca (uns vez
autorizado) alguno de los signos arriba citados, por supuesto que debera ser
honorable y de calidad. Pero en ¢l casa de que se lograra la autorizacion, se
podria llegar a una confusion en lo que a procedencia de bienes o servicios se
refiere, pues como dice César Sepulvedad, se adquiriria la apariencia de ser

oficiales.ag

48 Sepulveda Cenar. Ob.Cit. p.82
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“VIIl. Las que reproduzcan o imiten
signos o sellos do oficiales de control
y garantia adoptados por un estado,
sin autorizacion de la autoridad
competents, o monedas, billetes de
banco, monedas conmemorativas o
cunlquier medio oficial de pagoe
nacional o extranjero’'.

La cmision de monedas, billetes o medios de pago ya sean
conmemwrativos o de uso corriente, comesponde Unicamente a los bancos
centrales de cada pais, De ahi la prohibicién de imitar o reproducir estos medios
para establecer marca.

"IX. Las que reproduzcas o imiten los
nombres o Ia representacion grafica de
condecoraciones, medallas w otros
permiso  obtenidos en  exposicion,
{erias, congresos, eventos culturales o
deportivos, reconocidos oficialmente'’.

No se canocen casos, no hay antecedentes que muestren que gobiemos o
autoridades comrespondientes, hayan otorgado su autorizacion para reproducir
alguno de los signos arriba mencionados.

*X. Las denominsaciones geograficas,
propias o comunes, y los mapas, asi
como los gentilicios, nombres y
sdjetivos, cusndo  indiquen la
procedencia de los productos o
servicios y puedan originar confusion
o ervor en cuanto a su procedencia."”
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Esta fimccién dice que se prohibe el registro cuando se indica 1a
procedencia del producto o servicio; pero no debe asociarse esa procedencia a
una funcidn de 1a marca quc cs la do dar a conocer In procedencia def bien o
servicio, es decir, ¢l nombre del fubricante o prestador de servicios, La
indicacion de procedencia & que se hace mencion solo se refiere a Ins divisiones
googrificas del plancta: continentes, paiscs, estados, municipios, comunidades,
regiones, rios, montaitas, océanos, ete,

"X]l. Las demominaciones de
poblaciones o lugares que se
caractericen por la fabricacién de
ciertos productos, para amparar estos,
excepto, los nombres de lugares de
propicdad particular, cuando sean
especiales e inconfundibles y se tenga
el consentimiento del propietario.”

No se podra registrar por cjemplo, la marca CELAYA para amparar
cajetn, la marca LEON para zapatos, ya que son nombres de poblaciones que se
caracterizan por elaboracion o fabricacion de tales productos.

"XII. Los nombres, scuddnimos,
fimmas y retratos de personas, sin
consentimiento de los interesados o, si
han fallecido, en su orden, del
conyuge, parientes consanguineos en
linca recta y por adopcion y
colaterales, ambos hasta el cuarto
M‘"

El empleo de cualesquiera de los medios arriba mencionados, requicre ¢l
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oonsmtimientodeloshmmudos,pmelmdemampommmpetod
derecho de los demis.

“XII. Los titulos de obms
intelectuales o artisticas, asi como los
titulos de publicaciones y difusiones
peritdicas, los personajes ficticios o
simbélicos, los personajes humanos de
caracterizacién, los nombres astisticos
y las denominaciones de grupos
artisticos; & menos que el titular del
derecho correspondiente lo  autorice
expresamente,".

La anterior fraccién tiene por objeto proteger los derechos de autor en

beneficio de él, de tods obra intelectual o artistica, Y para tal efecto existe la
" Loy Federal de Derechos de Autor.

"XIV. Las denominaciones. figuras o
fornas tridimensionales, suscoptibles
de engaifiar al publico o inducir a
error, entendidndose como tales las
que constittyan falsas indicaciones
sobre la naturaleza, componentes o
cualidades de los productos o

servicios que pretenda amparar'.

Anteriomaente he dicho que una marca debe ser sugestiva del producto o
servicio que ampara; la marca legalmente constituida actia como protectora del
consurnidor nunica cacerd en engafios o errores si el producto que adquiera es un
producto con marcs registrada.

Al decir que la marca debe ser sugestiva, quiero decir que debe sugerir
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positivamente y sin engafios, el beneficio, la calidad o el uso del bien o servicio,
La marca, entonces, debe ser un medio para atraer clientela, y no un medio para
engaiiar af piblico e inducirlo a través de ese engaiio a la comprs..

“XV. Las denominaciones, figuras o
formas tridimensionales, iguales o
semejantes & una marca que el
Instituto estime notoriamente conocida
en México, para ser aplicadas a
cualquier producto o servicio..."”.

"XVI1. Uns marca que sea idéntica o
semejante en grado de confusion a otra
en trimite de registro presentada con
anterioridad o a uns registrada y
vigente, splicada a Jos mismos o
similares productos o servicios. Sin
embargo, si podré registrarse una
marca que sea idéntica a otra ya
registrada, si la solicitud es planteada
por el mismo titular, para aplicarla a
productos o servicios similares, y"'.

"XVI. Una marca que sea idéntica o
semcjante en grado de confusién, a un
nombre comercial aplicado & una
cmpresa o aun  cstablecimiento
industrial, comercial o servicios, cuyo
giro preponderante sea la elaboracion
o venta de los productos o la
prostacién de los servicios que sc
pretendan amparar con la marca, y
siempre que el nombre comercial haya
sido usado con anterioridad a la fecha
de presentacion de la solicitud de
registro dc la  marca o la de uso
declarado de la misma. Lo anterior no
serd aplicable, cuando Ia solicitud de
marca la presente el titular del nombre
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comercial, si no existe otro nombre
comercial idéntico que haya sido
publicado*’.
Las tres fiscciones anteriores tratan del requisito de novedad. Esta es una
condicion de distintividad, es decir, una marca igual o parecida a otra ya
registrada, no podra registrarse, ya que se puede caer en confusion.

Esta relacion de no registrabilidsd do las marcas se justifica por que una
" causa de nulidad del registro de las marcas se produce cuando el registro ha
sido otorgado contraviniendo las disposiciones de la Ley, es decir, el registro de
una marca serd nulificado ya ses porque el registro de que se trate no
corresponda a lo que el articulo 89 de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedsd Industrial considera que se marca, o bien, por que el registro fue
concedido para una marca que tenga vicios, deficiencias o caracteristicss que
seftale el articulo 90 de Ia misma Ley. i

3.1 Procedimiento y Trémite para ¢l Registro de Marcas.-

El procedimiento o trimite que se debe seguir para el registro de una o
Mmis marcas, esti claramente regulado por Ia Ley de Fomento y Proteccion de Ia
Propiedad Industrial, asi como ¢l Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial.

Todo ese procedimiento se inicio recurriendo al Instituto Mexicano de la
Propiedsd Industrial , que es la institucion del gobiemo encargada de tramitar, y
en su caso extender, el registro que corresponda a Ia empresa o persona
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interesada. Para cllo es necesario cumplir con una serie de requisitos que la
propia Ley y su Reglamento sefialan.

Dichos requisitos son los exdmenes de novedad y administrativo; ambos
reflejan la esencia de la marca, es decir, la condicion de simbolo o signo

distintivo,

E! requisito de novedad establece que una marca no podni ser registrada si
ya existia otra iguat o similar en grado de confusién. Como ya lo vimos en el
articulo 90. Por lo tanto, al querer registrar una marca se deberi tener la certeza
de que es totalmente nueva en cuanto a su identificacion. En concreto, el
requisito de novedad se limita a comparar la marca solicitada y las demas
marcas en trémite, pero siempre dentro de una misma clase. Este examen de
novedad sélo nos lleva por dos caminos: que no hay marca semejante o igual a
Ia solicitada o que si la hay . En el caso primero, s¢ continuaré ¢l tramite hasta
otorgar el registro. Si ocusre lo segundo, el interesado podri alegar en su favor,
dentro de un plazo de dos meses; si no contesty se dard por abandonada la
solicitud (articulo 122) Por otro lado, el interesado podra, entonces, modificar
Ia marca que solicita a fin de evitar la confusién con las ya registradas o en
trimite, pero si en lugar de modificar, se decide por sustituir la marca, se tendri
que realizar otro examen y hasta que no sea salvado éste, se otorgard e} registro
(articulo 113 y 114 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial y los aplicables de su Reglamento).

El examen administrativo es un paso que debe cubrir 1a solicitud, antes de
proceder al requisito de novedad. Tal examen se refiere a las formalidades que

deberi satisfucer la solicitud, y ver si ella coincide con la descripeion y reservas,



56

con el clinﬁ (etiquetas), asi como los documentos requeridos por los pedimentos
legales y de reglamento.

Dentro del examen administrativo se observa que Is marca solicitada no
caigs en las prohibiciones que el articulo 90 establece.

Existe un formato especial para presentar la solicitud de registro ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. .49

Anexa a Ia solicitud, sc hari llegar la documentacion precisa, en forma de
Tista, asi como lo prevé el articulo 5° del Reglamento de la Ley de la Propiedsd
Industrial, que « |a letra dice:

"las solicitudes o promociones
deberin presentarse ante el propio
Instituto o en las delegaciones de la
Secretaria y cumplir los siguientes
requisitos:

I.- Estar debidamentc firmadas
en todos sus ejemplares;

11L.- Utilizar las formas oficiales
impresas, sprobadas por el Instituto y
publicacias en el Diario Oficial y en Ia
Gaceta, en el niimero de ejemplares y
anexos que se cstablezca en I propia
forma, Ias que deberin presentarse
debidamente requisitadas Y,
tratindose de medios magnéticos,
conforme a la guia que el Instituto
emita al eficto,

En caso de no requerirse formas
oficiales, las solicitudes [
promociones deberin presentarse por
duplicado, indicando al rubro el tipo
de tramite solicitado y los datos a que

49 Ver anexcs No, 1y 2, donde se tasestra la solicitud pars ef registro de 1a marca.



se refiere la fraccibn V de este
articulo;

.- Acompaiiarse de los anexos
que en cada caso scan necesarios, los
que deberfin ser legibles y estar
mecanografiados, impresos o grabados
por cualquier medio;

1V .- Seilalar domicilio para oir y
recibir notificaciones en el territorio
nacional,

V.- Indicar el namero do
solicitud, patente, tegistro,
publicacion, declaratoria, o folio y
fecha de recepcion a que se refieran,
salvo en el caso de solicitudes iniciales

de patente de registro;

VI.- Acompafiarse del
comprobante de pago de la tarifa
correspondiente;

VH.- Acompaflarse “de la
correspondiente traduccion al espafiol
de los documentos escritos en idioma
distinto que se exhiban con la solicitud
© promocion;

VIIL.- Acompailarse de los
documentos que acrediten el caricter
de los causahabientes, la personalidad
de los apoderados o representantes
legales, y;

IX.- Acompafiarse de Ia
legalizacion de los documentos
provenientes del - extranjero, cuando
proceda:

Las solicitudes y promociones
deberin presentarse por separado para
cada asmunto, salvo cuando se trate de
inscripeién de licencias o
transmisiones en  los  términos
previstos en los articulos 62,63,137 y
143 de la Ley, inscripcin de
transmisiones de derechos en las que
hayan habido transmisiones
intermedias no inscritas, y las
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relacionadas a un mismo asunto.

Cuando las solicitudes o
promociones no cumplan con los
requisitos  establecidos  en  las
fracciones I a VI, VHI y IX anteriores,
el Instituto requerirk & los solicitantes
o promoventes para que dentro de un
plszo de dos meses lo subsanen. En
caso de no cumplime con el
requesimiento, las  solicitudes o
promociones serin  desechadas de
plano.

En caso de que las solicitudes o
promociones no cumplan con el
requisito establecido en la fraccién VII
anterior, fos  solicitantes o
promoventes deberdn, sin mediar
requerimicnto del Instituto, presentar
ante éste la traduccién comrespondiente
de los documentos quc se exhiban
dentro de los dos meses siguientes a la
focha en que esas solicitudes o
promociones se entroguen.

En caso de que los solicitantes o
promoventes no exhiban la traduccion
dentro del plazo fijado, las solicitudes
o promociones scrdn desochadas de
plano.

Las solicitudes y promociones
remitidas  por correo, servicios de
menssjeria u ofros equivalentes se
tendrin por recibidas en la fecha en
que le sean efectivamentc entregadas
al Instituto.

Se podrin presentar solicitudes o
promociones por transmision
telefonica facsimilar, siempre que la
solicitud o promocién y sus anexos
originales, acompafisdos del
comprobante del pago de la tarifa que
en su caso proceda y del acuse de
recibo de la transmision facsimilar,
scan presentados en las oficinas de]
propio Instituto al dia siguiente de
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haberse efectuado la transmision. En
cste caso, bastard que la transmisién
facsimilar contenga la solicitud o
promocién.”

En caso de que el Instituto Mexicano de la Propicdad Industrial niegue el
registro de la marca, lo comunicars por escrito al solicitante, expresando los
motivos y fundamentos legales de su resolucion .

4.- Derechos y Obligaciones del Duefio de Ja Marca.-

DERECHOS:s0
a) La marca tiene por objeto diferenciar productos y servicios, y el registro
proporciona un derecho de uso exclusivo de 1a marca (articulo 88).
b) Uso exclusivo de la marca (art.87).
©) Puede solicitar In intervencién de la autoridad para que persiga a quien
" infrinja un derecho.
d) Puede exigir el pago de dafios y perjuicios por la usurpacion de la
marca por la via civil.
©) Pedir ¢l pago de la reparacién del daifo por via penal.
f) Autorizar a teroeros para que la usen en su nombre mediante la
concesion de licencias (articulo 136).
8) Traspasar totalmente el registro de lu marca.
h) Renunciar al registro de la marca.
i) Percibir regalias por el préstamo de la marca.
) Oponerse al registro de una marca igual o parecida a la suya para
distinguir productos o servicios.

50 Rengel Meding David. Derecho dels Propiedad Industrisd ¢ Intel L UNAM. México 1992,p.370
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k) Pedir el registro de la marca ya otorgada si la perdié por no renavaria .
Tiene derecho de preferencia sobre las demis personss.si

OBLIGACIONES:
Existen dos tipos de obligaciones:

a) De Hacer: 3

1) Usar Ia marca dentro de un plazo de 3 aifos, ya que de lo contrerio
la marca se extinguira por falta de uso (articulo 130 de la Ley).

2) La marce deber ser usada tal y como se registro.

3) Debe ser usida como signo distintivo.

4) Pedir la Renovacion de la marca y probar su uso.

5) Seiialar la forma extensible que tiene reservado ¢l uso de la marca
poniendo : "Masca Resgistrada, las siglas MR. o [a letra "R" dentro de
un circulo” (articulo 131).

6) Obligacion de poner la Leyenda "Hecho en Méxica".

7) Registrar la licencia y el documento de cesion del registro en el
Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia.s2

b) D¢ No Hacer:
1) No poner feyendas engafiosas alrededor de la marca.
2) No poner leyendas en idioma extranjero en los articulos nacionales,
3) El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podra cancelar el
registro de una marca por causas de interés piiblico en los siguientes
casos:

51 oid,p.72
52 Ibid .73
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1.- Cuando €l uso de una marca se preste a pricticas monopolistas,
oligopdlicas o de competencia desleal.
11.- Cuando el uso de una marca impida la distribucion, produccion o
comercializacion eficaz de bienes o servicios,
I11.- Cuando ¢! uso de una marca impida, entorpezca o encarczea en
caso de emergencia, nacional y mientras dura ésta, la produccion,
prestacion o distribucion de satisfactores bisicos para la poblacion.
(articulo 129).53

Como hemos visto existen ciertos detalles que Ia Ley exige al empresario
para protegerio plenamente de la competencia desleal, detatles que deberd tener
muy encuenta para cvitarse gastos innecesarios en los que incurriré si no hace
caso u olvida acatar tales disposicioncs que al fin de cuentas se le exigen en su

propio beneficio.

S.- Modos de Concluir el Derecho Marcario.-
Segin la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial , existen tres
formas o modos de concluir dicho derecho que se tiene sobre una marca ye

registrada, a saber:

a) CADUCIDAD.- El registro marcario concluye cuando transcurren 10
afios y el titular de la marca no renucva ¢l registro. La caducidad opera en pleno
derecho y no requiere del ejercicio de accion alguna ni de declaracion. Esta
encuentra su fundamento en el articulo 152 de la LFPPI que a la letra dice: "El
registro caducara cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y cuando la

33 Rangel Medina ,David. Ob.Cit.,p.74
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marca haya dejedo de usarse por miis de tres afios consecutivos, salvo que
exista causa justificada a juicio del Instituto.”.

b) NULIDAD.- Es necesario, hacer una distincion, real y practics, de Ia
nulidad del registzo y de Ia marca en si.

La nulidad del registro supone el incumplimiento de requisitos formales;
de realizarse el supuesto, esa nulidad obliga al titular a cfoctuar un  nuevo
registro en forma regular.

La nulidad de la marca tiende a la desaparicion de ella por entera, y una
vez firme la resolucion de anulacion, no cxiste mngun derocho para usarla, y su
empleo resulta hasta delictuoso en algunos casos.

Ha sido muy discutido el determinar qué es lo que se anula: si el registro
o la marca; ambas cosas se pierden al ejercitar la accion de nulidad, ya que es
evidente que al nulificarse un registro no tendria caso cl que se pudiera seguir
usando la marca y \)icevcrsa, que se nulificasc la marca y el registro continuarh
vigente; es decir, ambas cosas corren la misma sixcrtc, por consiguiente
podriamos concluir que en el fondo no existe diferencia entre estas dos
expresiones. -

El articulo 151 de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
Industrial, contiene las diferentes hipétesis bajo las cuales se da Ia nulidad de

un registro de marca nacional:

"Fraccion 1.- Se haya otorgado

en contravencion de las dsiposiciones
de esta Ley o la que hubicse estado
vigente en la época del registro.
No obstante lo dispuesto en esta
fraccion, la accion de nulidad no podri
fundarse en la impugnacion de la
representacion legal del solicitante del
registro de la marca;*
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Esta primera fraccion protcge a la autoridad sobre errores que pudiera
haberse comctido al calificar que las formalidades estuvieran cubicrtas
correctamente por el solicitante. Ademas la oficina tiene este recurso que de
alguna manera fue otorgado en contra de las disposici legalcs aplicabl

"Fraccién 11.- Cuando la marca
sea idéntica o semejante en grado de
confusion, a otra que haya sido usada
en el pais o en el extranjero con
anterioridad a la fecha de presentacion
de la solicitud de la marca registrada y
s aplique a los mismos o similares
productos o servicios, siempre que,
quien haga valer el mejor derecho por
uso anterior, compruebe haber usado
una marca ininterrumpidamente en el
pais o en el extranjero, antes de la
fecha de presentacion o, cn su caso,
de la fecha de primer uso declarado
por ¢l que la registro,”

En relacion con esta fraccion, debe establecerse la semejanza del grado de
confusion, es decir, que tanto es lo semejante para levar a una confusion;
también el establecer ¢l caso de los productos o servicios similares entre la
marca registrada y aquelia que pretende mejores derechos, y cuyo titular solicita
la nutidad del registro; de igual forma se encuentra al determinar la prucba del
uso ininterrumpido con anterioridad a la fecha de uso declarado por el que la
registro,

En este caso,se ticne un plazo de tres afios para llevar a cabo el tramite
de nulidad.




El registro obtenido a base de declaruciones falsas sc presume siempre
por tanto podri efectuar la accion de nulidad dentro del
plazo d¢ S afios a partir de la fecha en que surta efecto la publicacion del

adquirido de mala fe,

fegistro en 1a gaceta.

La mencionada fraccion ¢s un medio para que la autoridad corrija
cualquicr inadvertencia, error o diferencia de apreciacién que haya sufrido al

comparar una marca solicitada con una anterior. La nulidad fundada en esos

"Fraccion IIL- Cuando el
registro se hubiere otorgado con base
en datos falsos contenidos en su
solicitud;"

"Fraccion IV.- Cuando se haya
otorgado por etror, inadvertencia, o
diferencia de aprociacion, existiendo
en vigor otro que sc considerc
invadido, por tratarse de una marca
que sea igual o semejante en grado de
confusion y quo se aplique a servicios
o productos iguales o similares;y"

v

publicacién del registro en la gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial, pues de no ser asi, quedara fime tal registro,

stos ha de solicitarse o recl se dentro de los cinco afios que sigan a fa

s

""Fraccion V.- El agente,
¢l representante, el usuario o el
distribuidor del titular de una marca
registrada en cl extranjero, solicite y
obtenga el registro a su nombre de ésta
u ofra similar en grado de confusion,
sin el cosentimiento expreso del titular
de la marca extranjera. En este caso el
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registro se reputard como obtenido de
mala fe."

La fraccion establece una causa de nulidad “sui-genesis”,
conocida de uns practica viciosa que se observé con respecto a representantes o
agentes de cosas extranjeras que obtienen registros a su propio nombre pasa
presionar a su representado y obtener mayores ventajas comerciales o ingresos
indebidos.

Pars reclamar esa nulidad la Ley indica, que esta podta hacerse en
cualquicr ticmpo.

En opinién propia pienso que.es necesario quo la nulidad se realice o se
solicite por via judicial y no por via administrativa tal y como lo marca el
articulo 35 de la Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad industrial.

Cabe mencionar que procede modificar el registro de una marcs, cuando
s trata de marcas iguales o similares en grado de confusion, y se apliquen a los
mismos o similares productos o servicios.

En la prictica, especialmente las autoridades, han otorgado a este
supuesto una interpretacion estricta que entiende la similitud do productos como
la coincidencia de clases considerando que si una persona que registré una
marca en una clase determinada no lo realizd en clases de proteccion
tacitamente esta reconocicndo que el registro obtenido por un tercero pum esa

marca en ofra clase a fin, no le causa perjuicio.

¢) CANCELACION .- El articulo 153 dc 1a Ley de Fomento y Proteccion
a la Propiedad Industrial nos dice que podra hacerse la cancelacion del registro
de un:t marca siempre y cuando ha provocado o tolerado que se transforme en
una denominacion para los cusles se registro, ¢l articulo 154 nos dice la forma

de solicitar Ia cancelacion de dicho registro; debe hacerse por escrito en
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cualquier tiempa, y ¢l Instituto podré requerir 1a ratificacién de Ja firma de In
solicitud.

En el articulo 155 de esta misma Ley, se nos manifiesta que la declaracién
de Ia nulidad, caducidad o cancelacion del registro de una marcs, debe hacerse
administrativamente por la Secretaria do Oficio o & peticion de parte o del
Ministerio Piiblico Federal siempre y cuando exista un interés por parte de la
Federacion.

Las acciones de proteccion a los derechos de Propiedad Industrial son
auténticas acciones en el pleno sentido de la palabra, puesto que se traducen a
1a largs en resoluciones administrativas, S6lo que tiencn varias fases que las
vuelven complicadss, y muchas veces sus resultados son extemporéneos.

Tienen una fase que podriamos lamar técnico administrativa y de ella
conoce el Instituto, esta etapa viene a ser pricticamente el presupuesto del
ejercicio real de las acciones, esto quiere decir que el procedimiento ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no es, mas que uns serie de
actos prepasatorios para llegar a una decision una vez agotada dicha instancia,
se da comienzo a una ctapa jurisdiccional dividida en actividades ante
tribunales civiles y penales. '

De la Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial podemos
deducir las siguientes acciones que surgen, distintas unas de otras, con matices
propios cada una do cllas:

1.- Accion de persecucion por invasién de derechos de patente y de
certificados de invencion.

2.- Nulidad de patentes y de certificados de invencion.

3.- Accidn de persecucion de falsificacion de marcas.

4.- Accién de imitacién de las marcas y de los nombres comerciales.

3.- LANULIDAD DE 1.OS REGISTROS DE LA MARCA.
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6.- La extincion de pleno derecho de los registros de 1a marca.

7.- La de represion de la usurpacion del nombre comercial.

8.- La cesacion de los efectos de 1 publicacién del nombre comercial.
9.- Accién genérica de la competencin desleal.

Las acciones mencionadas admiten division en dos clases, las que
eotrespondm a los Titulares de patentes, marcas y nombres comerciales; y las
quc competen a quienes no poseen un derecho de la Ley que se pretenda tutelar.



CAPITULO lll. PROTECCION LEGAL DE LAS MARCAS Y
SUS EFECTOS JURIDICOS.

1.- EL, USO COMO FUENTE DEL DERECHO.

"El término fuente dice Du Pasquier, crea ura metifora bastante feliz,
pues remontasse a las fuentes de un rio es llegar al lugar en que sus aguas
brotan de la tierra, de mancra semcjante, inquirir la fuente de una disposicion
juridica cs buscar el sitio de donde ha salido de las profundidades de la vida
social a la superficie del Derecho."54

Tal como lo menciona ¢l autor del concepto antes mencionado, que la
fuente es corﬁo una necesidad de 1a vida social para venir a ser parte del mundo
del derecho, tenemos aqui ¢l uso como fuente de la marca que se considera
como él acto que origina cl derecho al signo distintivo.

Efectivamente, los derechos exclusivos sobre la marca se adquieren por el
uso, un uso que debe de ser piblico y continuado o reiterado, agregando que cs
quien primero usa la marca quien tienc mejor derﬁcho sobre ella .

Conforme al sistema mexicano el primer uso de Ia marca, produce muy
variadas consccuencias juridicas.

En efecto, la Ley de Fomento y Proteccion & la Propiedad Industrial
consigna disposiciones conforme a las cuales de una manera expresa o de un
modo implicito se atribuyen consecuencias al uso de la marca,
independientemente de que ésta se tre 0 no registrad

S4%&w£.6mmmm0ndwddbatdn Edit. Porria,8.A. México 1987
Pag.56.
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En dicha Ley encontramos diversos articulos que reconocen un derecho & quien
ha usado la marca, ya sca para estimar el uso como elemento para el nacimiento
del derecho, o bien para oponer el derecho nacido del uso al derecho adquirido
por un tercero como consocuencia del registro de la marca :

a) Asi, el articulo 92 de la Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad
Industrial reconoce los derechos, por una parte, a favor de quien usd primero
una marca, el registrante de esa marca no tienc accion o sea, que reconoce el
derecho de excepcion frente a un tercero que registro la marca,

“El registro de¢ una marca no
produciré efecto alguno contrs;

L- Un tercero que de buena fe
cxplotaba en temitorio nacional Ia
misma marca u ofra semejante en
grado de confusion, para los mismos o
similares  productos o  servicios,
siempre y cuando el tercero hubiese
empezado a usar la marca, de manera
ininterrumpida, antes de la fecha de
presentacién de 1a solicitud de registro
o de) primer uso declarado en ésta. El
tercero tendmt derecho a solicitar el
registro de la marca, dentro de los tres
affos siguientes al dia en que fue
publicado el registro, en cuyo caso
deberd tramitar y obtener previamente
la declaracién de nulidad de éste, y ..."

b) Pero también otorga el derecho de solicitar el registro de la marca a
quien iz usé primero y el de nulificar el segundo.

©) Ademis ol articulo 113 de Ia Ley de Fomento y Proteccion a la
Propiedad Industrinl, en su fraccién tercera, establece la obligacion de
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manifestar en Ia solicitud de registro In fecha en que se principic a usar Ia
marcs, fecha que no podri ser modificada ulteriormente.

* IMl.- La fecha de primer uso de la
marca, 1a que no podri ser modificada
ulteriormente, o Ia mencion de que no
se ha usado. A falta de indicacion se
presumird que no s¢ ha usado la
marca;"

d) El articulo 151 de la Ley do Fomento y Proteccitn a la Propiedad
Industrial que dispone cudndo es nulo el registro de una marcs; reconoce en su
fraccion II un derecho al que uso primero la marca, a grado tal que se puade
nulificar un registro expedido posteriormente,

" Il- La marca sea idéntica o
semejante en grado de confusién, a
ofra que haya sido usada en el pais o
en el extranjero con anterioridad a la
fecha de presentacion de la solicitud
de la marca registrada y se aplique a
los mismos o similares productos o
servicios, siempre que, quien haga
valer el mejor derecho por uso
anterior, compruebe haber usado una
marca ininterrumpidamente cn el pais
o en el extranjero, antes de la fecha de
presentacion o, en su caso, de Ia fecha
de primer uso declarado por el que la
registro; '

¢) En la fraccion V del mismo articulo, se reconoce un derecho similar al
de la fraccion 11, al prevenir que la marca es nula cuando la misma ha venido
siendo usada en el extranjero.

" V.- El agente, el representante, el
usuario o el distribuidor del titular de
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una marca registrada en el extranjero,
solicite y obtenga el registro a su
nombre de ésta u otra similar en grado
de confusién, sin ¢l consentimiento
expreso del titular de la marca
extranjers. En este caso ¢l registro se
reputani como obtenido de mala fe."

Mas para que todos los derechos mencionados anteriormente puedan
hacerse valer, es necesario cubrir formalidades.

En el primer caso es necesario que quien haga valer el mejor derecho de
uso compruecbe haber usado su marca ininterrumpidamente en el pais, con
anterioridad a Ia fecha de uso declarado por el que registrd, y en el segundo, que
ademas del uso exista el registro extranjero y reciprocidad al respecto.

Tales requisitos san secundarios, ya que lo que se pretende demostrar es cl
reconocimiento del derecho que nace del uso.

La trascendencia del cumplimiento del requisito sefialado por el articulo
113 antes mencionado, respecto de la declaracion de la fecha que se asienta
como de primer uso de Ia marca, queda de manifiesto en que si se incurre en
inexactitud al proporcionar este dato en la solicitud de registro, tal inexactitud o
falsedad configura un motivo de nulidad del registro. Asi lo previene Ia fraccion
1 del articulo 151, conforme al cual el registro de una marca es nulo cuando el

mismo se hubieru otorgudo con base en declaraci falsas o i , entre

cuyas hipotesis debe considerarse In focha de primer uso aportada en la
solicitud de registro, cuando esa fecha no comresponda a la realidad.

Por ahora s6lo se destaca que en la Ley de Fomento y Proteccion a la
Propiedad Industrial también esta implicit te recottocida la produccion por

sfectos juridicos derivados del uso de las marcas.
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No obstante lo anterior, cabe aclarar que el uso no es I fuente primordial
ni general del derecho exclusivo & la marca. Ejemplo de ello scrian las dos

casos siguientes:

1) "MARCAS, EXTINCION POR FALTA DE USO, OPERA A PESAR
DE CESION.- Si se comprueba que una negociacion se presenté ante la
Direccion General de la Propicdad Industrial hasta determinado dia, la
solicitud para que se registraré [a transmision hecha en su favor por otra
cmpresa, de los derechos relativos a determinada marca, derechos que en
tal fecha ya no oxistian, en virtud de que la resolucion reclamada cs de
fecha anterior a la solicitud para el registro de la trasmision; y si se
comprueba, también, que la misma Direccién General de la Propiedad
Industrial habis declarado extinguida, por no uso, la marca de que se trats,
referente a productos de café, no seria obstdculo para esa inexistencia que
el contrato de la mencionada transmision de la marca, toda vez que tal
declaratoria no puede resultar afoctada por intransmision de los derechos
muarcarios concernientes, que la quejosa o su causantc no pusieron en
conocimiento de la Direccion General de la Propiedad Industrial dentro
del procedimiento relativo a tal declaratoria de extincién de la expresada
marca.
' Amparo en revision 7551/60.-Café Titdn, S.A.

13 de marzo de 1961 .- Unanimidad de 4 votos.—

Relator:José Rivera Pérez Campos.

VOLUMEN XLV, Tercera Parte, Pag. 124"

2)"MARCAS, INTERPRETACION DE LA PALABRA "USG".-
Conforme a la Ley de 1a Propiedad Industrial (articulos 255 y 190), para
poder obtener la declaracion de uso ilegal de una marca, no s requicre
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demostrar que, de mancra continuada y habitual, ha sido cmpleada, sin el
consentimiento de su duefio y para amparar articulos similares, sino que
basta ¢! empleo o uso accidental, ya que s palabra "uso®, no estd en
pugna con Ia acepcion que debe darsele, si no casi es la arriba indicada.
(The Coca-Cola Company, S. A. Pég.-2206) Tomo XCIHLI11 de
scptiembre ds 1947.3 votos .

2.- REGISTRO COMO FUENTE DEL PERECHO.

No obstante lo expuesto, el sistema que reconoce al registro de 1a marca
como la fuente primordial del uso exclusivo a dicho signo distintivo, cs el mas
generalizado. Podria afirmarse, en rigor, que-el sistema proteccionista de los
signos marcarios s¢ sustenta en el registro de la marca.

En caso d¢ imitacion de una marca regisirada, dsta serd protcgida por la
Ley, ya que su registro como fuente del derecho otorga dicha proteccion; pero si
dicha invasion de derechos se reficre a una marca de hecho o no registrada, esta
quedard protegida unicamente por los principios generales de represion de la
competencia desleal, lo cual viene a apoyar una vez mas la afirmacion hecha
anteriormente, relativa al registro como fuente del derecho.

La vigencia de los efectos del registro de una marca tiene una durecion de
10 ajios, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud
comrespondiente, pudiendo ser renovada por perfodos de la misna duracion.

Segun el articulo 91 de la Ley, una marca previamente registrada no
deberi usarse en la denominacion o razon social ni formar parte de éstas, de
ninguna persona moral cuya actividad sea la produccién, importacién o
comercializacion de bienes y servicios iguales o similares a los que sc aplica la

marca registrada,
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Lo anterior, siempre y cuando no exista consentimiento por escrito del
titular del registro de la marca o de su licenciatario. En caso de violacion s lo
anferior, son 4apliubies las sanciones determinadas por Ia  Ley,
independientemente de la posibilidad de demandar judicislmente el pago de
daffos y perjuicios ¢ incluso, la supresion de In marca de !a denominacion o
razon social correspondiente.
Las marcas pueden ser rogistradas unicamente en relacion con productos o
servicios determinados. Una vez efectuado el registro correspondiente, no puede
aumentarse ¢ nimero de productos o servicios protegidos, "ain cuando
pertenezcan a la misma clase, pero si podra limitarse a determinados productos
o servicios cuantas veces se solicite”. (Art. 99)

Si eventualmente sc desea proteger un producto o servicio diverso con una
marca ya registrada, scrd necesaria la obtencion de un nuevo registro.

También goza del derecha a percibir regalias en el caso de licencias
obligatorias dictadas por la autoridad, que resulten de la actividad de una

empresa, en particular cuando:

1. El uso de 1a marca sca un elemento asociado & précticas monopolistas;
oligopélicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en
fa produccion, distribucion o comercintizacion de determinados productos
0 servicios; )

I El uso de Ia marca impida la distribucién, produccion o
comercinlizacion cficaces de bienes o servicios, y

14, E! uso de marcas impida, entorpezca o encarczca en casos de
emergencia nacional y mientras durc ésta, ls produccion, prestacion o
distribucitn de bienes o servicios basicos para la poblecién..."(Art. 129)

Otro derecho derivado del registro de la marca, es la posibilidad de
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trasmitir o ceder en forma total dicho registro, asi como Ia posibilidad de
otorgar licencias de uso de la marca amparada por ¢! registro, tal como lo
cstablece el articulo 136 de Ia Ley.

*El titular de un marca registrada o en trémite podré conceder, mediante
convenio, licencia de uso a una o mis personas, con relacion a todos o algunos
de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca..."

"Los derechos que deriven de una solicitud de registro de marca o los que
conficre una marca registada, podrin gravarse o transmitirse en los
términos y con las formalidades que establece la legislacién comun.” (Art. 143)

También goza del derecho para solicitar 1a mlidad de algin registro
marcario "cuando la marca sea idéntica o semejante en grado de confusion, a
ofra que haya sido usada en el pais o en €l extranjero con anterioridad a la fecha
de presentacion de la solicitud de la marca registrada...”. (Art.151)

Igualmente, goza del derecho para renuncior al registro correspondiente
mediante su cancelacion, en cualquier tiempo, exigiendo nuestra ley marcaria
tnicamente la formalidad escrita y en algunas ocasiones Ia ratificacion del acto.

Por otra parte, otros de los derechos derivados del registro de la marca,
son aqucllos que tienden a proteger los intereses de su titular, cuando son
atacados por terceros.

Tal es el caso del derecho de persecucion a infractores, al actualizarse lus
siguientes infracciones administrativas:

8)El uso de uno marca parecida en grado de confusion a otra’
registrada, si dicha confusion es declarada por la autoridad y dicho
uso es con objeto de amparar los mismos o similares productos o
servicios que los protegidos por la marca registrada.

b)EI uso, sin consentimiento de su titular, de una marca registrada

como elemento de un nombre comercial o de una denominacion
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social o viceversa, siempre que dichos nombres se encuentren
relacionados con establecimientos que operen con los productos o
servicios protegidos por Ia marca.(Art.213)

También goza del derecho a obtener del requisito previo pars la proce
dibilidad de 1a accion penal requerida por la LFPPI al establecer que " para el
ejercicio de ln accion penal, en cl que no se prejuzgari sobre las acciones civiles
o penales que procedan”.(Art.225)

Lo anterior, en ¢l entendido de que la LFPPI sefiala como delito el usar,
sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir idénticos o
similares productos o servicios que aquélla proteja.(Art. 223)

Igualmente, posee el derecho de exigir In reparacion del daiio y pago de
daiffos y perjuicios sufridos con motivo de la infraccién o delito en su
contra.(Art.226). )

Otro, ;:s el derecho del titular para renovar el registro correspondiente y
mismo que debe efectuarse dentro de los seis meses anteriores a su vigencia,
gozando incluso, de un plazo adiciona! (plazo de gracia) de seis meses para tal
cfecto, contado & partir del vencimiento del plazo de seis meses.

3.- SISTEMA MIXTO.-

En Derecho Marcario., encontramos principalmente en las Legislaciones
Latinoamericanas, rclevancia del sistema mixto, consistentemente en la
consideracion tanto del uso como del registro como fuente del derecho,
analizados con antelacion, para cstablecer la proteccion juridica de los derechos
MATCATiOS.

En nuestro sistema mexicano como s puede observar, por ejemuplo en cl
art. 87 de la LFPPI se refleja ¢l sistema mixto que de alguna manera utiliza
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nuestra legislacion en materis marcaria al permitir por un lsdo ef uso do una
marca en Ja industria, en el comercio o en lus de servicio que presten , y por otra
al regular el derecho exclusivo para eflo, mediante su registro en el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial , pero no obstante la propia Ley en su
articulo 92 le atribuye a un tercero de buena fe que hubicre empezado a usar ia
masca, de manera ininterrumapida, antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de registro o del primer uso declarado en esta, previo al derecho &
solicitar e} registro de In marca dentro de un afio siguiente al dia en que fue
publicado el registro, I facultad y accion para tramitar y obtener previamente la
declaracion de nulidad del registto que hubicre; ahora bien, una de las
consecuencias juridicas que resultan en Jas legislaciones como la nuestra en que
sc aplica el sistema mixto, prevaleciendo no obstante el uso sobre el registro,
consiste en In declaracion de las resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano’
de Proteccion Industrial, pues de esa mancera es claro que dichas resoluciones no
pueden ser constitutivas de derecho alguno, toda vez que en cualquier momento
pudicers surgir un tercero de buens fe que hiciera valer su derecho & reclamar ia
nulidsd comespondicente al registro de la marca publicada y a solicitar sc
registre & su favor dicha marca; aunado a lo anterior es preciso referimos a la
forma como ¢l sistema mixto s¢ ha dado en algunas de las diferentes
legislaciones marcarias que han regido en nuestro pais, (ya analizadas en el
capitulo uno)como a continuacion hago notar:

#) Legislacion de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre 1975.
b)Ley en materia de propiedad Industrial del 26 de febrero de 1990,
c) Reformas a 1a ley del martes 2 de agosto de 1994,

De lo sefialado con antelacion , se deduce que no obstante ha sido el
sistema mixto el que en forma general ha regido en las diferentes legislaciones
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ya snalizadas, se observa como sin embargo, ha prevalecido el uso para Ia
proteccién legal de la marca, por lo que cabe aclarar que en cl sistema mexicano
a pesar de que ¢l origen o fuente de proteccion & la marca se encuentra en el
registro, s aplicable e} sisterna mixto pero prevalecieado ¢l uso de ln marca
sobre aquel toda vez que reconoce Ja produccion de consecuenciss juridicas al
primer uso de la marca, independientemente de que se encuentre o no registrada.

4.- Ley de Fomento y Proteccion a I Propledad Industrial.

En estc capitulo se rcaliza un analisis somero de los cambios que han
venido surgiendo a la legislacion marcaria desde su nacimiento hasta nuestros
dias .

Como se puede observar en el punto comrespondiente & los antecedentes
legislativos, en donde el Cédigo de Comercio de 1984 cmpieza a reconocer un
valor propio al precio de los mucbles ¢ inmuebles y otros titulos, en donde s¢
instituye para cl fabricantc la propiedad de sus marcas, y que tenia que depositar
cn la Sccretaria de Fomento.

En el Codigo de 1889 se siguié conservando algunas de las obligaciones,
tal es el caso como la inscripeion en el Registro de Comercio de los titulos do
marcas de fiibrica y no es hasta cl affo dc 1890 cn donde surge e! primer
ordenamiento cspecialmente para las marcas, asf es como fueron surgiendo las
siguientes Leyes:

a). Ley de Marcas Industriales y de Comercia del 25 de agosto de 1903,

b). Ley de Marcas y Avisos Comerciales del 26 de junio de 1928.



79
<). Ley de la Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942. En csta
ley la marca ticnc un aspecto mas formal, ya que en Ia misma surgen todas
las disposiciones relativas e patentes de invencion, marcas, de avisos,
nombres comerciales y la proteccion de la competencia desleal.

d). Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975. Esta ley es
Ia que regulé el derecho de exclusividad de uso de las marcas; que fue el
centro de gravedad que histdricamente y quc hasta la fechs ha
caracterizado los Ilamados derechos de propiedad intelectual, se encucntra
en el alcance de la palabra "exclusiva”. La posibilidad de ser el tnico que
puede fabricar y vender un producto patentado, la facultad de impedir que
ferceros usen la marca que distingue un producto o un servicio, o el

derecho de reproducir, excluyendo a terceros, una obra intelectual, otorgan

al titular del derecho exclusivo una ventaja comercial cualitativa,

La historia demuestra que no cxiste ninguna cmpresa' lider que no
fundamente gran parte de su existencia y deswrollo en la posesion de derechos
exclusivos superiores a los de su competencia, '

El derecho al uso exclusivo de una marca, es un imdn que garantiza la
preferencia. de un segmento dcl piblico consumidor por cierto producto o
scrvicio, como consecuencia de cllo,} la marca, como signo distintivo, se
convierte en un elemento de valor independiente, propio, que frecuentemente
suele convertirse en ¢l activo de mayor valor en una empresa.

Por lo anterior, [a Ley de Invenciones y Marcas que habia manifestado un
importante cambio de rumbo en 1975 cn nuestro pais, estuvo sometida a
polémicas constantes y profundas, insertas en marcos referenciales de mayor
embergadura; debido a esto y como consecuencia ldgica surge la Ley de
Fomento y Proteccion a ia Propiedad Industrial, promulgada el 27 de Junio de

ESTA TESIS No Dfpe
SAUR DE LA BIBLIOTECA
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1991, Contiene una serie de modificaciones que constituyen la base de cambios
substanciales en ¢l marco legal de le propiedad industrial en nuestro pais.

La LFPPI establece que se entiende por marca a todo signo visible que
distinga productos o servicios de su misma especic o clase en el mercado, como
lo establece en su articulo 88. Como una adicién novedosa de esta se establece
que pueden constituir una marca las formas tridimensionales, asi lo estipula el
articulo 89 en su fraccion II.

El registro de marcas no es obligatorio; en general la LFPPI siguc ol
principio consistente en que ¢l registro de las marcas es voluntario para quienes
las emplean o descan emplear.

Sin embargo, como una excepcion , determina que en ciertos casos el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial puede declarar obligatorio el uso y
registro de marcas en cualquier producto o servicio, o bien prohibir el uso o
registro de marcas. Al respecto podemos mencionar que existen precedentes en
nuestro pais de roarcas cuyo uso o registro se hubiese declarado obligatorio.
Bajo la presidencia del Licenciado Miguel Alemsn, especificamente en los affos
1949 y 1952, fueron promulgados tres decretos por los que s¢ declaro
obligatorio el uso de marcas en articulos de viaje, cinturones y otros articulos
fabricados cn picl, asi como en articulos de plata y de alpaca, prendas de vestir y
medias de nylon. '

Dentro de los considerandos que sustentaron tales decretos, se establecio el
hecho de 1a existencin de un comercio irregular en la venta y distribucion de ese
tipo de productos, originado por la falta de determinacion de su procedencia, en
detrimento del piiblico consumidor, por lo que se consideré indispensable
regularizar tal situacion declarando obligatorio ¢l uso dc marcas en los
mismos.Sin embargo, tales decretos inicamente establecieron como obligatorio
¢l uso de marcas en los productos mencionados, pero no obligaron a que se
realizara el registro de las mismas,
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Con fecha 17 de septiembre do 1991, fuc publicado un decreto en ¢l Diario
Oficial por, el que se abrogaron las disposicioncs antes mencionsdas, por lo que
actualmente en ningin caso es abligatorio ¢l uso o registro de marcas.

Por otra paste, emplear una marca sin registrar puode ocasionar que se
invadan derechos de terceros adquiridos con anterioridad, lo que constituye
infruccion administrativa o delito, sancionados por la propia Ley.

A diferencia de las legislaciones de algunos paises en que si se considera
como presupuesto del registro ¢l uso previo de la marca, en nucstro pais la
LFPPI no lo cxige. En ese sentido se pronuncia al determinar que todo
industrial, comerciante o prestador de servicios que este usando o qulers usar
una marca, podré sdquirir €l derecho exclusivo de su uso mediante el registro;
a diferencia de Ia abrogada Ley de Invenciones y Marcas, que reconocia en favor
de cualquier persona el derecho a registrar una marca, esta lo restringe & los
industriales, comerciantes y prestadores de servicios, no es necesario acreditar
tal calidad al formular la solicitud correspondiente. Con las reformas a la
LFPPPI publicadas el dia 2 de agosto de1994, se le adiciona a la fraccion ITI del
articulo 113 que debe de manifestar la fecha del primer uso de la marca y que no
podra ser modificada ulteriormente. o la indicacion de que no sc ha usado Ia
marca a falta de indicacién se presumira que no ha habido ¢l uso de la misma.

Actualmente existe a nivel internacional reglamentacion especifica en
cuanto a las marcas colectivas, pero la LFPPI viene a actualizer dicho régimen
al disponer que las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o
prestadores de servicios, legalmente constituidas, podrin solicitar cl registro de
marca colectiva para distinguir, en ¢l mercado, los productos o servicios de sus
miembros respecto de los productos o servicios de quiencs no forman parte de
dichas asociaciones.

El enomme auge que ¢l sector de los servicios ha cobrado en las dltimas
décadas en el contexto de Ia economia mundial, dio lugar a que las lcgislaciones
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de diversos paises acogicran dentro dc sus normas a las marcas de servicio,
otorgindoles una proteccion de alcance simifar que aquélla que se dispensa a las
marcas de productos.

En nuestro pais, fue en 1975 con la derogada Ley de Invenciones y
Marcas, que se da el reconocimiento expreso de las marcas de scrvicio, antes de
esta dichas marcas se encontraban en una situacion de indefinicién legal, ya que
ante la ausencin de disposiciones y clases que expresamente les regularan, sc
opté por aceptar su registro como ‘“productos no clasificados”, 1o que
obviamente no correspondia & su importancia y naturalcza.. Sin embargo, fue
hasta ¢l afio de 1982, cuando al promulgarse cl Reglamento de la Ley de
Invenciones y Marcas, se incluyeron dentro de la clasificacion oficial diversos
rubros de marcas de servicio, ahora con las reformas del Reglamento dc la Ley
de Propiedad Industrial publicadas cl dia 23 de noviembre de 1994 en su
articulo 59 especifica claramente la clasificacion de productos y servicios.

Bajo el actual régimen, el signo con e! que se distingue Ia prestacion de un
servicio, es materia de registro bajo normas congruentes a su funcion comerciaf;
pero a pesar de la proteccion legal de que actualmente son objeto las marcas de
servicio, ¢s sorprendente el alto indice de desproteccién que existe en amplios

sectores de nuestro comercio, por carccer, dichas marcas, de su correspondiente

registro.

S.- Efectos Juridicos.

En Latinoamérica, los sislemas marcarios en vigor son de caricter
atributivo, es decir, procuran inminentemente proteccién juridica a las marcas
registradas, no obstante como lo sefiala acertadamente Alvarez Soberanis "en
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varios paises como cn el nuestro se establecen excepciones, principulmeme'
destinadas a preservar los derechos por ¢l uso de una marca en el pais, con

anterioridad a !a solicitud dc registro por un tercero tal es ¢l caso de Chile,
México, Uruguay, Argentina y Colombia, Paraguay, Venczucla, donde la
prioridad de uso parece administrarse por una interpretacion y reconocimiento
jurisprudencial”ss

Los industriales, comerciantes y prestadores de servicios pusden obtener la
proteccion legal de las marcas de sus productos, a través del registro de las
mismas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, cuyo efecto
juridico se traduce en obtener ¢l derecho al uso exclusivo de 1a marca.

Ahora bien no obstante csta proteccion legal que atribuye el registro al
titular de la marca, sc puede ver afectada por el uso que continuamente y con
anterioridad le dé un tercero, caso en el cual dicho uso tendra los siguientes

efectos juridicos:

1) TRASCENDENTE PARA SU PROTECCION LEGAL: es
trascendental para Ia proteccion de una marca, el uso que se-le dé, pues
ain cuando se registre, un tercero de buena fe que haya explotado 1a misma
marca, tendrd mayor derecho que el titular que la hubiere registrado, al
grado de facultar la Ley al primero para solicitar su registro y tramitar la
nulidad def registro existente.

2) [NSF.GURIDAD JURIDICA: consecuentemente, aquella trascendencia
del uso que le dé un tercero de buena fe, para la proteccion legal de una
marca, implica una gran inseguridad juridica por parte de los industriales,
comerciantes

55 Alvarez Soberanis Jaime.la Regulacion de las | i ¥y Marcas de s Tramformacion de
Tecnologia Edit Pornita, 8.A. Segunda Edicion. Mémrn 1979. Pl569
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y prestadores de servicios que obtengan el registro, quienes, por ejemplo,
en ¢l caso de un fabricante de trajes para caballero que haya obtenido su
registro de marca, cstara a la expectativa de que en cualquier momento
surja algin tercero de buena fe argumentando et uso de la marca  sobre el
mismo producto con anterioridad y le demande la nulidad de dicho
registro, lo cual serfa en menoscabo del patrimonio del fabricantc e
injustamente en beneficio del tercero de buena fe, toda vez que la campaiia
de publicidad realizada por quicn registré en primer lugar la marca, seria
utilizada indirectamente por este tercero.

3) NECESIDAD DEL USO CONTINUO DE LA MARCA
REGISTRADA:

Ahora bien, en caso de que no surgicra tercero alguno de buena fe , que
con anterioridad ¢ ininterrumpidamente viniera usando la marca ya
registrada, ¢l uso seguiria siendo de gran importancia para la proteccion
lcgal del titular que ln hubierc registrado, toda vez que por una parte seria
imprescindible que continuara usindola por tres afios para evitar la
caducidad del registro'y por ende de su proteccion legal, y por otra, dicho
uso seguiria sicndo indispensabie para el caso de que quisiera obtener ln
renovacion, como a continuacion lo demuestra ¢l siguiente criterio de la
Suprera Corte de Justicia de la Nacion:

"MARCAS: EXTINCION DE SU REGISTRO POR

FALTA DE USO.- El articulo 206 de la Ley de la

Propiedad Industrial, que se refiere al procedimiento a

seguir para los efectos de determinar Ia extincion dcl

registro de una marca, seiiala que la Secretaria de la



Economia Nacional (hoy dc Industria y Comercio),
actuard cuando tenga el conocimiento o la presuncién
do que "se ha suspendido la explotacién de una marca
por S aftos 0 mAs®, y esa expresion textual, con la
inflexién verbal “se ha suspendido”, indican claramente
que se debe tratar de una suspension en la explotacion
marcaria que continiie hasta ¢l momento mismo en que
se inicie ¢l procedimiento administrativo de extincion
det registro, en cualquiera de las formas a que sc refiere

¢l articulo 208 de la Ley mencionada.

Amparo en revision 7438/65.-Par,S.A.- 7
de junio de 1967.- Unanimidad de 4 votos.-
Ponente: Felipe Tena Ramirez.

Volumen CXX, Tercera Parte, Piag.77."s7

Es tal la trascendencia del uso que se le dé a la marca, para obtener
proteccion legal, que ain y cuando cl usvario haya concedido licencia & un
tercero para su uso, siempre y cuando dicha licencia se encuentre inscrita en el
Instituto, el uso que le dicre aquel tercero tendra efectos juridicos para que el
titular conserve Ia proteccion legal que le otorga el registro de la marca; por lo
tanto, es de gran importancia e} uso que se le dé a una marca, ya sea el titular de
un registro o un tercero de buena fe sin registro, quien tenga aquel uso, serd
quien obtenga la proteccion legal y, por ende las acciones legales tendientes a
impedir 1a falsificacion, imitacién o uso ilegal y en su caso, Ia de solicitar la
declaracién a una infraccion administrativa. Las acciones legales que se

traducen en caducidad, nulidad y cancelacién.
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La LFPPl prevé en el atticulo 213, fracciones I a la XXM, cuiles
usurpaciones en materia de propicdad industrial, que deben ser consideradas
como infracciones administrativas. Considero de utilidad mencionar algunas de
las fracciones que contiene ] articulo antes mencionado con objeto de brindar
mayor claridsd a este tema:

“Art, 213.- Son infraceiones
administrativas:

I. Realizar actos contrarios a los
buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios que
impliquen competencia desleal y que
se relacionen con la materia que esta
Ley regula....

HI Poner a la venta o en circulacién
productos u  offecer  servicios,
indicando que estdn protegidos por
una marca registrada sin que fo estén.
Si el registro de una marca ha
caducado o ha sido declarado nulo o
cancelado, se incurriré en infraccion
después de un affo dec la fecha de
caducidad o, en su caso, de la fecha en
que haya quedado firme la declaracion
comespondiente.

IV, Usar una marca parecida en grado
de confusion a otra registrada, pam
amparar los mismos o similares
productos o servicios que los
protegidos por la registrada...,
VILUsar  como  marcas las
denominaciones, signos, simbolos,
siglas 0 emblemas a que se refiere el
articulo 4o. y Ias fracciones VII, VIII,
IX, XII, XIII, XIV y XV del articulo
90 de esta Ley, VIII. Usar una marca
previamente registrada o semejante en
grado de confusion como nombre
comercial, denominacion o razén
social o como
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partes de estos, de una persona fisica o
moral cuya actividsd seca la
produccion, importacion 0
comercializacion de bienes o servicios
iguales o similares a los que se aplica
ia marca registrada, sin el
consentimiento, manifestado  por
escrito, del titular del registro de
marca o de la personn que tenga
facultades para ello......

Este articulo menciona las infracciones administrativas que pudierm
incurrir cualquier persona , por usar la marca ya registrada ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.

* En términos gencrales puede afirmarse que cuando el usurpador adopta
una marca similar en grado de confusién a la registrada, estaremos ante un caso
de imitacion de marca, mismo quo recibe el tratamiento de una infraccion
administrativa." s6

Efectivamente, ain cuando en la LFPPI no se realiza una referencia
oxpresa a la figum delimitacion de marca, ésta se encuentra prevista por la
fraccion TV del articulo 213 anteriormento citado, '
Las prohibiciones de registrar marcas notorias por personas distintas a su
legitimo duefio lleva consigo la prohibicion de usar marcas por parte de quien
no tienc derecho a ¢llo. La represién administrativa del uso no autorizado de
marcas notoriamente conocidas se encuentra en el articulo 213, fraccién VII de
ia LFPPL

sskmg:lomz.llmcw,”upmdeMmuymRmnbn“ en la revista de la Escuela de
Derecho de Ia Univervidad Panamericans, No. 4 (1990). Pig.. 104,
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Las infracciones administrativas son sancionadas de !a siguiente Forma:
1. Multa por el importe de veinte mil dias de salario minimo diario vigente
enel Distrito Federal.
IL Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias dc salario
minimo general vigente en el Distrito Federal, por cada dia que persista la
infraccion.
HI Clausura temporal hasta por noventa dias.
IV Clausura definitiva.
V. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas.

En caso de reincidencia, sc duplicarin las multas impuestas anteriormente,
sin que su monto exceda del triple del méximo fijado en el articulo 214 de la
LFPPL

Las clausuras podrén ser fijadas ademas de la multa o sin que ésta se haya
impuesto.

Serd procedente la clausura definitiva cuando cl establecimiento haya sido
clausurado temporalmente dos veces y dentro del lapso de dos afios, si dentro
del mismo se reincide en la infraccion.

El articulo 223 dc la LFPPI determina aquellos actos que deben ser
considerados como delitos en materia de propieded industrial. A continuacion se
transcribe ¢l texto integro dc dicha disposicion:

“Aticulo 223.- Son delitos:

I.- Reincidir en las conductas previstas
en las fracciones I a XXII del articulo
213 de esta Ley, una vez que la
primera sancion  administrativa
impuesta por esta razon haya quedado
fime,



11.- Falsificar marcas en forma dolosa
y & escala comercial,

II1.- Revelar a un tercero un secreto
industrial, que s¢ conozca con motivo
de su trabajo, puesto, cargo,
desempedio de su profesion, relacion
de negocios o en virtud del
otorgamiento de una licencia para su
uso, sin consentimiento de la persona
que guarde el secreto industrial,
habiendo sido prevenido de su
confidencialidad, con el propdsito dec
obtener un beneficio econémico para
si o para el tercero o con el fin de
causar un prejuicio a la persona que
guarde el secreto;

IV.- Apoderarse de un secreto
industrial  sin  derecho  y  sin
consentimiento de la persona que lo
guarde o de su usuario autorizado,
para usarlo o revelarlo a un tercero,
con el propdsito de obtener un
beneficio econémico para si o para el
tercero o con el fin de causar un
perjuicio a la persona que guarde el
secreto industrial o a su usuario
autorizado, y

V.- Usar la Informacion contenida en
un secreto industrial, que conozca por
virtud de su trabajo, cargo, puesto,
¢jercicio de su profesion o relacion de
negocios, sin consentimiento de quien
lo guarde o de su usuario autorizado, o
que le haya sido revelado por un
tercero, a sabiendas que éste no
contaba para ello con el
consentimicnto de la persona que
guarde el secreto industrial o su
usuario autorizado, con el propdsito
de obtener un beneficio econémico o
con ¢l fin de causar un pesjuicio a la
persona  que guarde el secreto
industrial o su usuario autorizado.

89
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Los delitos previstos en este articulo
se perseguirdn por querclla de parte
ofendida."

) En contraste a lo expuesto en el apartado referente a sanciones
administrativas, que son procedentes al adoptar una marca similar en grado de
confusion a la reg'istmda, podemos afirmar que cuando la marca registrada es
adoptada en su totalidad por el usurpador, se actualiza la figura de fulsificacion
de marca, considerada como delito.

La penalidad por la comision de los delitos que resulten de la violacion del
derecho al uso exclusivo de la marca, consiste en prision de dos a seis aflos y
multa por el importe de cien a diez mil dias de salario minimo general vigente en
el Distrito Federal.

Para el ejercicio de 1a accion penal por los delitos en cuestion, es requerido

¢l previo dictamen técnico que al efecto emita ol Instituto.

Siguiendo la clasificacion efectuada por el Dr. Rangel Medina, son
considerados delitos en materia de marcas de productos los siguientes:

1) Uso de una marca registrada para distinguir los mismos articulos.

2) Uso de una marca registrada para distinguir productos similares.

3) Ofrecimiento en venta de productos que ostentan una marca usada

ilegalmente. '
4) Puesta en circulacion de los productos a que se refieren cada una de las
hipétesis sciialadas en los incisos anteriores.

$) Ofrecimiento en venta de articulo amparados por una marca que sea

imitacion de otra registrada para distinguir los mismos productos.
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6) Ofrecimiento en venta de asticulos amparados por uns marca que sca
imitacion de otra registrada para distinguir similarcs productos.
7) Puesta en circulacion de los productos que ostenten marcas parecidas en
grado de confusion a otra para los mismos productos.
8) Oftecimiento en venta de productos protegidos por una marca
registrada, después de haber sido alterados.
9) Uso de una marca imitadora despucs de haber quedado firme la sancion
administrativa previamente impucsta por esa misma infraccion
administrativa de imitacion de masca.s7

Por otra parte, son considerados como delitos en materia de marcas de

servicios los siguientes:

1) El ofrecimiento de servicios amparados por uia marca registrada por un
tercero,
2) El oftecimiento de servicios al amparo de una marca que sea imitacion
de ofra registrada para distinguir los mismos servicios.
3) El ofiecimiento de servicios amparados por una marca que sea imitacion

de ofra regulada por distinguir servicios similares,

57 Cfr. Rangel Medin ,David, "Curso de Derecho Intelectizal Mexicanc®, Tesis Doctoral. F de
Derecho, UNAM.1989,Pag. 115, scutad



CONCLUSIONES

Se puade concluir que el método utilizado para el desarrollo de la presente
tesis nos ofrece la posibilidad de percibir las principales ventajas que se
desprenden de las disposiciones contenidas en la Ley actual en relacién a la
protececién y defensa de las marcas en México, respecto a la Ley anterior.
Paralclamente, permite percibir aquellas disposiciones que no suffieron
modificaciones trascendentes o que eventualmente no varian en su aplicacion o
interpretacion de fondo, principalents las que aluden al USO de la marca y

regulan sus efectos juricos, objeto principal de la presente investigacion.

PRIMERA: Las innovacioncs mds importantes que prevé la LFPPI en
comparacion con la Ley de Invenciones y Murcas ¢s que se fimita el concepto de
marca a los signos visibles. Se admiten como marcas registrables las formas
tridimensionales, el nombre propio de una persona fisica (siempre que éste no
haya sido registrado como marca previamente) y una marca idéntica a otra
registrada, cuando quien solicite su registro sea el mismo titular y Ja quiera para

distinguir productos o servicios similares.

SEGUNDA: Sc incorporan y regl tan  las colectivas.

Desaparecen cargas, obligaciones y restricciones al derecho sobre marcas. En
materia de infracciones administrativas, ku LFPP! adiciona una nueva infraccion
administrativa que se actualiza al usar una marca previaroente registrada como
denominacion o razon social 0 como partes de éstas, de una persona moral cuya
activided sea la produccion, importacion o comercinlizacion de bienes o
servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el

consentimiento por escrito, de} titular del registra de Ja marca o su licenciatario.
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TERCERA: La LFPPI conscrva ¢l sistema de la Ley de Invenciones y
Marcas en relacion a las fuentes del derecho a 1a marca, en cuanto que finca el

derecho sobre ésta tanto en favor de guien ]a ha usado primero, como en
beneficio de quien la registra. En caso de conflicto, 1a solucion beneficia al que
primero adopto la marca usandola.

Asi mismo, reafirma que mediante el registro de la marcas s¢ obtienc cl
derecho al uso cxclusivo de la misma, el cual resulta indispensable para
perscguir a los usurpadores.

Segiin la Ley vigente, ya no es obligatorio usar ni comprobar el uso de la
marca a partir de su registro, bastando para renovarle, una declaracion del
interesado manifestando que la marca se ha venido usando.

CUARTA: Respecto a la pérdida de los derechos sobre la marca, en la
actualidad subsisten como formas de conclusion del registro marcario, la
caducidad por falta de renovacion o por falta de uso de 1a marca por mas de tres
aifos, ési como la cancelacion voluntaria o renuncia al registro por su titular o
por la nulidad de Ia marca provocada o tolerada por el titular del registro.

QUINTA: Finalmente como conclusién pr.incipBI se hace referencia a la
prevalencia del uso sin el registro, que menoscaba los efectos juridicos de toda
proteccion legal al registro de marca, asi mismo reafirmo que mediante el
registro de la marca se obtiene el derecho al uso esclusivo de la misma, el cual
resulte indispensable para perseguir a los usurpadores; respecto a la Fuente del
Derecho y con base a la investigacion rcalizads en este trabajo sugiero la
reforma de los articulos 92 fraccion I, 113 fraccién Il y 151 fraccion II de la
Ley de Fomento y Proteccion a la Propicdad Industrial, ya que en cstos articulos
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sc¢ le da mayor aplicacion al uso y no al mgistré, toda vez quc prevalece una
gran inseguridad por parte de los fabricantes, comerciantes y prestadores dc
servicios al momento de registrar una marca que ampare sus productos o
servicios, csa incertidumbre seria de que surja un tercero de buena fe y
argumente un uso de la marca con anterioridad al registro, y todo lo invertido cn
publicidad, impresion y fabricacion por parte del que registro la marca viene a
ser un menoscavo cn la economia de este, siendo esto un beneficio indirecto para
el tercero que reclame Ia nulidad de la marca.

La esencia de mi propuesta es que el registro debe de tener mayor efecto
juridico como fuente de proteccion lega! para el uso exclusivo de la marca y no

al uso que se le da a la misma .
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