732

= ‘% UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE DERECHO
Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Amtor

EL DERECHO MARCARIO Y SU IMPORTANCIA
EN EL CONTEXTO ECONOMICO DE MEXICO

TESIS

Que para obtener el Titule de
LICENCIADO EN DERECHO
presenta

VLADIMIR TORRES BUENO




e e

Universidad Nacional - J ~  Biblioteca Central
Auténoma de México -

Direccion General de Bibliotecas de la UNAM
Swmie 1 Bpg L IR

UNAM - Direccion General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADQOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imagenes, fragmentos de videos, y demas material que sea
objeto de proteccion de los derechos de autor, serd exclusivamente para
fines educativos e informativos y debera citar la fuente donde la obtuvo
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro,
reproduccion, edicion o modificacion, sera perseguido y sancionado por el
respectivo titular de los Derechos de Autor.



FACULTAD DE DERECHO
SEMINARIO DE PATENTES,
MARCAS Y DERECHOS DE AUTOIL

10 DE FEBRERO DE 1997.

ING. LEOPOLDO SU.VA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE
SERVICIOS ECOLARES

PR E SE N T E

El pasante de Derecho sefior VLADIMIR TORRES BUENO, ha claborado en
cste seminario bajo la direccion de! Dr. DAVID RANGEL MEDINA, 1a tesis titulada:

“EL DERECHO MARCARIO Y SU IMPORTANCIA EN EL
CONTEXTO ECONOMICO DE MEXICO™.

En i L los isi i del de

y
Profesionales, solicito a ustcd tenga a bien i. los ites parta la i i6n de dicho

DRM*amr



INDICE

MWNTRODUCCION.-

CAPITULO PRIMERO.-
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA MARCA Y DEL DERECHO MARCARIO.

41.-La marca.
a) Concepto legal de marca.
) Concepto doctrinal de marca.

2.- Funciones de la marca.
a) De distintividad.
b) De proteccion.
<¢) De procedencia y origen.
d) De garantia de calidad.

3.- Conceptos del Derecho marcario.
a) Ubicacién del Derecho marcario en el universo del Derecho.
b) Breves comentarios sobre las teorias que justifican L la
existencia del Derecho marcario.

CAPITULO SEGUNDO.-
EL DERECHO MARCARIO Y EL PROCESO ECONOMICO DE MEXICO.

1.- El Derecho marcario dentro de Jla Propiedad Industrial como
infrasstructura en &l ambito econémico y comercial.

2.- Subestimacion  injustificable de la Propiedad Industrial y
cor e det D O marcario.

® A

0 ®N

14

17
20

27

42

52



"

3.- El Derecho de marcas como elemento indispensable para la
la celebracion de acuerdos comerciales. 62

4.- E! Derecho de marcas dentro del capitulo de Propiedad
intelectual en el Tratado de Libre Comercio, México, Estados

Unidos de América y Canada. 67

8.- El Derecho de Marcas en otros tratados de Libre Comercio,

por M 82

a) El Grupo de los Tres (México, Colombia y Venezuela). 83

b) Costa Rica. 93

€.- El Derecho marcario, una herramienta del trabajo empresarial. 95
7.- Fin social del Derecho marcario. 28

CAPITULO TERCERO.-
LA MARCA EN LAS MPORTACIONES PARALELAS, SUS CAUSAS Y

REPERCUSION ECONOMICA. 102
1.- Concepto de importaciones par;alelas. 102
2.- Su regulacion juridica en México. 104
3.~ de la i6n de las importaciones paralelas en México. 107

4.- Repercusiéon de las importaciones paralelas en la empresa
mexicana. El caso de los distribuidores ylicenciatarios exclusivos. 112



S.-Las imponaciones

sstrictamente contractual.

CAPITWLO CUARTO.-
LAS MARCAS EN LA PUBLICIDAD COMPARATIVA EN MEXICO.

1.- Concepto de publicidad.

2.- Regulacion Juridica de ta publicidad en México.

- Ley F

paralelas,

Y al Cons

un problema de

- Loy General de Satud.

- Ley de ia Propiedad Industrial.

3.- Causas y aofe

de la pL

4.- La pubiicidad y la competencia desleal.

S.- Necesidad de una regulacion especifica de la publicidad

Méwi

CONCLUSIONES.-

- BIBLIOGRAFIA.-

en

solucién

119

122
123
124
125
127
128

131

144

157

162



INTRODUCCION

El mundo ha experimentado en los ultimos afios cambios vestiginosos en sus
vico, social y politico, y como consecuencia de ello las

diferentes émbi o
estructuras juridicas de cada pals han debido modificarse para responder a los

requerimientos que se presentan por dichos cambios.

Baste revisar los acontecimientos que se han presentado en la Glitima década y

podréa concluirse que son otros los intereses que mueven al mundo, es decir, son otros
) en la interrelacion primero, entre los miembros

los 1 y P P que incidk
de ia sociedad de cada pais y despuds entre 08 propios paises. Las ideologias que en

su época sustentaban un cambioc en un afén de igusiiad se ven desquebrajadas y son
otras las que van configurando el nuevo orden mundial.
Es pues el interés econdémico el que prevalece y el que determina las condiciones

en que deben sustentarse las relaciones mundiales, y es aqui que como consecuencia
inevitable todo se reduzca & Ia adecuacién de las estructuras de un pais para enfrentar

dichos eventos.

cor ne

Las distintas economias del mundo han determinadc el camino a seguir, en
particular las mas fuertes, pero se presenta un fenémeno en el que éste se segmenta en
grandes bloques, regiones comerciales, atendiendo, tal vez, al aspecto geopgalitico, es
decir, existen alianzas e cor que surgen coimo consecuencia de los
mutuos intereses <de ias partes 0 en ocasiones, como en el caso del! Continente
Americano, ante la necesidad de soportar los embates de los bloques comerciales de

Eurcpay Asia.
Estas r y ji laciones co i se izan principalimente

por el intento de imp tar una lib i 6N ge los . lo cuat conlieva por

supuesto a ajustes en las condiciones intemas de los paises involucrados, ya que como

debe suponerse no toxdos son iguales.




"

Por otro tado, se debe adicionar el hecho de que s paises inmersos en estos
cambios nO entregan gratuitamente lo qQue unos consideran su soberania y otros sus
intereses, por lo que estos bloques deben formalizar y regular sus tantas veces citadas
relaciones, surgiendo asi distintos acuerdos de caracter pril d
traen consigo en Mayor o menor grado ios @ las

cial, que

es de cadia pals.

no ha quedad

de es03 cambios y ha tratado de adecuar y conciliar
tanto sus iNtereses intemos como extemos, a efecto de que al igual que los otros paises,
hacen fuerte & las nuevas condiciones y }

que pi k v en ol mundo.

Por muchos afios, nuestro pais fue considerado injustificadamenta, desde mi punto
de vista, como un pais proteccionista y poco atractivo al exterior, su legislacion en esa
época tenia como fin unico regular y otorgar seguridad juridica a los mexicanos y de
forma suplemearia & los extranjeros, no queriendo decir con esto que se diera un trato
diferente o discriminatorio a los extranjercs, sino que simplemente se dejan prevalecer
los intereses de la nacidtn porque esa era ia exigencia de nuestro pais ante los hechos
que se presentaban en ¢! mundo.

A partir de los afics ochentas y o que ha transcurrido de esta uitima década del

sigto XX, { ha iniciado sus i convencido de que debe integrarse a este
nuevo orden mundial.

Se debe advertir desde luego que dichos cambios desde mi punto de vista, son
feacciones y no acciones ante dichos eventos, pero finaimente se toman las medidas.

Si a af ion de los
fibx ion de los d

gobiernos de que todo se reduce a una
y a un intercambio libre de productos y servicios,
encontraremas en el terreno prictico del comercio Que esto trae como consecuencia una

ir entre
las

es decir, un conocimiento directo y sin trabas de

P por e indt para vender sus




productos y servicios al consumidor nacional, par fo que (as feyes deben intentsr prever &
implementar lss regias de! juege comercial y hacer prevalecer una sans competencia,
bio y evitar de (8

cuyo fin unico ser ia on de Ias 1 i de un p
mejor forma posibie la exi de p iONes ventsj entre un competidor y otro.
ofro slemento, como 10 es e desavolic

on P

BYFeQar

Si o plar
tecnolégico, que si bisn aporte grandes beneficios a ia
una justificacién

tambibn es impulsor de hechos de CO!
& la adaptacidn a jos regimenes juridicos existentes.

"

La economia como punto de decieién, la creacion de bloques comerciaies, el
y e! desarrolio tecnofdgico en sus mdltiples facetas

¥ Servi

P de p
son, ademss de otros, siementos esencisles en ese nuevo planc de relaciones que
enfrentamos, y dentro de su contexta juridico, envuelven de forma determinante a ia
materia que en este ocasion se pretende abordar, et Derecho marcario.

Al inicio de este capituio infroductorio se manifests ia inquistud de que aun siendo
ol o ho e la Propi industrial una rama de! derecho con un periodo de existencia
formai de cusndo mencs un sigio, en mi opinidn No se ie ha otorgado aun {a importancia
que i misma reviste y la trascendencia que tendrk en el futuro desarroiio de las nuevas
laciones de M no séic con sus contrapartes en fos distintos acuerdos

o en pOs recientes, sino en general con todo el mundo.

4 que hs
Es pues la intencion del presente trabajo adwertir, confirmar la impontancia del

OO

Deracho marcarno dentro del contexta de jas ya tan citadas miaciones gue en a

Difusion de ia materia, es otro efemento y objeti de la P e tesis, no 360
pars abogados, sino para quien se vea r e inter y para quienes de
i Mo de ia materia.

acty S D ta

por el o

una forma u otra se ven afe
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Desde luego no se pide el conocimiento profundo y técnico de la misma, sblo
aquelio Que sea de interés general y que deba necesariamente conocerse.

Otro elemento de gran relevancia, los estudiantes de derecho, debemos estar
obligados a conocer de la materia, porque los requerimientos de los distintos sectores de
nuestra sociedad, principalmente de la industria y el comercio, se veran dirigidos de
manera importante a estos temas, que son, insistimos, de obligado conocimiento general.

Es de insistirse en la relevancia de esta materia y de la necesidad de su difusién y
estudio, ya que mi modesta experiencia me ha demostrado que con quienes ahora
integramos una region comercial. nuestros socios, principalmente los paises de
Norteamérica, tienen por practica y tradicion, particular preocupacién por estos temas,
porque es pricridad para poder llevar a buen fin cualquier negocio, principaimente
aquefios que se vinculan a! intercambio de productos y servicios, ya que comprenden |a
importancia de ias marcas, que ampamn e identifican a sus productos y servicios,
protegiéndolos primero en sus paises de origen y posteriormente en aquellos paises con
los que tienen o proyectan tener relaciones comerciales.

Otra nota relevante es que nuestras contrapartes norteamericanas, tienen
ampliamente desarroliada una cultura sobre esta materia, todo esto debido a la fuerte
competencia de caracter comercial y principalimente el desarrollo tecnolégico que en
dichos paises se genera, lo que trae como cor Cia lar L de garantizar por
todos los medios legales una certeza en la proteccion de los derechos de Propiedad
industrial, una competencia comercial sana y una seguridad en el publico consumidor y
en la sociedad en general, de que los productos y servicios que adquiere cumplen

¥do sus r

De todo lo anterior estan conscientes nNUesStros socios comerciales
norteamericanos, pero es innegable que en nuestro pais no se encuentra fomentada y
mucho menos arraigada una cultura en Propiedad Industrial.
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En este punto cabe advertir que no nos referimos a las grandes compafiias
mexicanas que obviamente son las menos y que de una forma u otra tienen ya
implementados procedimientos tendientes a la proteccion de sus derechos de Propiedad
Industrial, insistimos, Nno son éstas sino aquellas empresas que forman nuestra planta

productiva y comercial del pais, las micro, pequefias y medianas ermnpresas.

Queremos decir con lo anterior, Que el industrial y el comerciante mexicano se
encuentra aun bajo la falsa creencia de la competencia comercial tradicional, cuanda que
por el contrario, las expectativas son de una competencia bastante cerrada donde los

! ne

elementos de ventaja, en ocasiones, tendrén que ver con nor
comerciales, sinc con aquelios el ios que, ir son i como
secundarics en la lucha diaria del comercio, como lo son los relativos al tema que ahora

nos ocupa, que sin lugar a dudas, estoy convencido de ello, seran la diferencia entre un

icano o el fr; 0 de algunas empresas nacionales

exitoso desarrolic empr

Las marcas de productos y servicios, los productas en si mismos por su novedad y
las frases publicitarias para promover los
el nombre de los

.

los p de fabri ion de los
introducidos en e! mercado,

productos y servicios_ al ser
son susceptibles de proteccién bajo las normas que regutan los
i 3

establecimientos,
derechos de Propiedad Industrial, y aunque parezca reiterativa nuestra afirmacion,

encontramos que en ocasiones existe un importante desconocimiento de esos derechos,
lo que provoca grandes dafios y perjuicios a quienes sin saberio son legitimos titulares
icidn o

de dichos derechas, y o Que provocara cor e una p ] j
ante los nuevos retos y circunstancias que enfrenta nuestro pals

Son todas estas reflexicones las que me han Hevado a intentar explicar la
importancia del! Derecho marcario en el contexto econtmico de México.



CAPITULO PRIMERO
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA MARCA Y DEL DERECHO MARCARIO
1.- L& marca.

Desde mi punto de vista, para poder justificar el andlisis de una figura del derecho
debe en primer término intentar rastrearse su camino histérico. Si bisn no pretenco
o on este o que los mas experk i de esta han
escrito sobre este particular, si considero prudente que para poder dar una secuencia
iSgica, se repase aunque de forma muy general, a través de la historia, fo que la marca
ha representado en los distintos de la

Si nos remontamos al origen del hombre sncontramos que éste es por naturaleza
un ser sociable, ademés de tener instintos tales como e! de defensa y conservacion. Lo

rior trae como Wia que cor o de ia humanidad se
estructuran regias de vivencia y de Msés Ias aptitudes y condiciones
geog! y climati P T que ciertos grupos desarrollarén determinados

productos y utensilios, de caza o para la agricultura, asi como cultivos propiamente
dichos, surgiendo asl.los primeros intercambios de productos entre los distintos grupos.

Es asi como Ias e i del cio.

México muestra un gran desarrolio social, cultural y por qué no, juridico, desde sus
pri Xpresiones iak Asl que en e! periodo prehispénico, existian
bien estructuradas reglamentaciones que regulaban la convivencia de aquella sociedad,
centros de educacién y una forma muy definida de hacer comercio.

Existian cor de cx iantes y artesancs lo que permite

justificar el gran asuge del quehacer ial de esa &

Aun cuando hemos visto en esta breve exposicion la gran actividad comercial que
existia en nuestro pais. No se encuentra formalmente reconocido el uso de marcas, tal y



como las conocemos ahora.

La no existencia de marcas en el México prehispanico, se atribuye por los
estudiosos, al hecho de que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de
géneros, por lo que no se especificaba, individuali ni indicaba el origen de las
mercaderias.

Ya en Ila etapa colonial encontramos algunos indicios mas coincidentes con el uso
de marcas. En la Nueva Espafia se encuentra el uso de las denominadas marcas

transparentss o de filigrana, y las marcas de fuego.

Las marcas de fuego eran utilizadas para marcar a los esclavos y al ganado, por
su parte iss marcas de filigrana eran dtilizadas para identificar al fabricante de papel,
también se encuentran indicios del uso de marcas para distinguir los metales preciosos.

Otro vestigio importante del uso de marcas en la época colonial son las
denominada marcas de propiedad o Ex-libris e igualmente marcas de fuego para las
antiguas bibliotecas, con cuyas marcas se tenia plenamente identificado a quién
pertensacian los libros a que se les imponian, a una biblioteca o a un librero. L.os propios
hbreros tenian sus marcas para los libros que ellos comercializaban.

Existen ademas de las constancias materiates del uso de las mencionadas marcas
normmas particulares que regulaban el uso de dichas marcas, y que en mi opinién bien
vale 12 pena transcribirtas ya que nos permitiran encontrar gran similitud con las normas
que ahora rigen a nuestra materia. La autoridad encargada de la emision de las normas
correspondientes se denominaba Tribunal de la Mesta, la norma se conocia formalmente
como Ordenanza. Destacan por sus caracteristicas las ordenanzas que nos permitimos
transcribir @ continuacion:

- Ninguno tenga en su ganadc la sefal que otro tuviere y todos las pongan



diferentes para que mejor pueda ser conocido el duefio.

-Sefial de tronca, que es la oreja u 1 cortad prohibi a los
ganaderos, que la tengan en su ganado, por la facilidad con que podrian
hacer suyo el ajeno, pena que el que tal sefial tuviere, pierda el ganado, que
aplicamos at consejo y si alguno tuviera ésta por sefial mandamos que la

haga otra para quitar la duda y conocer la diferencia.

- Si los duefios de ganado tuvieran una sefal, el consejo de cada uno la que
pareciere que sea diferente, de suerte que dos o m#és no pueden usar de
una misma. (1)

Ya finalmente para la etapa independiente si bien todavia se tenia cierta
adherencia a la corona espafiola, e} comercio se liberalizé por llamario de alguna forma,
se conformé entonces si, una expresion comercial mucho mas cercana a la que en lo
cotidiano conocemos y el propio intercambio comercial propicid la necesidad de la
identifi ion de las v ias, con signos que las distinguieran una de otra. Es mas,
de las obras consultadas podemos ver que la demanda por una mayor formalidad en la
proteccion de las marcas vino de los propios interesados, es decir, del comerciante, ya a
finales del siglo XIX, los distintos cuerpos legales ya fueran de caracter mercantil o penal
empezaron a incluir normas concretas para las cuestiones marcarias,

Pareciera que en la actualid estuvi repitiendo la historia. El fenémeno
econdémico evoluciona, cambia, se impone, y hace constituir un nuevo contexto, al cual
se deben incorporar las naciones que pretendan hacer permanente su presencia en el
concierto de !as naciones.

Como consecuencia de lo anterior, las P iones se modifican e
institutos como las marcas, si bien mantienen su esencia, adquieren un peso especifico

{1).- Citacto por Nava Negrete, Justo, Derecho de las Marcas, Mexico, 1985, p. 24.




totaimente distinto, que mas adelante intentaremos demostrar.

&) Concepto legal de marca.

Bien vale en este apartado, no limi s6lo & las razones del legislador
para sportar ol concepto que contiens nuestrs legisiacion vigente de la marca, creo que
osas Y justifi jones as encor si se de f o ! &
i ia de stra i 36N sobre esta materia y of tratamiento que se ha dado a dicho
coF & través del tiempo.

Encontramos como un primer concepto et que se contiene en la Ley de Marcas de

Fabrica de 10. de enero de 1890, cuerpo legal ind e o ia
estableciendo que: "Se considera como marca de fabrica cusiquier signo inante
de la para ol de un producto industrial.”

En ia Loy de M Ind y de C io de 25 de agosto de 1903,

sncontramos en su articuio fo. o que se reputa como marca “"Es el signo o
denominacion caracteristico y peculiar usado por el industrial, agricuitor o comerciante en
los articulos que produce o expende, con e fin de singularizarios y denotar su
procedencia.”

Es importarte destacar que en e paso de diez afios entre una ley u ora
or ya s 3§ dife ias y que a mi juicio fueron en su tiempo producto
de los propics requerimientos del desarollo industrial y comercial de la épocas, e
concepto vertido en la ley de 1903, es mas especifico, mas descriptivo.

igusimente Ia Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 28 de junio de
16828, nos ap: un cor de of cuat o ion de uso sobre una
marca, es decir, no se requeria que estuviera en uso Ia para U regs ,
como puede deducirse de los cor antes trar




s

“La marcs es @l signo o i i que esth usando O Quiera usar un
comerciante, industrial o agricultor, para distinguir y denotar ia procedencia de los
articulos que expende, fabrique o produzca.”

Por cuanto se refiere a ia Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de
1942, debemos decir que la misma sdopté en su de los ek tos
vertidos en ia ey de 1928 .

Aunque no es punto de andlisis en este estudio el determinar el por qué no se

P to al pta de ias 5 wes 8 los servicios, debemas
decir que el concepto, si asi se QUE NOS BpP I» Ley de Invenciones
¥y Marcas de 10 de f de 1976, incorpora esta n

“Articuio 87.- Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de
servicio. Les primeras se constituyen por ios signos que distinguen a fos
articulos o productos de otros de su misma especie o ciase. las segundas,
por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma especie ©

clase.”

La Ley de Fomento y Pr: ion de la Propi de 27 de junio de 1991,
después de 15 afios de vigencis de la Ley de Ir i y A yen puesta & un
nuevo contexto econdmico, a la insercion de México a un nuevo orden mundial, de
ial, proporciona nuevos eslementos de accion intentando
It adquiridos en el Tratado de Libre Comercio

L , & los P
celebrado con Estados Unidos y Canadd.

a la ley antes mescionada es el que a la letra se

€l cor de que ir P
transcribe:



“Articsiio 8.~ Se entiende por marca todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en ¢l mercado.

De las reformas producidas en la Ley de Fc y Pi ion de la Proph
industrial, de agosto de 1994, ahora Ley de la Propiedad Industrial, el concepto de marca
no varia en nada del que originalmente proponia la ley reformada.

El concouo Que proporciona la ley vigente, si bien de menor dimension a otros .
mi puno de vista, lo que en esencia efectivaments es una

.,

marca.
) Cancepto doctrinal de marca.

Habiéndose ya analizado el concepto de marca en nuestra legisiacién marcaria a

és del ti ismpre se hace necesario el revisar los conceptos propuestos por
nuestros MAxiMos exponentss en esta materia, quienes dedican su tiempo al estudio del
e 10 de la Pi ied: Industrial, en particular del Derecho de marcas, ya que es

incuestionsble que aquetlos que estdn en constants contacto y estudio de esta materia

pusden, como consecuencia de dicha actividad, advertir cambios de importancia en ef
iONn del ho, proponiendo consecuentemente nuevos

o y
conceptos o definiciones que pueden ser ir P cdos & la | v apli

He intentado destacar en este apartado conceptos propuestos por distintos attores
de variados paises y épocas que también nos permiten cbtener una idea mas clara de la
apreciacién que estos juristas destacados tienen sobre el objeto directo de nuestra

materia a estudio.

El autor francés Yves Saint-Gal, divide su concepto, atendiendo a dos supuestos,
et juridico y el econémico, y expresa que en el piano juridico la marca puede ser definida,
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como un signo distintivo que permite a su titular (fabrk te O iante) distinguir sus
productos © servicios de ios de su [ wwia. La es pues un signo de adhesion
de clientela. En tanto que en e plano econdmico pueds ser definida como un signo que
tiende a promocionar a la clienteia una mercancia o un servicio cubierto publicamente

con su garantia. 2

Alfonso Giambrocono, italiano, considera que la marca es cuaiquier signo distintivo
aplicado al producto o fijado en relacion al producto, (por ejempio sobre ios contenidos
de! mismo), que sea en grado tal, de distinguir e! producto de otros simi

en el ()]

€l espafic! C.E. Mascare/ims sefiala Que “la marca es un signo que se usa para
distinguir, en el mercado, los productos o servicios de una empresa de los productos o

servicios de las otras empresas”. (4)

Como podemos observar no existe gran diferencia entre las definiciones antes
i ) Sus enla ia distintividad de la marca.

expuestas, todas

2.- Funciones da la marca.

Es claro que el punto de partida en el terreno practico del estudio de las marcas, es
el andlisis de sus funci ya que di mi punto de vista es ahi donde objetivamente

puede encontrarse la esencia misma de [os signos distintivos.

Es también importante agregar, que si bien existe consenso entre ios tratadistas
doctrinal bién lo es el que existen algunas

sobre las funciones su per

(2).- Citado por Neva Negrews, ob. cit., p. 143.
(3).- Citaio por Nava Negrets, ob. cit, p. 145.
(4).~ Citacdio por Nava Negrewe. ab. ca., p. 145.



criticas de dichas funciones ya que se considera que aigunas de éstas han caido en
desuso por la complejidad de las r iones il entre i por la
globalizacion. Independientemente de lo dicho, considero importante el conocer y
analizar todas estas funciones para tener un panorama mas claro sobre el tema del
presente estudio.

o) F de distis

Se expresa que esta funcidon resulta de la naturaleza misma de |a marca. Martin
Achard, al respecto establece que "La marca sirve ante todo para distinguir un producto
de otro del mismo género, ya sea que éste ultimo leve otra marca © que no lleve
ninguna...” ()

A este respecto también el autor Nava Negrete propone que es precisamente
mediante 1a funcidn distintiva que !a marca constituye con una finalidad u aobjetivo
inmediato un signo de adhesidén a la clientela, es decir, un instrumento eficaz para
adquirir, conservar, y aumentar clientela, asi también, como un objetivo mediato,
garantiza la cafidad constante (por oposicién a la buena o mala calidad) de los productos
o servicios, en la eleccion de !os mismos.

D) F e pr i6

Aqui para iniciar, cabria transcribir el texto del razonamiento planteado por el Dr.
David Rangel Medina ya que explica con toda precision los alcances de esta funcion. Asi
pues el maestro Rangel Medina expresa "Desde et punto de vista del Titular de la marca,
ésta tiene por objeto protegerio contra sus competidores. Ella permite al productor que
sus productos sigan en el mercado y pueda controlar su difusion." ()

(5).- Citado por Rangsi Medina. Tratado de Derecho Marcaric, Editorial Libros de México, S.A., México, 1980, p. 172
(6).- Citado por Rangel Medinas. ob. cit., p. 172.
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Por otro lado debe resaltarse que esta funcion tiene un doble efecto, es decir, en
primer término la ya comentada y en un segundo término, esta funcién de proteccién se
extiende inclusive al publico consumidor, ya que a través de la marca como o explica
Martin Achard "El comprador tendra un medio de entrar en relacién con el productor, no
por que la marca indique siempre el nombre de éste ultimo, sino por que facilita por o

menos sus pesquisas.” 7

Es pues la funcién de proteccion la que une los extremas de la relacion tipicamente
comercial, ya que ambas partes, productor, comerciante y consumidor, pueden
libremente concurrir en ¢l mundo de fas relaciones comerciales. Ademas, cabe en este

punto, por ser atinado y vilido el razonamiento del! maestro Nava, al insistir que el
aspecto social de la marca y en particular en el hecho de que todo debe encaminarse al
beneficio colectivo y no a los afanes privatistas. Durante todo el tiempo de estudio de la
casvera he tenido la oportunidad de desarrollarme en la practica de esta materia y puedo
concluir que al igual que la funcién de distintividad, la de proteccién, tiene la misma
importancia, ya que esta funcion integra los dos aspectos fundamentales de! fin Ultimo de
las marcas; evitar la competencia desleal entre productores y comerciantes y no generar

confusion en el publico consumidor. La funcién de proteccién permite pues ese transitar
ién comercial con una mas © menos garantia de

de ambos de la rel
seguridad.

i6n de pr encia y origen.

<) Fi
Es ésta, quizds una de las funciones mas controvertidas en la actualidad, ya que
depende necesariamente del desarrolio del mundo, de sus comunicaciones, en todos

sus ambitos, publicidad, e! comercio propiamente dicho, y el consumidor, Todos estos
elementos al confluir, traen cormno consecuencia que esta funciéon provoque ciertas dudas

sobre su justificacién en la eficacia de las marcas.

(7).~ Citado por Rangel Madina, ob. cit., p. 172,
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Independisntements de o anterior consideramos, al igua! que los autores
consultados, que esta funcién como las ya analizadas, son las que estructuran la
columna de las .

No cabe iguaimente duda que existen razonamientos profundos que licidamente
expresan ia rax6n de la vigencia de la funcién de procedencia y ctros que también,
desde un punto de vista pragmético, desvirtuan la posicién de defensa, por o que
consideramos justificado e! analizar las principales posturas al respecto y de ahi, intentar,
consc de nu limitaciones, el proponer una conclusién.

Para el Dr. Range! Medina esta funcion es “La esencial finalidad de la marca en el
concepto basico legal de la misma en tanto que se emplea primordialmente para dar al
btk una inci i6n sobre 1a procedencia de los productos.” )

pr

A L e of o Rangel Medina “"La funcién de sefiatar Ia
proveniencia de Ias mercancias se halla condicionada a que el signo realice
efectivaments su funcién individuatizadora, pues sin el carécter distintivo, la marca puede
provocar confusiones entre los consumidores acerca def origen de la mercancia.”")

Una opinién que presenta Aine, respecto de este asunto, es que ei objeto de la
marca es reconocer ef origen y procedencia del productos y explica esto, en que a las
partes involucradas en la r ON cial pr >-const ., por parte del

o fabr porque con ese hecho tiende a asegurar el beneficio de los
cuidados que ha dado a la fabricacion de sus productos y por parte det consumidor
porque tiene la certeza de que el producto adquirido es de la calidad deseada.

Por otro lado y si hacemos un alto en el aspecto histérico de la funcién de

(8).- Citmdo por Rangs! Medina, ob. ¢t p. 173.
{9).- Citaxio por Rangs! Medina, ob. cit., p. 173.
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procedencia encontramos mas elementos para su andlisis. Asi pues encontramos que )
0 de las se constrefiia, en la edad antigua al identificar la persona del

productor o artista, més que el producto o mercancia.

En la edad media, como consecuencia del desarrollo industrial y comercial de la
época, tienen gran desarrollo también las marcas de los comerciantes, con lo cual se
obtenia un relacién mas equilibrada entre productor y producto, designandose la
procedencia u origen de la mercancia.

A juicio del autor Nava Negrete esta funcion se considerd hasta principios det siglo
XX, por una gran parte de la doctrina y la jurisprudencia, como la funcién esencial y
fundamentai de las marcas.

El andlisis hasta aqui llevado a cabo, nos permite en un primer término pensar en
el tiempo en que se desamollan los planteamientos y juicios vertidos, Nno queremos decir
que necesariamente se coincide con la tendencia actual de la ineficacia de la funcién de
origen, pero ai debe reconocerse que en la actualidad, factores propios de {a economia,
de las relaciones iales hacen modificarse las estructuras juridicas que a su vez
modifican la naturaleza juridica de ciertos modelos y se sdoptan NUeVos criterios.

Alois Trolier expresa sobre {a funcién de origen "Es verdad Qque cuando una marca
se empieza a usar, debe como regla, ser sostenida por la reputacién del negocio al que
pertenece. Entonces todavia no es capaz de garantizar por si misma la mercancia, ni dar
al const . ol de la firma, una nocién acerca de la calidad de los
productos experimentados por 6] mismo u obtenidos a través de una tercera persona.
Pero los innumerables ejemplos de marcas notoriamente conocidas, las cuales traen ala
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y tipo de mercancias, sin conocer el negocio que

mente del fa
proporciona tales productos, son el Mejor apoyo para e punto de vista que exciuys de in
funcion de las ia desig on del r 30." (10)

Por otro lado los autores de la doctrina italiana y alemana principaimente, afirman
que ia marca distingue o diferencia los productos 0 sarvicios de otros iguales o similares
pero en cuanta proviensn de determinada empresa.

Nava Negrete, nos llustrs sobre la gran cantidad de autornes que apoyan esta teoria -
Y QUe expresan "... en ila vida fécik e e de ocbservar y comoborar que
une gran de las enelr do, son andni o8 decir,
aquelias que no contisnen ninguna referencia de Ia empresa, o fabricants, o
comercianis, © sea su ofigen O procedencia, o que no impide que dichas marcas no
cump con la funcién de distinguir @ individualizer los productos de otros similares. De
tal suerte, que ef fabricante al lanzar un nuevo producto al mercado, ignora de aremano
sl of consumidor respondera f; i e, vy en ocasiones le
interess, &l Mmenos en cierto tiempo, No darse a conocer por no caer en ol descrédito en
ol supuesto fracaso ... lo que interesa es acreditar of producto con determinado signo

distintivo, fijsr en Ia mente del consumidor Ia existencia de una mercancia asl
i nos ensefia que al consumidor le interesa adquirir e

we o

wda ... in

producto de tal marca y no porque haya sido fabricado o puesto en el mercado por
determinada empresa aun cuando esto uUltimo pueda suceder ... &l incremento
considerable de la comerciakizacion de ios productos y de Ia prestacion de setvicios ... en
ios mercados nacionales e intemacionales ha contribuicic a restarle importancia a ia
funcion de procedencia y origen de la marca.”(11)

io anterior que resume lo que es la tendencia

Nos h penmi transcribi

(10).- Ctado por Range! Madine, ob. cit., p. 174.
(11).- Nava Negrete, ob. cit.. p. 152. .
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cantraria a la funcién de procedencia, y con la que podra estarse de acuerdo o0 no, pero
que de io expuesto es necesario a nuestro juicio hacer aigunas reflexiones.

Asi, sitva de base la opinion del Dr. Range! Medina sobre ia tesis expuesta por
Aloin Troller "Si bien es cierto que cuando son notoriamente conocidas, las marcas
pueden o no cumplir dicha funcién, también lo es que antes de ser usada, o en la primera
época de su explotacion, requiere, como lo asienta el mismo autor, de la reputacion del

negocio al que partenecen.” (12)

Ademias de la muy clara exposicion del Dr. Rangel Meding, consideramos
oportuno advertir que las posiciones criticas de la funcién de origen o procedencia son
extremosas ya que el aventurarse en manifestar que los comerciantes o productores
utilizan la marca para en un primer término mantenerse en el anonimato por el riesgo de
ia no aceptacion de sus productos, es desde nuestro punto de vista restarie imponancla.
al consumidor y a la estructura legal que se tiene para la proteccion de sus derechos.

No creo que exista cuandoc menos en el mercado mexicano y aun en estos dias,
productos que ostenten marcas que no lleven indicaciones sobre la procedencia det
producto, ya que sino por la ley marcaria. otras legislaciones si obligan al comerciante a
este tipo de indicaciones.

Por otro lado no puede dejarse de reconocer que el publico consumidor
ir i te del Ji o de productos y servicios, discrimina aqguellos que
no son de su gusto y calidad requeridos, por lo que la sancién que aplica el consumidor
no es al producto. es al productor, al comerciante, cuando desestima un producto, y

asimismo debe estar garantizado. el consumidor, de que el producto que adquiere es
aque! que precisamente desea y no otro aun cuando ostente el mismo signo distintivo, y
! ion, al tar todo un sis! de

esto es asi reconocido por r

{12).- Renge! Mexiina, ob. crt., p. 175.
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proteccion y de coaccién en contra de la usurpacion de signos distintivos debidamente
registrados, con lo que se evita, se quiera o no, que el consumidor confunda el origen det
producto y que aquel que usa la marca que no le corresponde, en primer lugar se haga
de un p o qQue P le comesponde y que pueda en segundo témino
desprestigiar a la marca legitima.

Es muy importante establecer que esto no sélo se alcanza con la funcién de

pr ion de la sin0o que requiere ademas, necesariamente, de ia funcion de
procedencia.
Y, de gerantia de dad.

Existe entre los tratadistas de la materia que ahora nos ocupa, unidad en el
razonamiento de que, la funcién de garantia o de garantia de calidad, ha tenido gran
actualizaciéon como parte del desarrolio propiamente dicho de 1as relaciones comerciales,
tanto de forrma locat como a nivel internacional, ya que se expresa que la funciéon que
desempefia la marca como signo garantizador de calidad es uno de los objetivos que
persigue la marca.

Otros Autores citados en las obras consuftadas, atribuyen a Martin Achard la
imposicién de la denominacién de garantia de calidad explicando que "Ei publkico
consumidor ests habituado a comparar ciertos productos, a recibir mercancias de
naturaleza especial, de valor especial. La marca entonces, no sirve para garantizar e
origen mismo del producto, sino su calidad. Subrayamos que esta garantia se basa en e
uso y la experiencia y no sobre la ley, lo cual jamas obliga a un productor a la misma
calidad de sus productos. Por lo general el publico consumidor considera que los
articulos cubiertos por la misma marca, tienen calidad semejante."(13)

{13).- Rangel Madina. ob. cit., p.. 177.
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Otros autores atribuyen a esta funcion el doble de pr ion y por lo que
atribuyen a esta funcion el nombre de funcién social. Asi por ejemplo, autores como
Remeila manifiestan que “"La garantia que produce la marca ... no es sélo en provecho
del fabricante 0 comerciants, sino también en ber i0 del consumi . que puede por lo
tanto, escoger entre mercancias semejantes la que mas le agrade ... y también en
provecho del pdblico en general, en relacion sobre todo, con la higiene publica ..."(14)

El Autor finaliza diciendo que por esto se explican y justifican las sanciones
por vi iones a los signos distintivos y demostrar en consecuencia de las
arter i jones que la institucion de la b ol asp pL
privado trasiadindose a ser de alguna forma una institucién de orden publico.

Como paréntesis, aqui podemos r otra hipd is resp de la ubi ion
del derecho marcario en e! universo del derecho, y de lo que se concluye que no es por
simpie ubicacién sino por su importancia que ef derecho de marcas trasciende ambas
esferas, y en nuestro entender justifica su autonomia de cuaiquier otra rama del derecho,
¥y que se nutre tanto del derecho publico como det privado.

Regresando al tema, autores como el maestro Nava Negrete, expiican que "Existe
una plena inconsistencia juridica, del mencionado objetivo, inconsistencia que se
presenta en e lanzamiento del producto; et fabricante o comerciante mediante [a

o pr da hacen incesante y penetrante la atraccién del signo marcario
entre el publico, trayendo como consecuencia que se adquiera, por o general
iracionaimente ef producto o servicio de tal marca, sin que le ir la L o p 3
de los mismos”. (15)

Respecto de la consderacion del autor Nava, es prudente hacer dos

{14).- Cadio por Rargel Medina, ob. cit.. p. 177.
{15).- Nava Negrew, cb. cit_, p. 154.
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observaciones. En primer lugar y como primera razén para que fuera vilida la hipdtesis
planteada, esto podria ser consecuencia de una crisis econémica, escasez de productos
de primera r [{ comida, etc.), en la cual el consumidor no puede
optar sino simplements para R SUS T idades més apremiantes con aquellos
productos que se tenga para ese efecto, y si, no importa el precio ni ia calidad, pero el
supuesto no hace a nuestro juicio verdad plena, o una regla definitiva.

Un segundo elemento a considerar, @s que el publico consumidor no discieme en
el precio o calidad del producto que adquiere. Hay que reconocer el origen © procedencia

del producto y considerar que e! mi fe1 iza @ b da. No consi que
este efecto se presente en un producto con por pri vez col en el
mercado.

Lo anterior, refuerza la idea de que el productor debe primero generarse un lugar
en el mercado, es decir, distinguirse de aquelios que giran en tomo de su producto.

Por otro lado, el maestro Nava a efecto de cimentar aun més su razonamiento
expresa que, en ocasiones, un mismo producto o setvicio es fabricado o prestado por
varios fabricantes o iantes, al cor dé k licencia de uso por el titular de la
marca que los distingue y por lo regular trae consigo la diversificacion de calidad.

Con respecto a lo anterior, nos permitimos iguaimente disentir, ya que aunque de
hecho lo expuesto por el autor Nava es factible, no puede dejarse de lado que la propia
ley de la materia intenta evitar estas situaciones, ya que uno de los compromisos
adquiridos por ¢l o los licenciatarios es el mantener la calidad que imprime a sus
productos el titular de la marca, ya que en caso conmtrario la licencia de uso puede
darse por terminada.

Asimismo, la propia ley establece como causal de nulidad de un registro marcario
el que el titular especule con el p oy idad de sus productos y servicios.
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independientemente de que en el terreno practico sea por parte de la autoridad
validar esta funcion de garantia, no puede negarse que todos los esfuerzos van
encaminados a ese fin. Por otro lado, consideramos que también debe darse crédito de
andlisis y razonamiento al consumidor, en pocas palabras, podra caer una vez no dos, lo
que obligarh al productor y comerciante a no intentar abusar de la confianza o de la
supuesta ignorancia det consumidor.

3.- Conceptos de! Derecho marcario.

Considero que todo estudio que pretende resafttar un tema en particular o advertiry
destacar su importancia como en este caso ef Derecho marcario, es importante dejar
con b un cor que nos dé un punto de partida en e! entendimiento

de los fenéimenos que se presentan en tomo de la materia a estudio.

Salvo en e! caso de! Dr. David Range! Medina no encontramos en las obras
consi un concepto de Derecho marcario. El maestro Rangel Medina nos
proporciona un razonamiento que concluye con un concepto de Derecho marcario que
comprende a mi juicio, todos los elementos que involucran la regulacién de los signos
distintivos en todas sus modalidades.

Se considera que "El estudio serio de dicho signo distintive (la marca) ya no puede
emprenderse a la hora actual, sino de acuerdo con un método cientifico basado en
principios generales, reglas peculiares y corientaciones especificas, trazados, reunidos y
uniformados por la doctrina y la jurisprudencia®. (16)

Lo anterior proporciona la base del concepto que el maestro Rangel Medina
propone para el Derecho marcario y el cual es del tenor literal siguiente "El conjunto de
normas juridicas mediante las cuales el estado regula los derechos de la Propiedsd

{16).- Rangel Madina, ob. cit., p. 114.
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Industrial sobre los signos distintivos de mercancias.“(1n

los elementos esenciales del Derecho

El concepto antes transcrito agrupa
ibles de individ: se para

marcario como ya se dijo, pero ademas, &s10s son st
efecto de un primer acercamiento y confimnacion con los temas que en capitulos

posteriores se trataran, pero que cabria puntualizar, que es factible atadir a tan claro
concepto los servicios como susceptibles de ser identificados con una marca o signo

distintivo, esto es posible ya que en la actualidad de conformidad con la legi: ién de la
materia, es fi dicha pre i6n en tanto que en los afios sesentas y al amparo de la
Ley de Propiedad Industrial de 1942, dicha p iGN No era posib

Como comentamos lineas arriba, el concepto de Derecho marcario Nnos permite
observar 10s elementos esenciales de dicha materia y que desde mi punto de vista, se
encuentran divididos en tres elementos principales:

1.- Normas Juridicas.- Ya que sin éstas no podria hablarse de forma alguna de
Derecho marcario, ya que la esencia misma de [a materia es la de contener un conjunto
de normas agrupadas en una ley como lo es ahora la Ley de la Propiedad Industrial de

1994,

./ - Entendid como bienes cuya esencia

2.- D hos de Prop
especial permiten que sean apropiables, y por otro lado "entendidos como una
regulacion juridica del juego de competencia entre los productores ...".(18)

Cabria agregar a lo anterior a los comerciantes y prestadores de servicios,
lece en la actuali y cuya finalidad es ia de
a eradi ia

atendiendo a la regulacién que pre
garantizar el ejercicio de estos derechos con acciones ter

(17).- Rangw! Madina, ob. cit, p. 114.
(18).- Renget Madina, ob. cit.. p. 114.
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competencia desleal y |a usurpacion o invasion de estos derechos.

J.- Signos distintivos.- Atendiendo al hecho de que los signos distintivos vy el
conjunto de noMmas que los regulan conforman una rama de la Propiedad Industrial,
aquéllos se consideran como “prerrogativas industriales que aseguran a su titular frente a
todo el mundo, la exclusividad de la reproduccién ya de una creacién nueva, bien de un
signo distintivo”™. (19)

Encontramos que dichas premrogativas se dividen en dos grandes rubros, a)
creaciones nuevas y b) signos distintivos. Con relacién a los seflalados en primer término
¥ por no ser obj de este andlisis, baste sefialar que se refieren a las invenciones en
sus distintas modalidades.

Los signos distintivos “... tienden a establecer relaciones de hechos ventajosas;

son utilizadas con el propdsito de proteger, de afimnar y de extender la actividad del

P O Yy Sus ¥ iones con el publico ..." (20), se hacen consistir dichos signos

distintivos en: las marcas, o! nombre comercial, el aviso comercial y las denominaciones
de origen.

Asi como se les denomina prerrogativas industriales de productores y
comerciantes, otros autores como el maestro Mantilla Molina les atribuyen el cardcter de
de una r 1 mercanti, como parte de la denominada Propiedad

Industrial.

Cabe finaimente adoptar, Iégica y consecuentemente para el Derecho marcario los

fur tos del o ho de Propi Industrial que nos da a conocer el Dr. David

Range! Medina en su obra y que son extraidos de la Filosofia de! Derecho:

(19).- Rangei Medina, ob. cit., p. 154.
{20).- Nava Negrete. ob cit.. p. 161.
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1) Orden intemo.- Porque €l orden es el primer valor social que ha sido procurado
... @8 conforme & la buena politica de la economia y dei comercio que los signos que
sirven para distinguir una cosa no puedan ser usurpados por otra.

Este propoésito tiene un doble objetivo, el proteger al industrial y al comerciante
titular de derechos de Propiedad Industrial de una accion de usurpacion, y al publico
consumidor de una confusion en la eleccion del producto o servicio.

HN) Justicia.- Porque es ciertamente conforme a la justicia que los terceros no
pueden empilear por ejempio la marca de otro, ya que los obj que se ieran bajo
esa marca no han sido producidos por los mismos métodos y no pueden tener el mismo

valor.

) Progreso.- Como el fin de cualquier sociedad tendiente a obtener un bienestar
general cuya obtencién se hace factible con el desarrollo armonico de la actividad

humana en todos sus érdenes.

«) Ubi: ion del D ho marcario en el uniy del Derech

Al llegar a esta etapa de! presente estudio es necesario reflexionar que, con lo
hasta aquf expuesto, el Derecho marcario pareciera dificil de ubicar en el contexto de
una de las ramas en que tradicionalmente se ha dividido a ila Ciencia del Derecho.

Esta necesaria determinacion y ubicacién de una rama del derecho en cualquiera

de sus dos grandes divisiones tiende como objetivo principal el isf; unar 1

primordialmente académica. Esta conclusién no es de forma alguna aventurada, ya que

después de consultar bibliografia diversa sobre el tema que ahora nos ocupa, se puede

que No exi: teoria que justifique o unifique criterios, en primer lugar sobre la

propia division del Derecho, y en un segundo piano Ia ubicacién del Derecho marcario
dentro de cualquiera de los dos grandes apartados de! Derecho.
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independientemente de io anterior, considero que e! ejercicio de investigacion en el

presente trabajo para ubicar al Derecho marcario en el contexto de la Ciencia del
Derecho, es valido, ya que esto permitird entender mas objetivamente esta materia.

La divisiébn en primera instancia, es dificil, ya que desde mi punto de vista el
Derecho, es Gnico, sea cual sea el punto de partida para su andlisis, tiene un fin
universal, reguiar la conducta humana. No es la intencién, desde luego, el querer concluir
que no es vilida la division del Derecho, principaimente en publico y privado ya que ia
misma tiene su razén de ser y asi ha sido siempre.

La dh Y Clési del o data del Derecho romano con Ulpiano en sus
conciusiones "Publicum jus est quod ad statum rei romanae spectat; privatum quod ad
singulorum utilitatem”. El Derecho publico es el que atafie a la conservaci6én de la cosa
romana; el Derecho privado es el que atafie a la utilidad de 08 particulares.

Existen diversss teorias que versan sobre la division dei Derecho pablico y
privado, y de ias cuasies se incluirdn en el presente trabajo las que a mi juicio destacan
ik de esta division.

mas fur . ne la

Teoria duel interés en juego.- Esta teoria sostiene que las normas dei Derecho
publico, son aqueilas que coresponden al interés colectivo en tanto que las normas del
Derecho privado commesponden al interés particular.

coinciden en que esta teoria es

La gran mayoria de los const
vaga e imprecisa, ya que comc hemos comentado existen una gran cantidad de

circunstancias que nos muestran la entremezcla de los intereses colectivos y

particulsres, y es puas que la divisién no puede ser tan simple.

Jacion.- Esta teoria justifica fa division con bese
6N, es decir que,

Teoria de /a de In
en ia ion y participacion de las partes involt enla
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“Fundamenta tal distincién, en la naturaleza de la relacién juridica que es lo que sirve de
fundamento para distinguir el Derecho publico del Derecho privado, es decir, no debe
buscarse en la indole de los intereses protegidos, sino en la naty de las iones
que iss normas de aquellas establecen.” 21

De lo anterior se desprende que las relaciones del derecho privado son de
coordinacién entre sujetos de igual categoria, se encuentran en un mismo plano de
igualdad, ya sea entre particulares o bien entre el pasticular y ol Estado cuando éste

actia fuera de su esfera de autoridad, de poder soberanc.

i 1a divisién del D ho manifiesta que "El

El tratadista Marcel Planiol para
Derecho publico reglamenta jos actos de las personas que obran en intenés general, en

virtud de una delegacion directa y mediata del soberanc; el Derecho privado reglamenta
los actos que Jlos particulares realizan en su propic nombre y por sus intereses

individuales.” 22

Por Glimo, cabe destacar la aportacién que sobre este tema hace e! Dr. Migue!
Acosta Romero, renombrado tratadista y estudioso del! Derecho administrativo que como
comentaremos mis adelante, aigunos autores ubican al Derecho de las marcas dentro
de esta rama del ho. El © Acosta Romero sostiene sobre la divisién del
Derecho que "... es el conjunto de normas que regulan la estructura, ofganizacion y
funcionamiento del Estado y su actividad encaminada al cumplimiento de sus fines
cuando intervenga en relaciones con particulares con e! carécter de autoridad se
entendera Derecho publico ... El Derecho privado sera el conjuntc de nommas que
reguian las relaciones entre particulares y aquellas en las que el Estado intervenga y en
las que no haga uso de su cardcter de autoridad, sin que por elio pierda su cardcter éste

(21).- Garcia Meynez Edusrdo, introduccion al Estudio del Derecho, Editorial Pormis, México, 1877, p. 134,
(22).- Planiol Marcel, Tratsdo Elsmental de Derecho Civil, Editarial Cetica, Torno |, 1. Pusbia, Pue., p. 32,



de pablico.” )
O os oo

Comsiderando que e concepto que nos ap
A ta R .yaquepropomlornd

entendimiento e@s ef propuesto por e ©
i para comprender con mayor claridad el por qué

ostudi os HoS eser
debe una divisién del De ho.

Partiendo de la base de la division de! Derecho y a la luz de ia materia que ahora
NOS OCUPAa, NOS eNCOoNramos en la disyuntiva de ubicar al Derecho marcario dentro de
algunas de las dos grandes divisiones del Derecho, y esto no se antoja facil ya que los
propics elamantos que constituyen al Derecho de marcas no facilitan su ubicacion.

En un afAn de encontrar una linea que permita ilustrar la ubicacién del Derecho
oportunc partir de lo que al respecto han planteado los mas

jdos i d delarc

De ias primeras lecturas podemnos confumar que efectivamente no existe uns
precisidon absoluts de la ubicacidn del Deracho marcario, asi por ejempio, el maestro
Nava Negrete en su obra "Derecho de ias Marcas”, manifiesta que la existencia de
corrientes adversas © contrarias unas de otras como /as que sostienen Ferrara, Ramefla

Georges de Ro, quienes afirman que el derecho a la marca es de naturaleza juridica
y de forma importanme ef que el interés publico se manifiesta

privada, pero i®
on las con ias disposi es universaimente adoptadas sobre su publicidsd,
sobre su inscnpcion en los registros, represidn penal de la iGN 0 usurpacion de las
marcas.

das por Pall

Posicién totaimente contraria encontramos en las tesis st
De Pina y Rojina Vilegas, quienes do forma absoiuta se manifiestan por qué "El Derecho

Pomie, Mexico, 1983, p. 14.

(23).- Accosta Rorme o Migupl, Teoria el Derecho
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de las marcas esté enmarcado dentro det Derecho publico, en particutar en el Derecho
administrativo.” 2e)

Sobre este mismo tema el Autor Breuer Moreno estima que en el caso de la Ley de
Marcas Argentina, ésta no es de orden pablico y sustenta dicha tesis en el argumerito de
que "sblo lo seria (de orden publico), si se llegara @ deciarar que el uso y registro de
marca es obligatorio y se demuestre palmarismente que tal Tes r ria para
ia organizacion y subsistencia del Estado.” 25

en la postura de

. En contraposicién sncontramos genti que
ubicar al Derecho marcario dentro del Derecho piblico, y asi 10 demuestra 1a siguiente

tesis “La foy, s de indudable orden publico, ya que contempla en primer términc el
interés social que el Estado representa y personifica tutelando los intereses del
CONSuUmMk a quien el derecho de poder elegir ios productos de su preferencia,
por o que se vale de la marca que en tales condiciones iguaimente constituye institucion

de orden publico.” (26)

Er Pallares {a "Los titulos de Propiedad Industrial, patentes de
invencién y marcas de fibrica, deben registrarse segun lo dice la fraccion Xili de! articulo
21 (C.C. de 84)... y no siendo acto itil la adquisi 1 de una patente ni la de una
marca de fabrica, sino simplemente un acto del orden administrativo que nco entrafia acto

civil ...". @7n
E! masstro Rojina Villegas expresa que “En el Derecho administrativo se han
reconocido por ias leyes especiales otros 08 K de natu rjante,

{26).- Cado por Neve Negre, ob. cit., p. 122.
(25).- Clmcio Sor Mava Nagrete, ob. cit., p- 122,
(28).- Clando por Neva Negrets, ob. cit., p. 122.
{27).- Cando por Range| Mudina, ob. ck. p. 1185,



sobse las marcas de fabrica y sobre los ¢ comer bién se regis ol
derecho del inventor.” 2s)
$ L] o de Pina, apoya como ya dejado ido el que

efectivaments el derecho de las marcas se ubica dentro del Derecho publico al aseverar
que "El estudio de la Propiedad Industrial comesponde al Derecho administrativo y no al
Derecho civil ..." @), y justifica que el Derecho marcario sea rozado por el Derecho
privado, simplements en stencion a su de propied: ial "La Propi
Industrial es una forma o modalidad de la Propiedad Intelectual y como esta una
propiedad mis entre ias propiedad i " (30)

Otros han P una posicién eclécti ya que hacen confluir en e}

O 3 ati de Derecho publico y privado, es decir, se trata de un Derecho
mixto, posicién que es mas cercana en mi opinién a las condiciones actuales del

D o 0, T de aquella en que se desamollaron las tesis antes

sxpuesstss, sunque debe reconocerse que autores como el indiscutible mercantifista,
Graf, ya advertia, al desarrollar el tema de Ia relacién del! Derecho

Jorge B
il con el D 0 administrativo que “La creciente tendencia intervencionista en
Ia vida econdmica del Estado comemportmo. que tiene como finalidad preferente is
sbordinacion det privado al colectivo y que mira a proteger a éste contra excesos

de los particuiares, plantea cada vez mas claramente o fenémeno de |a publicidad del
Deracho mercantil, es decir, |a conversion de normas de derecho privado en preceptos

de orden publico y en de VO P Gan

La dualidad antes planteada o esta convergencia de ambos continentes del

(29).- Clndo por Range! Madine, ob_ cit, p. 115.

(29).- Clado por Rangs! Medine, ob. cit., p. 118.

{30).- Cltacio por Range! Mudine, ob. cit., p. 118,

31).- Barers Graf Sorge. Tratedo de Derecho Mercentl, Edeorist Porrie, Méxiko, 1957, p. 210.
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Derecho, por cuanto al Derecho marcario se refiere, se mantiene vigente, es decir, no se
dejan de reconocer, sea de la posicion de que se parta, rasgos de orden publico o
privado en la materia, y asl lo demuestra la conclusion a que llega el maestro Justo Nava
Negrete, a! referirse a la legislacién sobre las marcas “... se encuentra enmarcada en el
Derecho publico, razén entre otras, por lo que la Ley de Invenciones y Marcas establece
en su articulo 2o0. que "Las disposiciones de esta ley son de orden publico y de interés
social...” el estado personificacion juridica, le interesa que el fendmeno de la libre
competencia se verifique nomalmente, de ahl entonces que se dicen normas tendientes
a proteger este derecho y a reprender la competencia desleal, todo ello sin olvidar Ia
naturaleza juridica privada originaria de las marcas.” a2)

De todo lo anterior, considero se debe concluir io que al inicic de este apartado se
manifestaba, no hay una clara postura que nos haga comprometernos a ubicar el
Derecho de marcas, en el ambito de! Derecho publico o privado, pero si podemos
compr ter y una opinién sustentada en la reflexién que sobre el particular el
Dr. Range! Medina, llevé a cabo hace tiempo atréds "... como consecuencia de esa
administrativizacién del Derecho mercantil, origina su fragmentacién en una serie de
dllclplmas distintas como el Derecho bancario ... no puede negarse la existencia de una
bracda de! Darecho administrativo y cuya estructuracisén bajo el rétulo

de derecho marcario nos hemos propuesto realizar” 33)

En la actualidad cobra presencia el anterior razonamiento, porgue no es posible
negar que las relaciones que acercan al mundo estrechamente son del orden mercantil y
son éstas las que provocan los cambios en todas las estructuras, las del orden juridico

inclusive.

(32).- Nava Negrets. ob. cit., p. 122.
(33).- Range! Madina, ob. cit, p. 117.
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D) B las que justifican ia existencia del
Derecho marcario.

Ademsés de intentar de aiguna forma ubicar e Derecho marcario dentro del
universo tedrico de la ciencia, debemos, por asi ser conveniente, analizar de forma breve
aguellas teoriss que han lado diversos tr i del tema con las cuasles se
justifica la existencia de nuestra materia. Este planteamiento adquiere mayor relevancia
si partimos de la base de que ef objetivo del presente trabajo es el resaltar la importancia
del Derecho marcario en el actual contexto .

Despuds de revisar la bibliografia disponible para esta materia, encontramos que
ol masstro Justo Nava Negrete en su obra, es quien con mayor capacidad de sintesis
nos expone con claridad las mas destacadas teorias que se han desarvoflado a este

respecto.

Teovia del Derecho de Ia Propledad.- Esta teoria encuentra su ofigen en la mitad
del sigo XIX, donde autores como e francés Gastambide citado por & autor Nava
Negrete explicaba que “... una etiqueta, envoltorio, caja, placa de coche y en general
toda indicacion exterior que podia ser separada de la mercancia y transportada a otro
objeto sin ruptura © destruccidén, no debia ser considerada como marca propiamente
dicha, es decir, entre la marca y la mercancia que identificaba, habia una estrecha e
indisoluble retacion juridica, formando un sélo cuerpo, y quien la usurpaba era castigado
de falsario...”. (34)

Mas adeiante el autor Breuer Moreno, respecto del planteamiento antes enunciado
manifestaban otra idea al considerar que "No tomaron en cuenta que el derechc a la
marca, NO se pierde cuando los productos han salido de la mano del titular de la marca ...
E! titular conserva integros sus derechos sobre ésta; como que los derechos sobre las

(34).- Citado por Mava Negress, ob. cit, p. 123.
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edad sobre los productos, y como

marcas son ind tes de los d hos de pr
que e! adquirir los productos marcados no implica el adquinr el derecho sobre la marca’
(38
El debate se centraba en la autonomia propia de la marca o su inseparable
relacién con el producto que identifica.

Mario Rotondi al respecto sefiala que "el derecho al uso exclusivo de lamarca, no
es un derecho autbnomo, siendo esta cuestién debatida e indefinible en cuanto a su
naturaleza teniendo por objeto la marca en cuanto tal; tampoco la naturaleza de l1a marca
ia constituye e! que sa tenga como accesoric del derecho al producto, en virtud de que el
derecho a la marca no se transfiere juntamente con el producto que lleva la marca’ (36)

Otros autores, como Albert Liavane y Jan Jacks Burts, intentando, desde mi punto
de vista, el encontrar la independencia de la marca y el derecho a ésta, expresan en su
momento que "La validez de una marca es i wfiente de la flicitud de!
producto o del servicio a los cuales se aplica” (37)

Como podemos obsarvar, existen mayores elementos que Nos permiten asegurar
diente, y esta conclusién cobra

que la marca y su o W0 es efecti ente ir
fuerza por el reconocimisnto de la licitud de la marca independientemente de la licitud del

producto, es decir, la licitud de! producto no determmina la licitud de la marca.

Por otro lado se considera que esto encuentra su cimiento en e! hecho de la
i y recor de {as marcas que amparan servicios, es decir, aquelios
signos distintivos que no necesariamente estan estampados en algun producto
determinado, sino que identifica una activided humana que es solicitada por otra

(35).- Ctadao pos Nave Negrew, ob. cit, p. 123.
(36).- Ctado por Nava Negrete, ob. cit, p. 123,
(37).- Cado por Nava Negrete. ob. cit.. p. 123.



persona, y que independientemente de esto, s esta activided totaiments identificable

COMN UNa Marca.

A mayor abundamiento y como io expresa ef maestro Nava Negrete, "... ademés
dicha regla o principio es aceptada y reconocida por la actual doctrina y legislacion sobre
ia materia e incluso se encuentra plasmada en el Convenio de Paris, en su Gltima
Tevision verificada en Estocolmo en 1967, en el articulo siete que dispone: La naturaleza
del producto al que ia marca de fabrica o de comercio ha de aplicarse no puede en
ilo para of i de la " (38)

ningun caso ser

Esta teoria de ia propiedad siguié desarrolldndose y autores como Poutlier, Alart,

Brun y Chenevard sostuvieron que "La propiedad de la marca era esencialmente relativa,
es decir, que aquel que la posee no la disfruta privativamente sino en lo que atafie a

ciertas personas sus competidores.” (39)

estudian en lo individuat las

Como pusde abservarse los L de ia ép
i del d de propi de la marca, es decir, se le reconoce éste

cualidad a la marca, aim cuando no se logra en su totalidad otorgarie este sentido de
propiedad.

Otros autores como Ferrara y Cesar Vivante sefialan al respecto que se estd en
presencia de un auténtico derecho de propiedad absoluta. Labor que por su parte indica,
que si bien es cierto la propiedad que se tiene sobre |a marca es relativa, puesto que
existe solamente para la expiotacion del producto, en vista del cual la marca fue puesta y
que cuaiquiera otra persona podra adoptar la misma marca para un producto diferente,
agrega que en los limites que le asignen al acto de depdésito el derecho a la marca es un
bien directo, absoluto y exciusivo, y constituye una propiedad accesoria y de garantia,

(38).- Nava Negrete, ob. cit.. p. 124.
(39).- Citado por Nave Negrete, ob. cit.. p. 126.



siendo compieta, mobiliaria e incorporal sobre un derecho.

En contra comiente a o expuesto en parafos anteriores diversos tratadistas
expresan que "El derecho a la marca ni es un derecho perpetuoc ni es susceptible de
apropiacién por si, ya que se trata de una cosa inmaterial” «0). En este mismo sentido el
autor Martin Achard manifiesta que el ejercicio del derecho a la marca esta sujeto a
ciertas exigencias y formalidades, 10 que no ocume para el ho de propi
ordinario y por tanto es imposible considerar el objeto de ese derecho como una cosa
material sobre la cual se puede ejercer un derecho real.” (1)

Es importante el marcar un punto de referencia entre la época en que se
proponian esos razor i sobre el d ho ala o su cualidad de derecho de
propiedad, y el momento en que esto se escribe, ya que, si bien es cierto que sl derecho
de propi 1 alas tiene ciertos limites, no significa que éste demerite este
sentido del d ho a las mal o a i 1 en la actualidad diversas marcas que
extienden su exclusividad a productos y servicios diversos de los que en origen habrian
sido amparados con la marca; por citar un ejemplo: las marcas notc 1te conocid

Por otro lado no debemos dejar de reconocer que como consecuencia de los
vertiginosos cambios en las relaciones comerciales, y en ios afanes de competencia se
tienda a objetivizar y recrudecer mas esta Gltima, es decir, ha de Bevaria al terreno de los
hechos y estoc afecta cor e al ho de las marca, ya que en estos tiempos
ias legislaciones tienden a obligar al titular de una marca a usar ésta en los productos o
servicios que efectivamente comercializa o presta. En otras palabras, pareciera que se
confuman las afirmaciones vertidas por Ferrara y Cesar Vivante ya que el ejercicio del
derecho se limita cada vez mas, pero insistimos, esto no significa que pierda su caracter
de apropiable y de un ejercicio total dentro de sus limitaciones de su derecho de

(80).- Claddo por Nava Negrets, ob. cit, p. 125.
(41).- Citacio por Nava Negrets, ob. cit, p. 125.
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propiedad.

El maestro Nava Negrete expresa su opinibn y conclusion sobre esta teoria
diciendo que "El derecho sobre las marcas podra considerarse como un derecho de
propiedad perc en su funcién social sobre bienes inmateriales, toda vez que el titular de
una marca tiene el derecho a usar, gozar y disponer de la misma, sélo en la medida en
cuanto la pr i6n concadida por el ), es decir, con las modalidades que la ley le
imp aese Hho, ya que por medio de ellas en cada caso y por exclusién se podra
determinar el alcance del derecho del titular de la marca’ «2)

Teoria de le Propiedad intelectual.- Es Edmund Picard, segun se desprende de
las fuentes consultadas, quien dio nacimiento a la Ley belga sobre los derechos de autor
y ot creador de la teoria de los derechos intelectuates.

Picard en su teorfa, menciona que la estructura o la definicion ontolégica de todo
derecho aisiado esté formada en su conjunto por cuatro elementos esenciales:

a.- Un Trutar (Sujeto, elemento activo)

©.- Objeto (las cosas, elemento pasivo) “... cuerpo sobre los cuales el titular del
derecho ejerce su prerrogativa juridica, es decir, el medio ambiente compuesto (cuerpo,
tierra, mar, aire y sus componentes) todos estos componentes pueden ser aprovechados
por ol hombwe...” (a3)

Este medio ambiente se compone: 10.- del desarrollo personal propio... 2.- de los
sujetos juridicos exteriores a nosotros (otros) 3.- de las cosas materiales (stricto sensu)
40.- de Ilas concepciones mentales (los pensamientos, conceptos, creaciones), las

{42).- Cado por Nawva Negrete. ob. cit., p. 125.
{43).- Camdo por Newva Negrews, ob. cit., p. 126.
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invenciones consideradas independientemente de su realizacién material, las obras
literarias o artisticas, las combinaciones industriales, marcas de fabrica, modelos, la

ensefia, etc...
c©.- Una relacién entre el sujeto y el objeto...

ch.- La proteccién o coercién juridica...

Los cuatro elementos antes mencionados son nommativos y también tienen como
e invisibk el

caracteristicas las siguientes: son invariablemente intangibk
objeto.

Picard sefiala en términos generales a este respectc que, las divisiones y los
grupos basados sobre alguno de los cuatro elementos esenciales antes mencionados
constituyen elementos constitutivos de todo derecho, son intemos y ontoldgicos.

Picard indica que hasta en tiempos recientes sdélo habia tres categorias: la division
tripartita que data de los romanos:

- derechos personales,

- derechos obligacionales y

- derechos reales.

Este autor proponia se adicionara una cuarta categoria ia cual hacfa consistir en:

derechos intelectusies (patentes, marcas y derechos de autor).

Expresaba que anteriormente los derechos intelectuales se inciuian dentro de los
L a de fe ia division romana, pero los problemas inician al

derechos
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iales, con los principios de jos derechos reales, io
ite se requiere un

intentar i fos os intek
que provoca grandes comflictos y ! entendidos; cor
régimen independiente para los derechos intelectuales.

Como toda tecria, la de Picard, encontré criticas como la esgrimida por Georges
de Ro quien consideraba que la teoria de Picard séloc examina la idea que precede a
toda creacién artistica, literaria e industrial, haciendo abstraccion del objeto, llievando esa
idea a la realidad de las cosas. Georges de Ro expresa que la idea pertenecs al dominio

de la conciencia privada, en el cual las leyes humanas no ejercen ningun imperio, en
del orden de los hechos exactos, siendo por aquéllos por los

el objeto pasticip

que el legislador debe preocuparse y que son el objeto de su sus disposiciones.

que el i “derechos intelectuales"” es

Continaa jendo Ro al manil
incorrectc e inexacto "pues no tendria ningun sentido llamar de esta manera al derecho

de las marcas, que consiste ordinanamente en un simbolo de signos vuigares, que todo
el mundo se puede imaginar y formar; ... que representados Con una apariencia distintiva,
no dicen nada a la infteligencia y estan jejos de ser el fruto de los esfuerzos

intelactuales...” (¢4)

180, se aprueba que el derecho
! por no ser precisamente obra
en la acérima

iste un

generales

Aun cuando en
a un d ho ir

de las marcas no pueds

del pensamiento. Cabria trasladarse a la ach y ¢
en la guerra por posesionarse mejor en un mercado

competencia comercial;
clientela. Dentro de los elementos presupuestos para llegar a

IO i ) 4
tan preciado objetivo, se encuentra, desde mi punto de vista, la creacion de una marca lo
distintiva, que permita que un producto determinado se

sL ite at N
diferencie de todos aguelios iguales o similares que se encuentren en el mercado.

(44).- Citado por Nave Negretw, ob. cit., p. 129.
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En sintesis, o que las en si y en ias condiciones actusies
del mundo y su comercio, son producto de (a inventiva de aquelios que tienen
encomendada esa funcion, es decir, de aguelios profesionales que en el ejercicio de su
actividad deben dar a determinado producto © servicio un ito de identificacion para

sSus consumidores.

Considera que no podemos estancamos en reflexiones llievadas a cabo hace ya
el iginoso despegue

casi un siglo, época en que desde mi punto de vista se inici
de! uso de las marcas, consecuencia insisto, de la compieja estructuracion de las
y Que se genera también por la ya comentada competencia en el

mercado, y que cada vez se hace mas compieja, mas penetrante y ahf siempre estara un

naficiad.- Uno de los mas importantes expositores

Teoria del derecho de in p
de esta teoria es el autor Aleman Kohler, teoria segin la cual ef derecho a la marca es

un derecho de la p

“La marca es un signo distintivo de ia persona que fabrica la mercancia. como
que cubre la mercancia. La marca pertenece a esa

.—--.-“].'
personatidad.” (as)
Para este autor ias relaciones entre la marca y la persona son relaciones de
deracho personal.

“La marca no constituye un bien independiente, elia no es mas que un medioc que

permite fijar la procedencia de una mercancia ... por lo tanto el derecho a la marca no es

disociable de ia p 12." (46)

(43).~ Clitado por Neva Negrete, ob. cit., P, 129.
(46).- Chado por Nave Negrese, ob. ci.. p. 130.
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Quienes aceptaban esta teoria sostenian que ia marca no es sino un signo
distintivo que carece de valor, cuando se separa del sujeto a que pertenece, ©s pues un
atributo personal.

Continuando con esta idea, el autor italiana Agustin Ramella afima que el
“Fundamento de la proteccién de la marca se deduce del derecho de la personalidad y
que la marca sirve de una contrasefia material de procedencia de ciertos productos de

un determinado industrial, pero como un distintivo de su individualidad, en cuanto ésta se
aplica a la produccion o trifico de mercancias, por lo que entonces se asegura la misma

6n det 47

Criticos de esta teoria existen en gran cantidad, ya que finalmente no se encuentra
a nuestro juicio cabal sustento a la misma, asi por ejemplo Martin Achard se acerca a la
critica expresando de forma sencilla, pero analitica que "Si el derecho a la marca es un
derecho personal, individual, no podria cederse entre vivos o por causa de muere..."«s)
Kohler defendia su postura diciendo que esto es simplemente una excepcién que
confirma Ia regta de intransmisibilidad.

Otros sutores como Gaetano Finochiarico sefislan a squeiios que apoyan esta

teoria en andlisis y que justifica la misma con el usc ilicito de la marca "... que la
usurpacion de la marca no tiene por objeto la propia personalidad del industrial, pero si
en cambio de su stuacidn econdmica por & creada, la ofensa directa no a la persona

sinoG & suU pAriMonio.” (+9)

Finalmente autores como Pascual Di Guglelmo aseveran que "La naturaleza por lo
general andnima de los signos distintivos, la distancia de los centros de produccion y el

(47).- Ctmdo por Neva Negrete, ob. cit., p. 130.
(48).- Citadcs por Nawa Negrets, ob. cit, p. 130.
(49).- Citado por Nave Negrete, ob. cit., p. 131.
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acceso al mercado de mercancias exteriormente uniforme, impiden casi siempre conocer
al titular det eatablecimiento que las elabora e inexistente el vinculo que las une al
fabricante, el hecho de que la falsificacion lesione a veces la reputacion de quienes bajo
determinados signos han acreditado sus productos, No basta para caracterizar a la
institucién, pues, de ser asi, habria que admitir que todo ataque aun derecho subjetivo
repercute con igual intensidad, en el sujeto a que pertenece.” (50)

En mi opinibn esta teoria era poco afortunada ya que se llega a extremos
injustificados que inhabilitan la realidad de la marca desde su aspecto juridico, al
otorgarie dimensiones que no le comesponden y como bien dice el autor Nava Negrete
"Es absurdo sostener que éstas (las marcas) carecen de valor pecuniario, sean
intransmisil imenunci imprescriptibles ... como lo son los derechos de la

personalidad.” (s1)

Lo que se puede rescatar de esta teoria, es que efectivamente una de las
funciones mas trascendentes de las marcas es la de origen, si bien es cierto también ha
sido cuestionada.

Teoria de ia pr [/ En su obra “Usucapi6n de la Propiedad
Industria” citada por Nava Negrete en su libro sobre ., el i Frar
Cameliuti leva a cabo un profundo analisis sobre la materia.

Este autor sefiala que "El binomio o el trinomic de los derechos absolutos o
primarios, se manifiesta nitid: ite. Los d hos de pr se ejercen sobre las
cosas de! mundo exterior y derechos de la personalidad son derechos de !a propia
persona, y los primeros se dividen en derechos de la propiedad material (que se ejercen
sobre las porciones de la naturaleza, en cuanto sirven a las necesidades del hombre) y

(50).- Cadto por Nava Negrete, ob. cit., p. 131.

(51).- Nava Negrets, ob. cit., p., 131,
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rial (que se refieren a ilss ideas como porciones del

s de propé iner
peor iento desp L de su fuene.” (s2)
Cametiuti que el p sobre la justificacion de la naturak juridica

de las marcas asi como de otros derechos inmateriales, deviene por incluir en is

propedad inmsternal una parte a los derechos de autor y, por otra, derechos de patente,
ch ho @ ia los cuales segun Cameliuti son derechos disimiles y que

consecusntements se confunden aquélios que son bienes y con éstos que deben
considerarsse COMOo un interés.

Asi Cameliuti hace una disertacion sobre [0 que debe entenderse por bien y por
interés. Por bien "se entiende una porcién individual del mundo exterior sobre la que

puede ejercitarse ef goce del h para isf: una r idad, y por ir una
porcion favorabls que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la

exclusividad ded goce.” (s3)

Asimismo seflala dicho autor respecto de la marca "... Que no es un bien sino un
interés, y para explicar a la marca y a los otros signos distintivos es necesario conocer a
la empress, pues la marca no tiene tutela legal independiente de la tutela de Ia hacienda.
... El derecho a la marca no es otra cosa que un aspecto del derecho sobre el aviamiento

de la hacienda.” (5¢)

Es muy cdaro que Cameliuti niega de forma absoluta la autonomia de la marca, su
naturaleza juridica independiente, ligdndola imemediablemente a la hacienda, no es
susceptible de existir sin ésta, pero a juicio también de muchos autores esto no es
justificable. Asi Ferrera expresa que el razonamiento de Cameliuti "... ha de hacerse al

(52).- Chedo por Neve Nugrts, ob. cit., p. 132.
(83).- Citado por Neva Negrets, ob. cit. p. 132,
(54).- Ctado por Neva Megrete, ob. cit., p. 132.
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revés, puesto que la marca es una entidad que se relaciona con un bien para poder
utilizario mejor, y esa entidad tiene tutela propia y diferente de ia hacienda, que es
aplicable aun cuando la hacienda no esté en peligro.” (s5)

Considero que esta tecria ataca otro de los problemas tipicos al analizar una figura
juridica como es en este caso la marca y pretende determinar si la marca es o no un
bien, tema que por su importancia debe ser tratado @ fondo y Gue no es en definitiva el
objeto a estudio de) presente trabajo.

En mi opinién la marca puede ser considerada como un bien porque cumple con
todas y cada una de las caracteristicas que éstos deben tener. Ademas de que es claro
que las marcas no dependen de forma alguna de la empresa titutar.

Teoria de los d / riak Del texto de la misma obra de Nava
Negrete se desprende que esta teoria expuesta por el autor Aleman Joseph Kohler,
también postulante de la teoria de la personalidad, no incluye dentro de esta teoria a las

marcas. Por su parte otros autores ptaron los principios de esa tecria para explicar la
naturaieza juridica de las marcas como derechos inmateriales. Citaremos algunos de

eflios:

Eneccercus dice que "Los productos del espiritu humano no tienen en nuestra vida
econdmica una significacién auténoma, ir pendi e de las en las cuales
cobran su manifestacién sensible. Una obra literaria o musical, un invento, una marca o
un modelo, en virtud de las ideas o sentimientos a ella incorporados ... dicho en otras
palabras es un bien." (s6)

Karl Heinsheimer, razona sintéticamente “El derecho a la marca o signo distintivo

(85).- Citado por Nave Negrete, ob. cit.. p. 133.
(56).- Citado por Nava Negrets, ob. cit.. p. 134.




de las mercaderias se hslla comprendido en el general de propiedad industrial, derecho
absoiuto sobre bisnes inmateriales.” (s7)

Tulio Ascarelli agrupa en tres categorias los diversos tipos de creaciones
intelectuales susceptibles de tutela, sefiala como tercera categoria, las creaciones
iMelectusies que concurren a la creacién de los signos distintivos destinados a

individualizar sujatos y obj como bienes inmateriales.

Martin Achard, otro autor que adopta los principios de la teoria de los derschos

inmateriales sostiene que “... ol derecho a la marca, no recae sobre una cosa sino sobre

un bien de natursiazra inmaterial; el ejercicio del derecho se manifiesta por un MONOPORO
de lair 1. Ese bien inmateris!

autér e cor

con sus dos elementos, el derecho de uso y
o3 cadible.” =8

Es claro Que esta tecria 0 cuando menos sus principios adoptados por quienes con
éstos explicaron ia naturaleza juridica de las marcas, impone ia contrapropuesta de la
teoria de la propiedad inmaterial de Cameliuti, ya que aqusi se defiende que Ia marca es

un bien inmaterial.

Teoria de jos monopoios de Derecho privedo.- Emest Roguin es ef principal
ial de derechos y que

expositor de esta teoria, dando a una ia P
comprende a los derechos intslectuales e industriales ch por é "monopol
e Derecho privado™.

d hos absolutos, sino simp

Los monopolios segin el autor "No son
compuestos de obligaciones ordinarias de no hacer. Esos derechos comprenden del lado
i i6n, y del lado activo la facultad de impedir esa

una obligacion de nNo imi

(57).- CRudo por Nava Negrew, ob. cit., p. 135.
(58).- CRado por Nava Negrete, ob. cit.. p. 135.



imitacion... "(sm Se puede concluir entonces de o expuesto que para el autor Roguin en
los ok ‘ saies e industri no hay una propiedad en @) senticdo estricto del

concepto.

Existen diversas criticas a esta teoria y la que me permitid entender con mayor
claridad su hipitetis es la sostenida por el profesor Nava Negrete, para quien "Resulta
insostenibie establecer que el titular de una marca tenga un Mor o de o ho
privado sobre la misma, en virtud de que el signc 0 Mmedio Material utilizado como marca
para distinguir un producto o servicio, puade ser do por otra pe a distinta para
mmpmduaoowvidom por o que hace

on su P J, , para lar
ias marcas” o)

patible el T de
juridica de! derecho de

Por otro lado ef propic Nava Negrete expresa que esa posicion de hablar de
Dereacho privado, se limita al émbito en que sje su o ho sobre las marcas el titular
de éstas, situacién que se aplica en nuestros dias, ys Que se considera que la marca se
publico y no tan 86i0 un interés privatista.
tiene la propk de

manifiesta como istica de dicho ord
Por Ias anteriores razones se insiste que ef titular de una

ésta, pero en clertas modalidades propias y caracteristics del bisn inmaterial que se trata

de proteger y regular por e! derecho.

Teoris de los L J jos.- Segun se desprende de las obras
consult Esta teoria fue por el Autor Remmo Franceschelli, quien razona
que los derecho de Propiedad Industrial e intelectual son derechos de monopolios,
"Expresion ésta que tisnde a sefialsr lo que le parece ser el cardcter fundamental que
esos derechos presentan desde el punto de vista de su estructura” (s1)

(59).- Clado por Nave Negrets, ob. cit., p. 1368.
{80).- Nove Negrate, cb. cit., p. 137,
(81).~ Chado por Navs Negrets, ob. cit.. p. 137.
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£t contenido de los "d hos de " se estructura de la siguiente forma,
bassndose principek te en dos ek "tos esenciales:

a) El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir determinados
productos (funcién distintiva), y como consecuencia de elo ef titular tiene:

b) El derecho de impedir que los tercercs puedan utilizar dicha marca (¢ una
marca similar o confundible), para distinguir productos del! mismo género o afines
( xf) on @l & del territorio del estado (territorialidad) en donde tiene eficacia

su registro.

En opinién del autor esta ditima consecuencia, constituye un awuténtico y verdadero
jus excluendi o prohibendi alios, que significa e! derecho de exigir que nadie pueda
' b sizar o Ir &l titular en el diafrute det bien objeto de su derecho.

Asimismo sefiala el autor que una vez deterTninado el contenido de esos derechos,
debe ¥ ia naty de los mismos, partiendo de los elementos que
constituyen a dichos derechos: en primer témino o elemento patrimonial y ol jus
prohibendi, expresion que indica que son derechos oponibles a terceros y por lo msmo
son derechos absohutos.

Respecto de la teoria expuesia, aun cuando pareciers toda una pretension del que
esto escribe, No sicanzo a comprender y creo que shi radica la No aceptacion
ger de la mi , el Que un derecho reconocido como tal se finque en la figura
del monopolio, ya que éstos, cusndo menos a mi entender no son figuras juridicas
reconocidas por la ley ni por di iGN consti jonal permitidas.

Porotrol.do.bsol_amemosmndalecquemendonaolmorycoanque
explica ia teoria, son simplemente elementos que trae aparejado cuaiquier derecho de
esta indole.



CAPITULO SEGUNDO
EL DERECHO MARCARIO Y EL PROCESO ECONOMICO DE MEXICO

1.- ElI ODerecho mascario dentro de Ila Propiedad Industrial como
on of &mbi smico y iat

Como hemos cobservado hasta este momento, e! desarolio de @ Propiedad
Industrial en México y en particular det derecho de marcas. habdbia tenido una secuencia,
por llamario de siguna forma, que respondia a los requerimientos de la sociedad,
obviamente en particular de la industria y el comercio. £Es desde luego de destacarse
coémo en los afics veintes, se acentusban de una forma importants las relaciones
inMtemacionales de nuestro pais en el ambito comercial, I0 Que nos pemitié en su
momento P iones © leyes méas depuradas y que atendian mas
objetivamente e! fendémeno del cio, aunque cor que aun cuando el comercio
intemacional y el de México en particular se desar la Propiedad Industrial y en
particular @ derecho de marcas no surgian en definitiva como un elementc de

er a e i te en el desamolio econdmico.
No niego desde luego. que es de ahi, de la ger i6n de ion aplicable, de
donde se permite observar la importancia que la materia amerita, pero esto se acentda,
isi e, en ti POS P iores.

Como observaremos en el presente capituio, los versaios en el desarrollo
econdmico otorgan hasta finales de los afics sesentas el cardcter de elemento incidente

en el desarrollo econtmico de cualquier pais a ta Propiedad !ndustrial a través de 1a
transferencia de tecnologia.

Lo anternorments expuesto es de suma importancia para et desarrolic del presente
capitulo ya que debemos reconocer que en la bibliografia consultada para ltos fines de
este capitulo, andlisis y entrevistas realizadas, et continente es la Propiedad Intelectual,
el contenido, en parte, la propiedad industrial, las patentes, las marcas, etc., y esto a su
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vez jos economistas io traducen o interpretan en términos generales a través del

desamolio t Nogico y su

Si stendemos a lo expuesto en el pamrafo inmediato anterior he intentado hacer

propio de ias marcas, del derecho de marcas, los principios y conclusiones que se
vierten sobve la influencia e importancia de la Propiedad Industrial en el desarrolio

econdmico, porque finaimente {as marcas forman parte de esa denominada Propiedad

intelectuad.

Luego entonces {como demostrar que la Propiedad [ntelectual, y en particular e
derecho de marcas, son de gran importancia para el desanollo econtémico?,
evidentemenie no he descubiernto la respuesta, ésts ya se encuentra dada, pero sf
podiemos afimar que esto se da porque conforme se avance en las relaciones

intemacionales, y ios palises intenten ser mas soberanos, menos dependientes, mas
requieren como o hemos dicho insistentemente de una

th de i ion,
infrasstructura juridica adecuada que responda de inmediato a los cambios y mas aun,
que sea praventiva.
€n té ger fos i con eco f avar tienden a ser
Hos que gan s ae Propied. intejectual en los que la sociedad
nacional @ intemnacional tienen un grado bésico de confianza, es decir, que exista la
idos y irdn jos medios de defersa de los

certexa de que sus derechos serén p
mismos que sean contundentes, afectivos.

For el contrario los paises que se encuentran en diverso grado de desarolio
tienden a tener sistemas de proteccién en materia de Propiedad Industrial débiles, o que
no reflejan o garantizan el ejercicio de los derechos adquindos y en ocasiones, grave s
aseversrio, ni siquisra Ia certeza de qQue 108 MISMOs A8aN NECONDCIAOS.

en o ir do, que la proteccién juridica de

Se de llegar a ©ON 8POY
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la Propiedad Intelectual ha sido a través de los afios, y principalmente en los tiempos
recientes, un catalizador en ! desarrollo econdmico de muchos paises y por contra,

siguiendo con esta secuencia, un lastre para otros.

Resulta paraddjico, pero finalmente representativo en los objetivos de este trabajo,
ied: inteb jal parecia plantear una amenaza para los

e! que en iones la F
paises que intentan desarrollarse econémicamente. No se discuten aqui las razones de

esta aseveracion que bien vale ia pena analizarias, pero que a mi juicio tuvieron en su
momento su justificacién, pero finaimente es pues, insistimos, que la opinién de estos
paises corria en ese sentido.

La Propiedad Intelectual se describia como "... un instrumento para que los paises

Y alin mas, como un medio de aumentar las ventajas
f industr do<.

desairol se enriqt
comaerciales. 0 como heramientas para suprimir a los nuevos p
(62). De lo expuesto, aunque en muchas de sus partes superada, esta tesis revelaba a

mediados de los aflos setenta una clara preocupacion por la importante influencia de la
émico de los pai segun la optica que se

PPRPP PPy 1 ial sobre e! ok ollo ecor

Pr

utilizara para el andlisis,

Cabe destacar que aun cuando la Propiedad Intelectual ha adquirido gran

importancia. No es sino hasta hace poco que la mi analizad. la perspectiva
de su intarseccién con los f WS ecor i y mas aun en México, donde todavia
no es verdack e apr en su justa dimension.

Es de importancia el analizar el fenémenc de la incidencia de la Propiedad
Industrial en el ambito intemacional para posteriormente circunscribirnos a su ambito de

influencia en México.

West Press Inc., Boulder, Colorada,

(62).- Sharwood M. Robert, intetectusl Propsrty and
EUA , 1990, p. 123,




Acercéndonos a la historia reciente y ubicéndonos en un terrenc practico,
debemos decir que los primeros andlisis de importancia, que en el plano de la Propiedad
industrial se dieron en ol afio de 1886, cuando por requerimiento de los Estados Unidos
de Améri y otros pai . @l tema de la proteccién de la Propledad
Industrial en los paises en desarroilo fue planteado como un asunto propio del sistema
de 30 i sonal.

La tentativa de eiaborar nuevss nonmas y de clarificar las normas comerciales det
G.AT.T. (General Agreement on Trade and Tariffs), Acuerdo General sobre Aranceles y
Comercio, ya en este momentc vigentes, asi como otras normas y tratados
intemacionales, fusron consecusncia clara de una toma de conciencia de que el nivel de
proteccién de la Propiedad Intelectual en muchos paises no era el adecuado y en

poco of

Destacable s que nos enfrentamos nuevamente al hecho de que quienes hacen
surgir la preocupacion sobre este tema son los pal industr >S y no fir e los
sfectados, o que demuestra de aiguna forma el que ha existido subestimaciéon por esta
rama.

El estudico que reguld los planteamientos at GA.T.T., fue consecuencia de un

manej por la Comisién de Comercio Intermacional de fos Estados Unidos
de América, en e que se les preguntd a un importante nuomero de empresss
norteamericanas activas en el ambito internacional, su opinién sobre ta adecuacion de la
proteccion de ta Propedad aal e en otros paises dentro de los que
obviamente se encontraba México. El denominador comin de las respuestas era que
existian déblles sistemas de proteccién, es decir, una débil infreestructura, este
denominador comun también se presentd en e hecho de que dicho fendémeno de
debilidad séio se presentaba en palses en desamolio.

El concepto de infraestructura siempre es (til para los que



sirven como cimientos de una construcciéon, asi los caminos, la irrigacion, las escuelas y
los sistemas eléctricos para una comunidad, figuran entre las condiciones previas
consideradas para el desarrollo. En el ambito comercia! o industrial una sélida estructura
financiera, iquidez, una estrategia de venta, un producto o servicio atractivo, un precioc
competitivo, una utilidad mayor, igualmente constituyen una condicion previa para el

desarollo y en consonancia siempre se asigna prioridad a la creacidén de una
infraestructura.

Aunque en ocasiones, absurdamente imperceptible, puede aseverarse que un
sistems adecuado de proteccion de la Propiedad intelectual, es una condicidn previa
para la creacion de nueva tecnologia, para la generacion de una mayor actividad
comerciat @ industrial, lo cual consecuentements empuja el crecimiento econdémico y
presta ayuda al desarmollo. Desde este punto de vista, un sistema de proteccion de la
Propledad Industrial puede ser visto como una parte valiosa de la infraestructura de un
pals.

Es de concluirse que, la visualizacién de 1a proteccion de la Propiedad Industrial,
como un elemento importante de la infraestructura de un pals, debe dirigir la atencion y el
andlisis hacia su pape) en el proceso de desarrolic econdimico antes que a los conflictos
comerciales, es decir, debe existir la garantia de los derechas para que estos se ejerciten
dinamicamente y no que todo se reduzca a la resolucion de problemas infinitos por la
falta de una proteccitn sdecuada.

Debemos ser propositivos e intentar a su vez ser preventivos y no necesariamente

resolutivos. En México se toma cuenta de esto, y es dificii reconocerio, como

congsecuencia de los requerimientos internacionales en primera instancia, porque no es
hasta los afios sstenta en que se da cuenta de ta impor de ia P
yen ia del tecnologico. En esa ¢ alal

I 1at

6N que para esos
efectos se cred, cumplié con sus objetivos, con las convicciones, compromisos y retos
planteados por la época, considero que es de las pocas ocasiones en que Nuestro pais,
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on este rubra, no jona como 1Icia de un estimulo, sino que se previene,
no intento hacer un juicio ab to b 1a i6n de dicha legisiascion por ia
comunidad, pero e} paso se dio y en prevencion de fer que se vist T an
dichos tiempos.

Nusvamente se presenta para los paises en desarrolio y particularmente para
México ia necesidad de responder a los requerimientos det contexto internacional
particularments en 1987, fendmenoc que también se presenté en otros palses en vias de

desarrolio tales como Taiwan, Singapur, Corea, Brasil y China, enfre otros, existiendo
os sobre la ris en cada pals.

sdecuURCcH alss

México al observar los cambios como

Es de i irse, que fir
consecusncia del "nuevo orden mundial” y af dimensionar en su justo espacio a la

Propisdad industrial, s que inicia a partir de ese afo un acelerado proceso de cambios

on nuestra materia, tendiente al fortalecimiento de la infrasstructura necesaria, pero debe
S0 que ia actividad tendiente a {(a implementacion de la misma, no debe quedarse

solo en la construccion sino que debe difundirse para que entonces si se genere asa
ividad industrial y

;sociacion: sistermnas adecuados de prot on = ofic de
comercial = desarrolio econémica.

Industrial dentro det
esa persp

de Ia Propi

)

Considero que para tener una vision
espectro econtmico, bien vaie !a pena el que se analice a ésta
STONOGMICS.

A juicio de algunos tratadistas de la economia y que se han involucrado
1 que los elementos de

recientements en et astudio de ta Prc
ésta tienen una vida independiente de su proteccion juridica, Nno con esto se quiere decir

qu.l.prvbcdénj\muicnnohnpom sino que las invenciones, las marcas y los derechos
te de! reconocimiento legal de ia proteccion jurfdica de

iedad 1al, cor

de autor pendies
que disponen.



Robert M. Sherwood, especialista en economia y autor de la obra “Intellectuat

Property and Economic D L i, o ol d wcierto que produce en
iones la apreciacidn que se da en la sociedad en general at ho de propiedad

refiridndose evidentemente al de la Propiedad Intelectust y la relevancia que a éste se le
da y la aprehension que del mismo se tiene en general. "Es tal vez una curiosidad que el
concepto de propiedad se aplica mas facimente a las cosas tangibles que a las
imangibles” y ejempiifica ... si alguien roba mi pluma o mi : surge idamente un
sentimiento de violaciéon en la ia de las culturas. Si aiguien roba mi disefio de un
boligrafo o de una bicicleta, de alguna manera el impulso a la condena no es tan fuerte.
Sin embargo, la utikdad comercial de ese bien intangible puede ser muy grande’ (63)

iguaimente el tratadista citado, reconoce que NO es sino hasta la Ultima década en
que la economia reconoce el valor de la Propiedad Industrial en el fenémeno econdémico.

Cual debe ser entonces nuestro marco de referencia en una primera etapa de
andlisis para poder asumir y demostrar la importancia de ia Propiedad Industrial, y
consecuentemente de las marcas en el &mbito econémico.

Nuestro a dente en el ambito de i 1 CC cial y en el que se da
gran importancia a la pic i6n de la Pr o Industrial es el Acuerdo Genera! sobre
Aranceles y Comercio, el cual es en una palabra, un acuerdo entre mas de 120 palses
que se sustenta sobre los siguientes principios:

- Si cualquiera de los paises miembros reduce las bameras especificas al
comercio, pondra al alcance de todos los palises miembros dichas
reducciones.

-La proteccion de la industria local de las partes contratantes se hade

(63).- Sherwood M. Robart, lob. cit, B. 125.



alcanzar mediants aranceles aduaneros y no por medio de otras medidas
con influencia sobre el comercio.

Paralelamente a lo anterior, en ese marco internacional surgieron los
cuestionamientos para lo que algunos tratadistas del fenémeno econdmico denominaran
los "productos de la mente, "dentro de los cuales se incluyen a las marcas. La finalidad
de aquellos estudios era el encontrar compatibilidad entre éstos, y los ambitos que

abarcaba el G.AT. T, cuando se hablaba del transito de los "productos de 1a men

" en el
Ambito intemacional.

Las cuestiones que se formulaban en el pleno del G.A.T.T., fueron las siguientes:
L.~ Si los "productos de la mente”, son articulos de comercio.
.- En caso afirmativo, si la falta de proteccidn adecuada y efectiva como

propiedad de un pais miembro, es una medida comerciaimente influyente que al menos

por inferencia, habtia de ser desalentada dentro det G A.T.T., ya que no es una forma de
arancel aduanero.

.- En ef caso de que los "productos de la mente” sean articulos de comercio, si
ias fluctuaciones en su valor de pais en pails, causadas por la falta de proteccion
adecuscda y efe como pr en algim pais miembro, podrian viotar la intenciéon
basica det G A T.T., y por extension ser consideradas contrarias al espifitu y a las
disposiciones del articulo VIl (valuacion para fines aduaneros) y su codigo reglamentario.

Como podemos observar en las negociaciones iniciales de la Ronda de Uruguay
del GAT.T., la Propiedad Intelectual adquiere gran relevancia y es ahi en ese momento,
on que se incluye a esta rama como elemento fundamental en el desarrolio econémico.
Por su parte ia teoria econdmica ha sacado a !a luz el tremendo valor de la Propiedad
Intslectual y como queda de forma definitiva en el comercio.
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De io anterior se concluye para los efectos del! comercio internacional tomando
como referencia el G.A.T.T., que la fata de proteccién adecuada de la Propiedad
Industrial bajo las leyes de algunos paises, sea reconocida como una barrera comercial

no arancetaria.

Partiendo pues de la atencién que debe guardarse a la Propiedad intelectual, los
palses desarrolilados han abocado tradicionalmente sus esfuerzos a estos aspectos y se
han tegado a razonamientos como el que se transcribe a continuacién: "En la evolucion
sal, los f: desarr: a. han alcanzado

de sus regimenes de Propiedad Ir
resuftados similares en un grado notablemente alto. Lo que sugiere que de cara a la
cuestion de como alentar la propension humana a la creatividad, las sociedades se
prestaron a dicha cuestion hallaron que ciertas respuestas fundamentales redundaban
en su mejor interés global. Ahora estas respuestas fundamentales son examinadas en un
nuevo contexto, a medida que el mundo transita mas y mas hacia una alta dependencia

econdmica.” (64)

El razonamiento antes transcrito, es en mi opinién, un claro principio del por qué de
ia importancia de la Propiedad Intelectual y en particular para este estudio la importancia
de las marcas.

Lo que es importante destacar, es que estos avances en el entendimiento de
ciertas ramas de la actividad y del conocimiento humano, se dan en un tiempo de gran

ir i6n y, en es, o raconocerio, ni la sociedad ni el estado dan a estos
fenémenos gran importancia ya que se advierten éstos, sélo en el momento en que nos
es requerido, p i e por esos f de avi [ desarr para

que s6lo asi, estemos en condiciones de enfrentar relaciones de todo tipo en e! contexto
intemacional. No creo que esta situacion se presente por inadvertencia, sino

(64).- Sherwood M. Robert, ob. cit., p. 127.
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simplemente por falta de interés, al no otorgarie a estos rubros la importancia y jerarquia
que Mmerecen.

En el caso de México, en e momento actual y a la luz de los tratadistas, puede
decirse que existe un trdnsito hacia un régimen maduro de protecciéon ya Que algunos de
los puntos qQue se toman en cuenta en ol plano intermnacional, se empiezan a constituir en
NOMMas en NUestro pais, asi por ejempilo, tenemos que algunos autores consideran como
eslementos fundamentales para estar ante un régimen maduro:

I.- El derecho de exclusividad.

#.- Una cilara nomatividad sobre el négimen de ficenciamiento, ya que si

[ Y recor que gran parte de los productos y servicios se generan para
fos i on o principal e, y asi se constata de los datos consuftados ya
que of 35 6 40% del comercio intery a gran ia tisne lugar entre compafias

relacionadas "El licenciamiento de la Propiedad Intelectual sirve asi de sustento a |la
ctividad de la emp productiva a través de las redes intemacionales de producciéon.”
(85).

.- Otros de los principios fundamentales para estar en presencia de un régimen
avanzado de proteccidtn son los medios que se tengan para hacer respetar e
denominado derecho exclusivo, cabria hacer aqui |a observacion de que si bien
tratadistas de nuestra materia atribuyen al derecho de marcas, este objetivo, es claro que
en ocasiones nos enfrentamos a esta carencia, misma que se acentua cuando los
derechos a protegerse y en su momento a hacerse respetar son de individuos o
Ssmpresas qQue invierten en paises en desarrolio. y que se encuentran famitiarizados con
una cultura de proteccion de estos derechos de avanzada. Asi pues, cualquier régimen

{65).- Sherwood M. Robert. ob. cit., p. 129.
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falla si no hace respetar los derechos que reconoce.

Una idea que merece reflexion: "Una nota del régimen maduro es que hacen falta
pocas acciones para hacer respetar los derechos de la Propiedad intelectual.”. Es
nuevamente claro que no se requiere de normas infinitas y de complejo entendimiento,
sino simplemente claras, sencillas, contundentes. Pero ademas considerc que un paso
adelante es que la norma de proteccion sea una herramienta de la autoridad para una
masiva difusién de la misma, es decir, que esta difusién fuera en medida tal que, los que
pretendieran desafiar los derechos en si mismos y las normas, pensaran dos veces esa
conducta o como 0 expresan los estudiosos del fenédmeno econdmico, se calcule las
ventajas de invadir derechos efectivamente protegidos y consecuentemente se tienda a
decidir el no asumir el riesgo de la infraccién, particularmente cuando se requiera una

inversién considerable para concretaria.

Lo anteriormente expuesto nos lleva a conclusiones de gran relevancia y beneficio
general ya que en la practica, la Propiedad Intelectual tiende a promover la competencia
y si partimos de un bien cimentado régimen de proteccién se estimula en definitiva ia
inventiva y en consecuencia la actividad humana, estimulada de esta manera tiende a

hacer avanzar una economia.

Si se observa que una empresa va para adelante porque su investigacion, disefio
de producto O servicio, signos distintivos, han producido resultados valiosos, otras
empresas tienden a utilizar la investigacidon y creatividad para mejorar sus posiciones
relativas en el contexto en que se desarrolian.

2.~ Sub /i i6 2 ficabl de Jla Propiedad Industrial y

consecuentermnente del Derecho marcario.

En primer término pudiera parecer temeraria la afirmacién que sive de subtitulo a
este apartado, pero lejos de ser aventurada, la intencién es alertar sobre io que faita por
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hacer, tomando como base la experiencia histérica que nos ha dado nuestio sistema de
pr i6n ala F ot Industrial, mas ahora, que CoOmo consecuencia de ia ya tantas
wveces mencionada Va inter 6N exi ite entre los paises.

El marco del estudio que intentamos desarrollar es el contexto econdmico de
que un buen punto de partida para sostener nuestra afirmacion

. . y cor
s precisamente ese aspecto, el econémico, y 10s agentes que en él confluyen y, que

desde nuestro punto de vista se sintetizan en el comercio en general.

E) derecho y la economia tienden a unirse necesariamente en una relacién
simbidtica, No es punto de discusién la supremacia de una ciencia sobre otra, pero esta

relacitn es un hecho insoslayable, por lo que no es justificable que en los actuales

;o1 es i . Prir ente en los paises en desarrollo, no se haya dado ya
de pilano {a relevancia que merece la Propiedad Inciustrial en una accién preventiva, es
decir, anticiparse a jos eventos, con base en la experiencia que nos proporciona el

exterior, aun cuando conforme pasa el tiempo, ésta ya no nos es tan lejana y sus efectos
son percibidos cesi de inmediato.

Ya en apartados anteriores hemos hecho refersncia a estudios que se han llevado

& cabo en palses en vias de desarroflo como México. En los dftimos 10 aftos y que desde
una perapactiva det jor nos demuestran las carencias, ios emores, y lo que se
de los si de pr i6n en ia de Propiedad Industrial.

Nadie niega los avances, pero tampoco podemos evitar el reconocer que al haber
decidido insertar a Méxicc en un plano de aguda competencia intemacional, las
exigencia de marcos de proteccién en nuestra materia, asi como la integracion de una
cuttura en materia de Propiedad Industrial, para los agentes participantes en éstas, tal
vez ya no tan nusvas relaciones econémicas, se hacen indispensables.

No olvidermnos que nuestros socios comerciales inmediatos, como o hemos



recordado en otros apartados, tienen esa cultura suficientemente desamollada y sus
bajos de ir en la materia, por lo incesante de los cambios, productos de
sus fendmenos comerciales, son continucs, debemos aprovecharios no descuidarnos.

S

Muchos de los estudios llevados a cabo en distintas épocas, respecto de la

importancia de los regimenes de proteccién en materia de Propiedad Industrial, han
bido a la

concluido insistentemente en la debilidad de los sk de pr ion
capacidad de respuesta por parte de quienes detentan de alguna forma derechos de
Propiedad Industrial. Asf lo demuestran los resultados obtenidos en el estudio del Banco
Mundial! en el afio de 1989, conducido por Edwin Mansfield y que son en términos

ger del tenor siguiente:

I.- Hasta el afo de 1987, habla pocos cambios en los regimenes protectores de la
Propiedad Industrial en los paises en desarrollo. Cabe insistir, como lo hemos hecho, en
que estos cambios no se dieron sino hasta el momento en gue, para el caso de México,
pareciera nos fue requerido porque enfrentabamos la verdad indiscutible de un
desinterés absurdo a esta materia, es decir, teniamos el fenémeno en frente y tomamos
las medidas pertinentes para incorporamos al cambio con una infraestructura mas solida,

s6lo como reaccién a las presiones del exterior.

.- Los empresarios de los paises en desarroo tipicamente no responden
cuestionarios. Pareciera en primera instancia no tener nada fuera de lo comun esta
aseveracién, pero pueden plantearse diversas hipétesis y consecuentemente obtenerse
interesantes conclusiones. Es importante antes de continuar y a efecto de sintesis, e!

expresar que el responsable de! anadlisis que ahora se comenta, infiere como causa de
1 estos

esta conducta empresarial el que ordinariamente los P i no cor
cuestionarios cuando su origen es principalmente gubemamental, porque se piensa que
la informacién proporcionada tendra otros fines o destino distinto de! que se aduce.

Efectivamente puede ser una causa la antes comentada, pero en la experiencia



e limi del suscrito, ha permitido observar que la hipdtesis planteada
puede tener no una soia causa, y esto es asi porque la industria y comercio de México,
es principalments de las denominadas pequefias y medianas empresas, Cuyos esfuerzos
estdn sncaminados, en el momento actual, a la sobrevivencia y en consecuencia no
puedan atender "obviamente” a estos otros "aspectos” que para efectos inmediatos y de
una aplicacion de una formula sencilla costo-beneficio no son atractivos.

P

Lo conducta antes descrita pareciera en términos generales absolutamente
justificable, pero en e actual contexto y posicién de México, esto refleja no otra cosa mas

que desinterés, tal vez no dolosa, ya que al escenario que se plantea habria de
sgregarse, que no existe desde mi punto de vista, una clara difusion sobre los beneficios
y ventajas de un bien estructurado si de prot ¥6n en materia de Propiedad
Inclustrial, es decir, por un lado el Estado no Dbrinda de manera efectiva una difusiéon
suficiente y sdecuada, cualquiera que sea la rarzén, insuficiencia en su presupuesto, falta
de personal nente para tales efectos, etc., y por otro lado el titular o
tenedor de los derechos de Propiedad Industrial, no hace por interiorisarse, también de
forma suficiente, en estos aspectos de suma importancia.

Para io hasta aqui expresado, faltaria acreditarfo en términos de moda, con las
estadisticas correspondientes, pero éstas no existen a cabaldad, pero es una verdad
indiscutible para quienes estamos desarrollando nuestra practica en esta materia. No
puede exigiras mejor proteccion sino conocemos io que deseamos proteger.

De los estudios consultados, se encontraron datos interesantes como los
proporcionados en encuestas realizadas entre los aflos de 1989 a 1991 a distintas
empresas a nivel intemacional, principaimente en paises en vias en de desarrolio, que
muestran una gran pérdida en materia de derechos potenciaimente susceptibles de
pr i6n, base industriales, patentes, marcas, etc., principaimente por ia falta

de confianza en los si de pr 1




Las causas que se atribuyen a los fenémencs antes descritos y, que nos
atrevemos a sostenerio aln en este tiempo reciente, radican principalmente en que en
los pai con si de Propiedad industrial i las pe as tienden de forma
natural a saber poco de! tema. Se destaca iguaiments que, en los paises con un afto
indice de desarralio o con sistemas eficientes de Propiedad Industrial la gente en
términos generales, si bien no tiene un conocimianto profundo de sus sistemas de
proteccién, sitiene una idea clara de su existencia y de su efectiviciad.

Baste para terminar de ejemplificar el hacer mencion de algunas de las

conclusiones a qQue se llegt en (os estudios consuftados:

E! comin denominador es un conocimiento vago de lo que es la Propiedad
Industrial y de como se e protege.
En muchos casos se encontré que no se consideraba a la no proteccion como un

factor que influyese en su actividad, aunque después de una més detallada explicacion
se encontré que de alguna forma si habia influido o influiria la falta de proteccién.

Por otro lado se percibe que las acciones tendientes a hacer respetar el derecho
son a menudo limitadas, mas que nada por lo estrecho en los recursos publicos
aplicados al efecto.

El! sistema judicial no tiene un conocimiento efectivamente versado sobre fa
el sk contencioso en México, en

Propiedad Industrial, y por las
materia de Propiedad Industrial, al acceder estos asuntos a tribunales su resolucién se

hace attamente compieja.

De la bibliografia consultada, se logro extraer algunos ejemplios que de alguna

forma ilustran objetivamente el contexto real en que se ubica a la Propiedad Industrial
y en iones

éase también derecho marcario, por quienss son jos ber
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afectados, por o que se considera prudente transcribir aljgunos de estos ejempios

P

Se habia del casc de una empresa metalurgica que informé de la pérdida de mas
del 50% de su franja de mercado, después de que un empleado se pasd a la
P cia tecnologi i (lato sensu).

Un grupo ilefio que j en un campo especializado estaba obteniendo
un progreso bastante importarte en el desarrollo de su producto, ideando
simulténeamente la marca con que él mismo seria identificado. A efecto de continuar con
el desarrolio de! citado producto, contrataron un técnico britanico para que los asistiera
on o desarrolio, enterada la oficina de patentes vy marcas de ese pals recomend6 se
iniciaran las gestiones tendientes a la proteccién de los derechos de Propiedad Industrial,
tanto en el pais de origen como en el extranjero, cuando menos en aquellos palses en
que se tenia !a expectativa de comr iali el tan citado producto. La recomendacién no
fue tomada en cuenta con !a diligencia debida y un tiempo después, al intentar llevar a

cabo |las s cor tes, se encontraron con un registro previo, lo cual
imposibilité en primera instancia Sevar a cabo cualquiera de las actividades proy

Es de insistir, que ol ejempio anterior, suficientemente ilustrativo, no es privativo de
Brasi, se presenta cotidianamente en México, tanto por lo que hace al comercio interno,
como cuando intenta una empresa Mexicana incursionar en et exterior, es iguaimente de
recalcarse que ordinariamente esta situacién se presenta en empresas medianas y

pequefias, pero que No debemos olvidar conforman el esp © del c Cio I i 0.

De lo anterior, se destaca como comun denominador que la falta de proteccion
efectiva y, es de agregarse de una difusién de dicha proteccién e interés por dicha
Pr Y, Pr estos de pérdi de derechos legitimos.

Coincidimos en su totalidad, con las aseveraciones de ios Autores de los estudios



ahora en comento, al afirmar que: para los paises en desarrollo, el impacto negativo de
una proteccién débdbil de la Propiedad Industrial deberia ser motivo de preocupacidn con
respecto al desarrolio economico del pais en cuestion. Y es aqui donde encontramos la
justificacion real del presente trabajo, ya que no puede negarse qQue sin un efectivo

sistema de proteccion, las consecuencia de esta irregularidad, mas temprano que tarde
afecta el contexto econémico.

Considero que si concluyéramos hasta aqui nuestro andlisis, nuestra denuncia, de
ta subestimacion que en términos generales se tiene por la Propiedad Industrial y en

particular por el derecho de marcas, no estariamos abarcando todos {os supuestos y
quedaria sinceramente trunco el planteamiento.

No es tampoco desconocido que como consecuencia de la compiejidad de las
relaciones comerciales, ya sean nacionales o internacionales, por la intensidad de la
competencia en estos rubros, quienes comandan a las empresas que dia a dia enfrentan
estos retos, tiendan necesariamente a prepararse mas, no basta sélo el conocimiento
empirico del negocio, se requiere también e! conocimiento clentifico, y es por esto que
observamos con mas frecuencia que, tanto directores generales, como los mandos

medios de las empresas, buscan accesar al conocimiento, y buscan en el reclutamiento
de su personal a profesionales mas preparados.

Efectivamente, creo que es claro deducir que otro punto de importante difusion de
nuestra materia, si tomamos como valido nuestro planteamiento de que una de las
razones de la subestimacion a ta Propiedad Industrial es el desconocimiento, es el
ambito académico en donde encontramos también, sin lugar a dudas, una injustificable
fatta de ponderacion de ta materia de Propiedad Industrial, cuyo origen si se quiere, y
como ya se analizé en el capitulo comespondiente, es por la fatta de uniformidad en el

criterio a adoptarse si el derecho de marcas debe considerarse © nC COmMO UNAa rama Mas
de la Ciencia del Derecho.



Para poder intentar demostrar nuestra hipétesis hemos obtenido los planes de
estudios vigentes de algunas de las carreras que se imparten en ia Universidad Nacional
Auténoma de México y, que de forma enunciativa mas no limitativa, son aquellas que
oer ne en la practi ocupan los puestos de decisitn en cualquier empresa, sea
cual sea su tamafo.

De dichos planes de estudio, podemos concluir la importancia que se da en el
lico a la Propiedad Industrial en general, y en particular al derecho de

MAcCas.

Es de particular pr ion, desde luego, que en la Facuitad de Derecho de
nuestra Magna Casa de Estudios, se dé& a la materia de la Propiedad industrial e
intelectual la trascendencia de una asignatura optativa, no queremos mostrar con esto
desprecio por dichas asignaturas, pero lo que si es una realidad es que dichas materias
al tener esta modalidad no son de acceso para todo el estudiantado y, que con el paso
det tiempo han adquirido una trascendencia innegable como lo es el caso de la
Propiedad Industrial, por lo que ya no pueden estar reservadas sSlo para aquellos que se
interesen por cursar la asignatura, para cubrir su plan de estudios.

Dia con dia y como lo hemos demostrado se requiere necesariamente del
conocimiento de esta materia y mis aun para quienes deberin enfrentar un problema de
esta indole tan especial. que si bien es cilerto existen expertos o despachos
especializados en esta materia, considero que no debe quedar por la Universidad, el
darle la importancia a esta asignatura, ya que al darle e! rango de obligatoriedad,
permitird al estudiante de Derecho, accesar a una rama de la ciencia juridica que
adquiere una importancia incuestionabie.

Asi pues el estudiante ahora y en el futuro & Licenciado en Derecho, podra
cabaimente ponderar un asunto en materia de Propiedad Industrial, y discernir sobre su
capacidad real para asesorar o no en esta materia.



Por cuanto hace a las otras profesiones de las cuales se analizaron sus planes de
estudio y que a mi juicio pudieran tener ya en la aplicacion practica, acercamientos con la
materia de la Propiedad industrial, no encontramos en ninguno de sus planes siquiera

aiguna referencia a nuestra materia.

Asl tenemos que en el plan de estudios de cualquiera de las ingenierias, por citar
un ejemplo, no tienen de forma alguna contacto como la forma de proteccién de una de

los segmentos de la Propiedad Industrial.

A los estudiantes que cursan la Licenciatura en Administracién de empresas, si
bien tienen intercaladas materias de! Derecho mercantil, no ven con mediana formalidad
nada sobre la proteccion de los derechos de la Propiedad Industrial. Asi también los que
se involucran en la Mercadotecnia, en el comercio exterior.

Evidentemente no estamos sugiriendo que se les impartan citedras de Derecho,
pero que sl se les proporcionen conocimientos sobre este particular.

Solo pensemos en un ingeniero que ha desamollado un producto © proceso
novedoso. Con toda seguridad por su cultura general podra deducir que puede optar por
su proteccidn, pero esta generalidad del conocimiento tal vez seria mas concreta si
desde el origen propio del conocimiento supiera con efectividad, que la protecciéon existe

y Qué se debe hacer para ello.

Quien administra una empresa, posiblemente al haber recibido dentro de su
preparacién nociones claras sobre la Propiedad Industrial, al poner en practica sus

conocimientos en su negocio, valoraria con mayor objetividad sus recursos en este rubro
dad de la pr i6n de dichos derechos

y tendria una mayor conciencia sobre la r
de Propiedad Industrial.

Aquellos que se dediquen en la pra a la publici de productos y servicios,



or

también al tener un conocimiento previamente adquirido sobre la materia, sabran aplicar
honestamente sus conocimientos al hacer la promocion de los productos © servicios que
ies son encomendados. Este rubro en particular, que a simple vista pareciera de la

menor mporuncu cuenta para nuestro estudio con un capitulo exclusivo para la
o cor en la que en su ejecucion participan los publicistas,

y on ol anslisis de sus efectos en ios derechos de terceros participan los abogados.

i iGn de nuestra materia no se puede medir en

C que la st
nUmMeros, no es posible que sea objeto de una estadistica, pero los hechos ahi estan
r sujetos, acti y pasivos, todos participamos y somos responsables y por

tanto tenemos ia obligacion de enfrentar el problema e intentar ser preventivos.

En tanto el delineamiento de esta cultura de la Propiedad Industrial se vaya dando,
debera damse certeza al empresario de que existen los medios suficientes para garantizar
ia proteccién de sus derechos y poder tener una sola respuesta a la cotidiana pregunta
de si se podran proteger de forma efectiva sus derechos de Propiedad Industrial.

También debera tenerse en cuenta que de forma concluyente, la capacidad de un
pais en desarTolfo para auténticamente insertarse al acelerado cambio técnico y
comaercial en &l mundo, estara influido fuertemente por su sistema de proteccién a la

Propiedad Industrial.

Si bien en el transcurso de este capituio, cuando menos hasta lo aqui expuesto
nos vemos forzados a referirnos en términos generales a la Propiedad Inctustrial por ser
éste el continente y el derecho de marcas o las marcas en sf mismas su contenido, no
podemos dejar de asentar que éstas, las marcas, tienen su injerencia en el desarrollo
escondmico, ya que si analizamos la justificacién de su proteccién en el orden econdmico,
es porque las marcas promueven la produccion de una gran variedad y cantidad de
productos, ayudan a promover también una competencia leal y justa entre productores y
comerciantes, permitiendo a los consumidores el identificar claramente la fuente de lo
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que estan adquiriendo, asi como otorgandole una garantia de calidad y servicio.

Por cuanto a la empresa se refiere, ias marcas ayudan a ésta a promover sus
productos y proporcionan el incentivo de reforzar su competitividad en e! mercado con

respecto a la calidad, seguridad de entrega del! producto, disponibilidad del mismo,
competitividad en precio, etc.

Es obvio que las Marcas NoO necesariamente garantizan un nivel especifico de
calidad. Estas, las marcas, mas bien reflejan la expectativa de que los productos o

servicios identificados a través de una marca, mantendrén a to largo del tiempo un grado
consistente de calidad, con standares L

Y uentemente el productor
llevard & cabo su mejor esfuerzo para satisfacer a los consumidores y mantener su
reputacion.

Las marcas ayudan al consumidor, insisto, a hacer una seleccion, particularmente
cuando la calidad s6lo puede ser constatada a través del uso o cuando el acceso a la
informacion esta limitada por razones de ignorancia, como en S S© P ita en
los productos importados. Es ademdés una ventaja que facilita fa exportacién y
consecuentemente la internacién de los productos o servicios de los mercados
extranjeros, ayudando a diferenciar de aquelios de la competencia.

3.- El Derecho de marces Je inchi bie pars ia celedracién
de dos tal,

En mi opinion cualquier acuerdo comercial, entendiéndose por éste desde su
P > mas pri io como la compraventa, distrib

1Icibn o comer ion de un
producto o servicio, hasta el de libre transito de mercancias y servicios celebrados entre
paises, debe incluir dentro de sus disposiciones o clausulas, acuerdos especificos sobre
el manejo y regulacion de la Propiedad Industrial e intelectual. Deben pues existir en
definitiva di iones peci por cuanto al reconocimiento de los derechos que




sobre las marcas en este caso, ejercen los legitimos titulares de dichos derechos, ssi
como también se garanticen a dichos titulares el pleno ejercicio de sus derechos al asl

ser requerido.

Si tomamos como punto de partida el que el reconocimiento y validez de una
do, circunscrito a un espacio territorial, es de importancia que at

o 32 es limi
celebrarse cuakpsier acuerdo comercial queden bien definidos y garantizados dichos
derechos de acuerdo con las legi es les de los i miembros de dichos
acuerdos.

como consecuencia de dichos acuerdos no debe

El cornr
limitarse, evidentemente al libre paso de las mercancias, ya que de ser asi, se estaria

dejando a su suefte tanto al productor o duefio originario del producto o servicio, y en
segundo tiimino y con ef mismo efecto al consumidor.

Quien tiene intenés en entablar una relacién comercial internacional, obviamente
busca que sus productos o servicios encuentren un lugar en el mercado en gue
incursions, que sus productos sean perfectamente identificados por los consumidores y,
debe garantizarse a sl mismo que los derechos inherentes a sus bienes no sean
violentados por nadie y que en caso de asi serlo existan las normas aphcables y eficaces

para hacer valer dichos derechos.

la razén de la necesaria existencia de wn

Como podemos observar,
iedad Industrial en cualquier acuerda comercial de

reconocimiento al o ho de la Prop
fa dimensién que sea, si bien juridica, también tiene su connotacion préctica, ya que sin

esta prevision no podria estarse ante una verdaderamente libre concurrencia y
6n en la partici ion de la

provocaria en el caso de reiterados conflictos una dep
da en sus derechos.

partequeen un ito fuera afe

Para tratar de traducir los conceptos antes vertidos en términos comumnmente



usados en esta época, se generaria una grado de desconfianza en el inversionista, lo
que haria disminuir el intercambio comercial.

Al incluirse estos conceptos en este tipo de acuerdos, obliga también a las partes a
interiorisarse necesariamente en los sistemas legales de cada pais contratante, para
estar en condiciones objeti de una dad interrelacion,

Con o anterior intentamos destacar otra obligacion mas que se produce con la
celebracién de estos scuerdos comerciales, y que radica en e! conocimiento no sélo de
nuestro sistema de proteccion de la Propiedad Industrial, ademas logico es, que
debamos conocer i0s sistemas de proteccion de nuestros derechos en ios paises a que
accederan nuestros productos y servicios, como consecuencia de la celebracion de los
multicitados acuerdas comerciales.

Esta obligacién de conocer otros sistemas de protecciéon de la Propiedad Industrial
se debe asumir con mayor responsabilidad por parte de aquellos abogados inmersos en
esta materia, ya que con toda seguridad los requerimientos de Industriales y
Comerciantes de las dimensiones que sean e inventores nacionales, por el intercambio
tan intenso que se vive ahora a nivel intemacional, se vera encaminado a la proteccién
de sus derechos, como ya ha quedad biecido en otros f:

Ya en apartados anteriores isamos e insistimos, en que el nuevo contexto
economico de! mundo como consecuencia de su integracidn e intensa interrelacion,

provoca ia adecuacion de los normas juridicas que se involucran en dichos aspectos de
fa nueva realidad mundial.

El fendmenc antes mencionado se intensifica cuando, como consecuencia de
dicha integracién y, para una mejor relacién en ese tenor, se negocian acuerdos
comerciales.



Para el caso de México esto es plenamente comprobable, ya que las mis
importantes modificaciones en la historia reciente a nuestra legislacion en Materia de
Propiedad Industrial, se dieron precisamente cuando nuestro pais inici® su insercion
material a este nuevo contexto econémico, como lo fue su adhesion al GA.T.T., a finales
de los afos ochentas, en el que se modifica principaimente nuestra legislacion en
materia de traspaso tecnolégico y algunas otras modificaciones a las nonmas sustantivas
en las que se iniciaba un proceso de adaptacién de acciones mas contundentes y
expeditas, que efaectivamente garantizaran los derechos de Propiedad Industrial.

De la adhesién al GA.T.T. a la fecha, gran niumero de modificaciones ha sufrido
nuestra i ion de Propiedad Industrial, en el afio de 1991 entra en vigor una nueva
ley. la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industriat, que rompe de plano,
como consecuesncia del nuevo contexto que vivia México, con una legislacién que a la luz
de los acontecimientos, se apreciaba obsoleta y, que también debemos reconocerio,
respondia a las exigencias y negociaciones que se sostenian para la celebracién del
denominado Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.

Finaimente y con el objetivo de concluir con las modificaciones requeridas para la
debida aplicacion del Tratado de Libre Comercio, en 1994 la tey de Fomento y
Pr ion de la P iedad Industrial, se vio reformada, inclusive hasta en su propia
denominacion, ahora ya Ley de la Propiedad Industrial.

También fue abrogado el Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas,
entrando en vigor también para el afio de 1994 et Reglamento de la Ley de ia Propiedad
Industrial.

Si es importante recalcar que las modificaciones a que se sometio la legislaciéon en
materia de Propiedad Industrial, en mi opinién y, desde luego en primera instancia,
garantizan una accién mas expedita en |la salvaguarda de los derechos que dicha
legislacién tutela, incorporando conceptos que si bien estaban regutados, ahora (o estan



también, pero con mayor pracisién.

También es importante destacar que, si bien nuestra legislacion ha avanzado en
respuesta el nuevo contexto econémico del pais y de la interaccién con otros paises en
el plano internacional, es cierto también que se presentan ya ahora problemas, conflictos,
que a la luz de 1a legistacion en reciente idn son de comp

ja resolucion, y esto se
presenta en mi opinién, por el simple hecho de que al interactuar con otros paises no
s6lo se importan bienes o servicios, también se traen a México nuevas formas de hacer
comercio, las cuales id te V en nes, por asli considerario los
ciudadanos, sus derechos. En capitulos posteriores analizaremos dos casos en
particular que son producto precisamente de estas nuevas formas de hacer comercio y
que recientemente han presentado sus primeras complicaciones.

No debemos olvidar que nuestros ahora socios principaimente los de Norteamérica
tienen una muy afieja tradicién mercantil, lo que hace que su comercio, su forma de
hacer comercio, sea distinta a la de México, si se quiere mas desarrollada, es por eso
que si estamos decididos a hacer comercio como ellos, nuevamente nos encontramos
ante la necesidad de ser preventivos, de adelantarnos a los hechos, si esto es posible,
para poder adquirir de ia experiencia de nuestros socios comerciales, los instrumentos
que nos pemitan fortalecer nuestro régimen juridico, para este caso en materia de
Propiedad Industrial. No podemos negar que nos falta mucho por aprender y en ese
sentido debemos dirigimos.

Como podemos observar, es inexplicable un acuerdo comercial de cualquier nivel
en el que no se incluya un capitulo relativo a !a proteccién de los derechos de Propiedad
Industrial.
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4.~ El Derecho de marcas dentro del itulo de Propiedad tual en of

‘7 de Libre C cio, Méxi Estados Unidos de A y C. dé

Como ha quedado establecido en el presente trabajo, et nuevo orden mundial que
se ha venido configurando, la tendencia de los distintos paises de! mundo congregados
on regiones, a la creacién de bloques comerciales, necesariamente impactaron también
a continente americano, principalmente Estados Unidos de Ameérica, que a mi juicio, ante
dicha situscién debia garantizarse de forma definitiva e! acceso de sus productos y
servicios a un mercado definitivamente numerosc como lo es el del continente
americano. Por su parte México no podia quedar atras en la integracién econdmica por lo
que se incorporé a ese cambio, &l cual de alguna forma fue bien visto por ia generalidad
de los paises dei continente.

Es por supuesto absurdo que en un pamrafo pueda resumirse la intensa actividad
desplegada por los palises involucrados, las arduas negociaciones que culminaron en el
tan nombrado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canada, pero
como no es la intencién del presente trabajo el analizar paso a paso el camino andado
hasta la fierna del multicitado tratado, s6lo pretendo el analizario desde la éptica de fa
Propiedad industrial y en particular del Derecho de marcas, tema central del presente
estudio.

Desde luego, no estan a discusion ahora los beneficios o no del tratado que a partir
del afio de 1984 entré en vigor.

E! objetivo de la inclusién de un capitulo refativo a la Propiedad Intelectual fue el
intentar estandarizar de alguna forma las legisiaciones de los paises firmantes, basados
en los principios de "Trato Nacional” y "Standares Minimos de Proteccion®.

En su momento el Tratado de Libre Comercio que ahora se analiza, fue
considerado por algunos tratadistas de la materia, principalmente estadounidenses como



"E! més claro acuerdo muitil en Propiedad Ir sal, antes concluido. Ademas de

que establece en términos generales un alto nivel de proteccién respecto de cualquier

otro acuerdo antes celebrado™.

En este apartado intentaremos hacer un estudio comparativo de las normas
incluidas en el Tratado de Libre Comercio, desde luego circunscribiéndonos a las
marcas, y de gué forma fueron acogidas dichas disposiciones en nuestra legislacién.

El Tratado de Libre Comercio (TLC). en su capitulo XVii, incluye precisamente la
normatividad concemiantie a la Propledad intelectual, y que para efectos del presente
estudio nos remitiremos exclusivamente al inciso comespondients a la regulacion de las

marcas.

En primer término encontramos que el articulo 1708 del TLC, proporciona
conceptos mas o menos similares a los que contiene nuestra Ley de la Propiedad
Industrial, los cuales nos permitimos transcribir en lo conducente a continuacién:

“Articulo 1708. Marcas

1.- Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o
cualquier combinacién de signos que permita distinguir los bienes o servicios
de una persona de los de otra, inclusive nombres de personas, disefios,
letras, numeros, colores, elermentos figurativos, o la forma de los bienes o la
de su empaque. Las marcas incluirdn las de servicio y las colectivas y
podran inciuir las marcas de certificacién. Cada una de las partes podra
establecer como condicién para el registro de las maras que los signos

sean visibles.”

Los articulos en |a Ley de |a Propiedad industrial que encuentran concordancia con
ia disposicién antes transcrita del TLC son:



"Articsio 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en 8! mercado.”

Ademas nuestra ley precisa en su articulo 89 que puede constituir una marca:
“Articuio 89.- Pueden constituir una marca 10s siguientes signos:

- Las denominaciones y figuras visibles, suficientementa distintivas,
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten
de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

il.- Las formas tridimensionales;

l.-Los nombres comerciales y denominaciones sociales, siempre que no
queden comprendidos en el articulo siguiente, y

V.- E! nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con
una marca registrada o un nombre comercial publicado."

“Articulo 98.- Las asociaciones o sociedades de productores. Fabricantes,

o p de servicio, legaimente constituidas, podran
solicitar el registro de marca colectiva para distinguir en et mercado, los
productos o servicios de sus miembros respecto de ios productos o servicios
de terceros.”

“Articulo 1708. Marcas

2.-Cada una de las partes otorgara al titular de una marca registrada el
derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con ef
consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares
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para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los
cuales se ha registrado la marca del titular, cuando dicho uso genere una
posibilidad de confusién. Se presumira la probabilidad de confusién cuando
se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos
arriba mencionados se otorgardn sin perjuicio de derechos previos y no
afectarin la posibilidad de que cada una de las partes reconozca derechos
sobre la base del uso.”

Los articulos concordantes de nuestra Ley de ta Propiedad Industrial son:

“Articulo 213.- Son infracciones administrativas:

V.- Usar una marca parecida en grado de confusiéon a otra registrada, para
amparar los mismos o similares productos o servicios que jos protegidos por
la registrada."

La excepciotn parcial al articulo antes transcrito y en concordancia con los
principios que rigen nuestro Derecho de marcas y que fueron respetados de alguna
forma en el TLC se encuentra consagrada en e! Articulo 92 principalmente en su fraccion
| y que a la letra dice:

“Articulo 92.- E} registro de una marca no producira efecto alguno contra:

.- Un tercero que de buena fe explotaba en temitorio nacionalla misma
marca u otra semejante en grado de confusion, para los mismos o similares
productos o servicios, siempre y cuando el hubiere P do a usar
fa marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. Ei tercero tendra
derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de 10s tres afios siguientes

al dia en que fue publicado el registro, en cuyo caso debera tramitary
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i wte la deci: 16N de nulidad.”

También sustenta el valor del uso previo e} articulo 151 que en su fraccion |l a la
lotra dice:

“Articulo 151.- El registro de una marca sera nulo cuando:

0%.- 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 fechade
P ntacién de la solicitud de la marca registrada, y se aplique a los mismos

© similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el mejor
usado wna marca

derecho por uso anterior, compruebe haber
ininterumpidamente en e! pais o en el extranjero, antes de la fecha de
presentacién o, en su caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la

registrs.”

Otros de los puntos en que hubo de encontrar acuerdo, es cuanto se refiere al
requisito previo det uso de la marca para la cual se pretende el registro. Este problema
se presenta ya que en Estados Unidos y Canada principalmente, el uso de la marca que
se pretende registrar en el comercio era indispensable, en México este uso efectivo no
era ni es requerido. Pareciera que el TLC intenta resolver esta problematica, o bien
pudiéramos decir que |a parte mexicana obtuvo un punto favorable en la negociacion,
aun cuando en el terreno practico y como se desprende del propio texto del articulo
correspondiente dei TLC, el uso efectivo pareciere siempre necesario:

“Articulo 1708. Marcas

3.-Cada una de las partes podra supeditar la posibilidad de registro al uso.
No obstante, la solicitud de registro no estara sujeta a la condicién de uso
efectivo de una marca. Ninguna de las partes denegard una solicitud
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Unicamente con fundamento en que el uso previsto no haya tenido lugar
antes de la expiracion del plazo de tres afios, a partir de la fecha de sodlicitud

de registro.”

Con lo anterior no queremos decir que México permite el registro de marcas sin
fecti lente se permite el

importar el uso de las mismas, no es el casc. En
registro de una marca sin que sea hecesario acreditar un uso efectivo de la marca antes

del otorgamiento del registro, pero nuestra legislacion claramente sanciona con la
caducidad a aquellas marcas registradas que no sean usadas por un periodo
consecutivo de tres afics y asi lo establecen los articulos que a continuacion se

transcriben:

“Articulo 113.- Para obtener el registro de una marca debera presentarse
solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

H1.-La fecha de primer uso de la marca, la que no podra ser modificada
ulteriormente, o la mencidn de que no se ha usado, a falta de indicacidén se

presumira que no se ha usado la marca...”

“Articulo 130.-Si una marca no es usada durante tres afios consecutivos en
los productos o servicios para los que fue registrada, procedera la caducidad
de su registro, salvo que el titular o ef usuario que tenga concedida licencia
inscrita la hubiese usado durante los tres afios consecutivos inmediatos
anteriores a la presentacion de la solicitud de declaracion administrativa de
caducidad, o que existan circunstancias surgidas independientemente de la
voluntad del titular de la marca que constituyan un obstaculo para el uso de
ia misma, tales como restricciones a la importacién u otros requisitos
gubemamentales aplicables a los bienes o servicios a los que se aplique la

marca.”
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“Ar 152.- El registro caducara en (os siguientes casos:

il.-Cuando la marca haya dejado de usarse durante ilos tres anos
consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion administrativa
de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del Instituto.”

Desde mi punto de vista la disposicién transcrita del TLC, coloca en una posicion
totaimente de desventaja al inversionista mexicano, ya que por obvio que parezca, es
necesario advertir que el acceso para un producto mexicano a los Estados Unidos de
América es mucho as complejo que en otros i ylo que p i 16gi como o
es e primero obtener el registro de al marca para asi asegurar en primera instancia el
signo distintivo que identificara a mi producto o servicio, pasa a segundo término.

Lo anterior también en el terreno practico, permite a nuestras contrapartes, el que
con su infraestructura monitoreen qué productos o servicios no les convienen que
accesen a su mercado y simplemente al solicitar el registro de la marca mexicana
pueden sencillamente obstruir el producto mexicano.

Por cuanto se refiere al procedimiento de registro podemos decir que es bastante
similar et que se contempla en el TL.C al que en términos generales siempre ha tenido
nuestro pais, excepcién hecha del procedimiento de oposicién, que si bien en alguna
ép fue bién conterr do por nuestras ieyes de la materia en cuando menos 50
anos, este procedimiento ya no existe y es sélo privativo de Estados Unidos de América
y Canada y, se hace consistir en la publicacién, en una gaceta especial de la marca de la
cual se pretende su registro, a efecto de que cuaiquier tercero que se considere con

mejor derecho pueda oponerse a dicho registro.

Si bien como hemos visto, en Méico no se contempla el procedimiento de
oposicion, en México se contempia dentro de los procedimientos el de nuldad como ya
hemos expuesto en los comespondientes articulos de la ley de la materia.
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Aqui el punto de andlisis y discusion, seria el determinar qué tan conveniente seria
el que nuestro pais incorporara para ias marca el procedimiento de oposicién. Pareceria
en un primer témino un elemento practico, ya que quien efectivamente obtenga una
marca habiéndose superado el pr ento de op i6n, obtendria un derecho, en mi
opinién, con menos posibilidades de ser impugnado con posterioridad por un tercero.

“Articulo 1708. Marcas

4.- Cada una de las partes & un si para el registro de i
mismo que incluira: ’

(a) El examen de las solicitudes;

(b) La notificacion que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que
fundamentan la negativa de registro de una masca;

{c) Una oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la
notificacion;

{d) La publicaciéon de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya
sido registrada; y

(®) Una oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan
la cancelacion del

g o.

Cada una de las partes podra dar una oportunidad razonable a las personas
interesadas para oponerse al registro de una marca.”

Articulos correlativos de la Ley de la Propiedad Industrial, son los siguientes:
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% a efectuar un examen de

~Articulo 179.- Recibids la solicitud, se pr
forma de ésta y de ia docu ] . para Te si s® cumpien

fos requisitos que previene esta ley y su regiamento.”

El siguients articulo es transcrito en lo conducente con el fin de no hacer tediosa la
tectura del presents trabajo y atacar los puntos que ite Nos ir ilustrar.

“Articulo 122.- Concluido el examen de forma, se procedera a realizar el
examen de fondo...

Si la solicitud o la documentacién no cumple con los requisitos legales ...; si
J i para el istro de la marca o si i 1 anteriori

of Instituto lo comunicara por escrito al solicitante otorgandole un plazo de dos
meses para que manifieste lo que a su derecho convenga...”

itud y i hos los requisitos

“Ar¥cwio 128.- Concluido el de la
legales y reglamentsrios, se expedira ef titulo.

En caso de que el Instituto niegue el registro de la marca, lo comunicarg por
escrito al X e, (o los motivos y fundamentos legales de su

resolucion.”

Como puede cbservarse pareciera que existe una ligera inconsistencia en cuanto
la asimilacion de las normas establecidas en e! TLC y lo expuesto en nuestra ley vigente,
ya que se dice en ¢l numerat 4 inciso c del articulo 1708, que se dara una oportunidad

razonable para que el solicitante pueda dar P a la notifi iGN de una neg:
En estricto sentido esto no es pr e en N ico, es decir, cuando la Autoridad
de registro, no i necurso aiguno, mas que

competente emite un oficio de neg
acudir a la instancia judicial, si han sido violentadas las garantias constitucionales del

solicitante, estc es sélo a través de! amparo, ya que puede debatirse la negativa del
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registro de una marca.

El solicitante si tiene el derecho a replicar en contra de aquel! acto de autoridad en
el que se le notifique una objecién para el registro de una marca, o en el caso de la
denominada cita de anterioridades, que significa que ia Autoridad al hecer su examen de
fondo encontré registros de marca o solicitudes de registro presentadas con anterioridad
a la que se examina y que son considerados como obstaculos para la procedencia det

registro que se solicita.

“Articulo 127.- Las resoluciones sobre 9
renovaciones deberan ser publi enla G »

Otros de los temas, a mi juicio escabrosos, es el de las denominadas marcas
notorias, ya que finalmente la facultad de determinar sobre la notoriedad o no de la

marca es de la Autoridad competente, pero el problema no es que dicha autoridad decida
i para

sobre el particular, el problema es que no existe un criterio sufici
saber con certeza cudndo se estd ante una marca notoriaments conocida.

Hasta antes de las reformas a la ley de 1994, la AL
motu proprio, si una marca la consideraba notoriamente conocida, sin mas andlisis que el

que realiza el examinador al estudiar una solicitud de registro y, considerar que si la
marca sometida a estudio le sonaba parecida a una marca que a su vez el propio
examinador consideraba notofiamente conocida, entonces asi se citaba la objecién al

registro.

Las reformas a la ley de 1994 intentan dar mayor claridad., o definir un criterio o
lineamientos, para considerar que se estd ante una marca noctoriamente conhocida,

precepto que mas adelante transcribiremos.

independienternente de lo anterior aun y después de estar vigentes las reformas
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antes citadas, la Autoridad competente no se siente apta para declarar oficial y
materialments como notoria a una marca que reuna los requisitos a que se refiere la
fraccion XV del articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

El tratamiento que se dio en el TLC a la problemnadtica de las marcas notoriamente

conocidas es el siguiente:
“Arsiculo 1708. Marcas

@.- El articuio 8 bis del Convenio de Paris se aplicara, con las modificaciones
necesarias, a los servicios. Para determinar si una marca es notoriamente
conocida, se tomars en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el
sector commespondiente del publico, inclusive aquel conocimiento en terrtitorio
de la parte que sea ef resultado de la promocién de la marca. Ninguna de las
partes exigird que la reputacién de la marca se extienda mas alld del sector
del publico que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestion.”

En correspondencia la Ley de la Propiedad Industrial sefiala io siguients:

“Articulo 90.- No se registraran como marca:

XV.-Las denominacicnes, figuras o formas tridimensionales, igusles o
semejantes 2 una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en
México, para ser aplicadas a cualquier producto o sefvicio.

Se entenderd que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un

sector determinado del publico o de los circulos comerciales del pais, conoce la marca
ividad comer desarrolladas en México o en &

como consecuencia de las
extranjero por una persona que emplea esa marca en relacién con sus productos o

servicios, asi como el conocimiento que se tenga de la marca en su territorio, como
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consecuencia de la promocién o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podran emplearse todos los
medios probatorios permitidos por esta ley.

Este impedimento procedera en cualquier caso en que el uso de la marca por
quien sofi L 1]

i pudi
S P

crear confusion o un riesgo de asociacion con et titular
de 1a marca notoriaments conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el

desprestigio de la marca. Dicho impedimento no sera aplicable cuando el solicitante del
registro sea titular de la marca notoriamente conocida.™

La duracion de los

Qistros mar:
te en la legislac

v se uniformd en el TLC, y
an v na.

“Articulo 1708. Marcas

7.-Cada una de las partes estipularda que el registro inicial de una marca
tenga cuando menos una duracién de diez afios y que pueda renovarse
indefinidamente por piazos no menores a diez afios, siempre que se
satisfagan las condiciones para la renovacion.”

“Articulo 8S.- El registro de marca tendrd una vigencia de diez afios

contados a partir de ia fecha de presentacion de la solictud y podra
renovarse por periodos de la misma duracion.”

“Articulo 1708. Marcas
8.- Cada una de las partes exigira eluso de una marca para conservar su

registro. El registro podra cancelarse por faita de uso Gnicamente después de
que transcurra, como minimo, un periodo hinterrumpido de falta de uso de
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dos afos, 8 menos de que el titular de (a marca presente razones validas

apoyadas en la exi cia de slos para el uso. Cada una de las partes
reconocerd como razones validas para la falta de uso las circunstancias
surgi i dier ite de la voluntad del titular de la marca que

constituyan un obstaculo para el uso de la misma, tales como restricciones
a ia importacioén u otros requisitos gubemamentales aplicablesa bienes o
servicios identificados por la marca.”

El correlativo al articulo antes transcrito del TLC, en nuestra Ley de la Propiedad
Industrial, es el articulo 130 miamo que ha sido ya transcrito con anterioridad.

Otro de los puntos medulares en el Tratado y en el objetivo de garantizar la
vigencia de los defechos adquiridos es como ya hemos visto el uso de la marca,

reconociendo como opcién adicional para acreditar el uso, aquel que se hace por
licenci io autor cto. Méxi

conserva aun ia formalidad de que et contrato de licencia
de uso deberd estar debidamente inscrito ante el Instituto M

0 de la Propiedad
Industrial, para que tenga efectos contra terceros, en mi opinion este formalismo es
adecuado, yi que ia practica de otros paises de darle validez a un documento privado
sin mayor d. Consi se p a infinidad de malos manejos y desleattades.

“Articuio 1708. Marcas

9.- Para fines de mantener el registro, cada una de las partes reconocera el
uso de una Marca por una persona distinta al titular de fa marca, cuando tal
uso de !a marca esté sujeto al control del titular.”

~Articulio 141.- £l uso de la marca por el usuario que tenga concedida

licencia inscrita en el Instituto, se considerara como reatizado por el titular de
la marca.”



Otro punto que se convino en o TLC, fue el que no se obstruyera el uso de las
marcas con base en requisitos especiales, esto consideramos, esta en razon de o que
en alguna época sucedia con la Ley de invenciones y Marcas que cobligaba a que en
caso de usarse una marca de origen extranjero la misma debia ser usada con marca de
origen nacional, fue lo que se denomind marcas vinculadas, esto simplemente ya no
existe en nuestra legislacion.

“Articulo 1708. Marcas

10.- Ninguna de las partes podra dificultar el uso en el comercio de una
marca mediante requisitos especiales, tales como un uso que disminuya la
funcién de la como ir
marca.”

i6n de procedencia, o un uso con otra

Uno de los puntos de importancia en cualquier acuerdo comercial y en particular
en este TLC es e! del licenciamiento gue, si bien se ha simplificado sustancialmente
desde la abrogacion de la Ley de Transferencia de Tecnologia de México y su
Reglamento, la participacion de las partes debe ser mas acuciosa en e! contenido de
dichos contratos. La forma convenida es en primera instancia de sencillo entendimiento,
afadiéndose ademas que las marcas pueden ser cedidas independientemente de la
trar isién de la a que per

] 1. esto tal vez en prevencién de lo que
sucede en otros paises tales como ltalia en los que las marcas deben ser cedidas en
unidn de la empresa a la que pertenecen, en México esta situaciéon no se presenta, como

tampoco se regulan las licencias obligatorias para marcas, lo que si sucede por ejemplo
en materia de patentes.

“Asvculo 1708. Marcas

41.-Cada una de las partes podra establecer condiciones para el
licenciamiento y la cesion de marcas, en el entendido que no se permitiran las
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licencias ias de . ¥y que el titular de una marca registrada
tendrd derecho a cederla con o sin la i ) de la empr a que
pertenezca la marca.”

£s en nuestro punto de vista, ger ! ptado el que las denominacién

gendricas o descriptivas no sean susceptibles de registro asi como i{as que vayan en
contra de la moral y las buenas costumbres o aquellas que intente reproducir escudos
banderas de otros p o o propic TLC, y ésta en consonancia con lo

establecido por la Ley de la Propiedad Industrial:

“Articulo 1708. Marcas

13.- Cada una de las partes prohibira el registro como marca, de palabras, at
menos en espafol, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes
© sefvicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que ia marca se aplique.

14.- Cada una de ias partes negara el registro a las marcas que contengan o
consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o
eslementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una retacién con
personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, simbolos nacionales de
cuaiquiera de las partes, o0 que las menocsprecien o afecten en su reputacion.”

“Articwio 90 .- No se registrarén como marcas:

fl.-Los nombres técnicos o de uso comun de los productos O servicios que
pretenden ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que, en el
lenguaje corriente o en las pricticas comerciales, se hayan convertido enla

designacion usual o genérica de los mismos.

WVi.- La traduccion a otros idiomas, la variacion ortografica caprichosa o ia
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construccion artificial de ‘as No regi

WVil.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacién, escudos, banderas, ©
emblemas de cuailquier pais, estado, municipio © divisiones politicas
equivalentes, asi como las denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de

organi iones interr i gubernamentales, no gubernamentales o de
cuaiquier otra organizacién reconocida oficialments, asi como la designacion
verbal de los mismos.

xn.-Los b dé fimas y de per sin su

consentimiento de los interesados o, si han falecido, en su orden del
conyuge, parientes consanguinecs en linea recta y por adopcion, y
colaterales ambos hasta el cuarto grado.”

Como hemos podido observar, cuando menos en el apartado comespondiente a
las marcas en el TLC, se intentaron abarcar todos y cada uno de los supuestos
previsibles en esta materia y nuestra ley también respondié al modificarse a dichos
requerimientos. De lo que si estamos seguros es que conforme se vaya desarrollando la
actividad & raiz det citado Tratado de Libre Comercio encontraremos y enfrentaremos
novedades en ¢l termeno de la Propiedad industrial.

&~ El D ho de Tas en obos e lbre comercio celebrados por
Addxico.

Ya en apartados anteriores hemos indicado la tendencia de! mundo a integrar
regiones o bloques de comercio, con la finalidad de garanti . Cuando menos, a los
miembros o participantes de dichos bloques un intercambio comercial mas o menos
permanente.

Como consecuencia de la integracion de la regidn comercial de Norteamérica y en




un afén de integrar una de las regiones de libre comercio mas grandes del mundo, por
cuanto al nimero de potenciales consumidores de productos y servicios, asi como
también por la reaccion de aigunos paises del sur del continente americano y, con Is
finalidad por parte de México de no restringir el acceso de sus productos y servicios sélo
al Norte de A ica, inicio r iaciones con distintos paises del sur del continente y
con los cuales se celebraron finalmente Tratados de Libre Comercio.

Al igual que en o TLC, en la mayoria de los tratados celebrados se negocio y
convino lo relativo a la Propiedad industrial, tomando como parametro, desde luego, io ya.
negociado en este rubro en e! TLC.

Cabe advertir que las negociaciones con algunos de los paises de América del
Sur, fueron bastante dificiles, por cuanto a loa compromisos a asumirse en materia de
proteccion de la Propiedad industrial, ya que en dichos paises por su condicion
econémica y su posicidn con respecto a México es inferior e inferiores son iguatmente,
sus si de pr ién de la Propiedad industrial.

Es muy comun encontrar en América Latina la constante vuineracién de los
derechos de Propiedad Industrial a titulares de otros paises y concomitantemente e
ejercicio de dichos derechos es consid:

nente limitado.

También es muy importante resaftar que al igual que México con respecto a
Norteameérica, los paises contratantes con México adquirieron compromisos importantes
en la depuracion de sus sistemas de pr ton a la Propiedad Industrial.

&) Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (México, Ia Republica de
Cob v ie Repu de Vi J

Este Tratado inicid su vigencia el pasado primero de enero de 1995. El capituto
XViit es dentro de este documento el que aglutina los principios, acuerdos y normas




sobre la proteccion de la Propiedad intelectual y cuya parte introductoria sefiala los
principios béisicos en este rubro del Tratado, y Gue se sustentan en el trato como
nacional a cualquier ciudadano de las partes, garantizando la mas amplia proteccion de
los derechos de Propiedad Intelectual, aon mas alla de las disposiciones del propio
tratado, siempre y cuando no contravengan a éste.

Por otro lado se adquiere también, la obligacion de adherirse a la Convencion de

Paris para la Propiedad Industrial, para aquelios paises que no formen parte de la misma
a la celebracion del Tratado.

Por 1o que a este estudio compete la seccidn C es la que se encarga de la
Propiedad Industrial, iniciando precisamente con lo relativo a las marcas.

Para efectos practicos en la lectura del presente trabajo de tesis, s6lo haremos una
mencion general de aquellos elementos ya incluidos en el TLC y, destacaremos aquelios

aspectos que no se hayan abordado en el Tratado antes referido © que varien en su
tratamiento.

Al igual que en el TLC, se considera como marca 8 todo signo visible que sea
capaz de distinguir productos o servicios de los de otra persona, igualmente se
consideran susceptibles de proteccién las denominadas marcas colectivas.

Un punto que tiene un manejo Mucho Mas preciso, desde nuestro punto de vista,
con respecto a! TLC, cuando menos del texto consuftado de dicho TLC, es e! que
establece el articulo 18-08, incisc 2, el cual nos permitimos transcribir en lo conducente
para su posterior andlisis:

“Articulo 18-08: Materia objeto de proteccion de Marcas.

2.- E! derecho al uso exclusivo de la marca se adquirira por el registro de la



misma ante Ia respectiva oficina nacional competsnte, sin perjuicio de que
cualquier parte reconozca derechos previos, incluyendo aquetios sustentados
sobre |la base del uso, de acuerdo con su legislacion.”

La Ley de la Propiedad Industrial, claramente establece este derecho y obligacion
en su articulo 87 que a la letra dice:

“Articulo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios
podrén hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios
Qque pr Sin rgo, el o cho a su uso exclusivo se obtiene mediante
su registro en @ Instituto.”

Lo que pretendemos destacar mas que con relacion al tratado que ahora se
analza es con respecto al TLC, ya que si observamaos el articulo 18-08, inciso 2, éste
te a para el uso exclusivo y consecuentemente su debido
reconocimiento el que dicha marca se encuentre registrada en el pais correspondiente,
en o! pais parte.

En el TLC, o cuando menos en la version consultada de dicho tratado no se
aborda este hecho con tanta precision, lo considero importante ya que asi se evitan

interp que e tendrén que ventilarse ante los érganos que resueivan,

ya admir o judi dichas contr sobre la interpretacién de una
norma.

Como consecuencia de (o anterior la conclusibn a 1a que llego es que debemos
presumir que los paises contratantes en el TLC, entienden inherente el principio de
temitoriatidad de la validez de las marcas, ya que de lo contraric como establecimos
estamos ante ef termeno de las interpretaciones.

Otro de los puntos que también ha llamado nuestra atencion es el reiativo al



reconocimiento de los derechos que se derivan del registro de una marca, al tener la
obligacién las partes de impedir el uso de una marca registrada por tefceros sin la
autorizacion de su titular, esto no tiene nada de extrafio, ya que va en concordancia con
los principios en que se finca e! Derecho de marcas. A ok se es, el tr iento que
se da a la probabilidad de confusion que se genera por el uso indebido de esa marca
ite haciendo una comparacion con el texto del TLC, que de la

regi . prie
versién consuftada de éste, se desprende una grave inconsistencia. Para mayor claridad
en este punto nos permitimos transcribir a continuacion el articulo del tratado que ahora

se analiza, en lo sucesivo designado tratado G-3:
“Articulo 18-09: Derechos conferidos por las marcas.

El titular de una marca registrada tendra el derecho de impedir a todas las
personas que no cuenten con el consentimiento de! titular, usar en el
comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean
idénticos o similares a aquelios para los que se ha registrado la marca de
Titular, cuando eso genere una probabilidad de confusibn Se presumira la
probabilidad de confusién cuando se use un signo idéntico o similar para
bienes o servicios idénticos o similares.”

Creo que vale la pena en este punto, transcribir nuevamente el articulo correlativo
del TLC, de la version consultada, para intentar destacar, lo que para mi aparece como
una inconsistencia. Tal vez se rompa con esta comparacion, el sndlisis sucinto que se
intenta hacer de los Tratados de Libre Comercio b por M pero surge una
inquietud al no haber podido encontrar una razén de esta aparente inconsistencia por lo

que a México se refiere.
“Articulo 1708. Marcas

2.-Cada una de las partes otorgara al titular de una marca registrada el



derecho de impedir, a todas las personas que no cuenten con el
consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o similares
para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los
cuales se ha registrado la marca del titular, cuandoe dicho uso genere una
posibilidad de confusion. Se presumira la probabilkiad de confusion cuando
se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Los derechos
arriba mencionados se otorgaran sin perjuicio de derechos previos y no
afectaran la posibilidad de que cada una de las partes reconozca derechos
sobre la base del uso."

Efectivaments desde nuestro punto de vista, la inconsistencia se presenta en que
para los efectos del TLC, se presumira que hay probabilidad de confusién cuando se use
un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, abriéndose, desde nuestro punto de
vista una gama de posibilidades para violentar derechos previamente adquiridos, ya que
si la versidén consultada del TLC es correcta, asi como nuestra interpretacion de dicha
norma, si una marca nNo es idéntica pero si semejante en grado de confusién y, los
productos o servicios no son idénticos pero si semejantes, no se podra entonces aducir o
mejor dicho esgrimir esa mencionada probabilidad de confusion.

Lo que nos hace suponer que estamos en una correcta interpretacion es que como
se puede observar el articulo correlativo de! Tratado G-3, si especifica con precision el
supuesto de probabilidad.

No hemos podido encontrar, insistimos, con nuestra experiencia limitada. razéon
logica para esta situacion, pero lo que sl safta a la vista es que existe ahi, en esa norma
aplicable un potencial problema, para cualquiera de las partes firmantes det TLC.

En los incisos 2, 3 y 4 del articulo 18-08, de! Tratado G-3, que transcribiremos a
continuacion, encuentro desde mi particular punto de vista, una inconsistencia que rompe
con {os criterios establecidos por el propio tratado en el reconocimiento del derecho que




se da por el uso de una marca, es decir, en diversas ocasiones encontramos que en un
pals determinado se encuentra registrada ya, |a marca de la cual se pretende el registro,
en ocasiones puede ser un evento totaimente circunstancial, de buena fe y en otras, en
la gran mayoria, de mala fe.

Una de las opciones que ofrecen la gran mayoria de las legislaciones en materia
de la Propiedad Industrial, es el poder intentar la nulidad o cancelacion del registro
encontrado con base en el uso previo en el pais de origen, ya que con esto se pretende
hacer preval el mejor d ho que tiene quién efectivamente ha usado y protegido la
marca con anterioridad. Esta situacion resulta l6gica y coherente, mas en este tiempo en
que como ya se ha demostrado y los propios o de libre cio lo lan, la
1de los i dos es intensa y, consecuentemente el intercambio de productos

y servicios amparados por marcas es igualmente intenso.

“Articulo 18-08.- Derechos conferidos por marcas.

2.-Cuando en dos © mas partes existan registros sobre una marca idéntica
o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir bienes o servicios
idénticos o similares, se prohibe la comercializacién de los bienes o©
servicios identificados con esa marca en elterritorio de la otra parte donde
se encuentre también registrada, salvo que lfos titulanes de esas marcas
suscriban acuerdos que permitan la referida comercializacion.

3.- En caso de llegarse a los acuerdos mencionados en el parafo 2, las
partes deberan adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusion
del publico respecto del origen de los bienes o servicios de que se trate,
incluyendo o relative a la identificacidon del origen de los bienes o servicios en

ion con car ¥y proporcionales a los mismos para la
debida informacién del piiblico consumidor. Esos acuerdos deberan- respetar
las normas sobre practicas comerciales y promocion de la competencia e




i on ias ofici nacionales competentes.

4.- En cusiquier caso, no se prohibira la importacion de un bien o servicio que
descrita en el parrafo 2. cuando la marca no esté

e on la situacid
siendo utiizada por su titular en el tertitorio deia parte importadora, salvo que
ol titular de ssa Mmarca presente razones vali apoyadas en la exi: cia de

obstaculos para el usc. Cada parte reconocera como razones vilidas para la
falta de uso, las circunstancias ajenas a la voluntad del titular de la marca

que constituyan un obstaculo para el usco de la misma, tales como
restriccionss a la importacion y otros requisitos gubemamentales aplicables a

O servi identific por la marca.”

Desde nuestro aicance cognoscitivo no entendemos sinceramente el

fa ito de los p antes descritos. Primero la parte final de! parrafo marcado
con ol numeral 2, establece una supuesta excepcion a lo establecido en dicho pérrafo.

El parrafo marcado con el numeral 3 establece que si se presenta !a excepcitn
antes refericia, las partes contratantes deberdén salvaguardar los ir del publico
consumnidor hacierndo ostensible el origen del producto, por citar un sjemplo, mi empresa
exportadora envia planchas a Colombia con la marca "ELEKTRA", habiendo convenido

con el titular de s marca "ELEKTRA" en Colombia, quien también comercializa planchas
se sah rda una

con ia misma marca y, segun entiendo de ios parrafos aludic
sana competencia y al publico consumidor imponiendo indicaciones tales como
"ELEKTRA DE MEXICO™, no considerd que esto garantiza ni una competencia leal, ni al

pOblico consumidor.

Pareciera que aqui existe una forma de licenciamiento sui generis, que lo unico
que provocarian en e supuesto de que se presentasen, conflictos entre las partes que
hayan convenido y el publico consumidor.



Por su parte el parrafo marcado con el numeral 4 hace una excepcién también al
parrafo numero dos, indicando que la importacién si serd permitida siempre y cuando el

titular de la marca del pais importador no use la marca, pero esto no es suficiente ya que
ifi por el no uso y consecuentemente ia

el titular podra grimir causas jt
importacién no podra ser vilida.

Desde mi punto de vista el parrafo 4 no es daro, pareciera referirse, permitase el
atrevimiento, a una caducidad tacita o mejor dicho transitoria.

En mi opinién, & derecho debe conformarse de una sola pieza, de la forma mas
sencilla y entendible posible para que quienes intenten ejercitaric estén conscientes de

sus alcance y limitaciones.

Si una marca la he utilizado durante un imporntante numero de afios e intento
acceder a nuevos mercados como consecuencia de las bondades ofrecidas por los
Tratados de Libre Comercio celebraddos por mi pals y, me encuentro en el pais
seleccionado una marca idéntica a la mia que aplica a Jos mismos productos que
comercializo, considero que debo tener el derecho por uso previo de hacer valer el
origen de dicha marca. Desde luego esto no quiere decir que propugne por Ia creacién
de monopolios indefinidos, pero considero que ia forma en que México tiene resuelto el

problema es claro.
Efectivamente el extranjero que considera tener mejor derecho sobre una marca
ya registrada en nuestro pais, puede ejercitar las acciones correspondientes para hacer

valer su derecho, pero estas instancias no estin indefinidamente a su disponibilidad, la
ley claramente establece un plazo para estos efectos, que al no ser ejercitados se

plerden.

G-3, que debe entenderse por uso de marca, concepto
la legi ion i @,

Se blece en el Ty
que en términos generales es similar al que
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E! Tratado G-3, da un manejo distinto a la hipétesis sobre el uso de seudénimos,

nombres propics. domicilios, un nombre geogrifico, o cualquier otra indicacion cierta
i d, destino, valor, lugar de origen o época de produccion,

lativa a la especie,
expresando que &l uso de estos conceptos no estara prohibida siempre y cuando el uso

no se haga como marca y ademas de buena fe, requiriéndose ademas que:

a) Se distingan claramente de una marca registrada;

b) Se limiten a propo de ir

€) No sean capaces de inducir a! publico a error sobre ia procedencia de los bienes
¥y servicios: y

d) No constituyan actos de competencia desleal.

Un concepto que se incluye de forma adicional y que clarifica cualquier duda,
excluyendo de responsabilidad a quienes comercializan productos que ya han adquirido,

tal vez del propio fabricante o de su distribuidor, de un supuesto uso indebido de marcas.
Asi lo establece el articulo 18-09 inciso 7 que es del tenor siguiente:

“Articuio 18-09.- Derechos conferidos por ias marcas.

7.- Siempre que el uso que haga un tercero de una Mmarca registrada sea de
buena fe, se limite al propésito de informacion al publico, no sea susceptible

de inducirio a error o confusién sobre el origen empresarial de los bienes
respectivos y no constituya un acto de competencia desleal, el registro de la
marca no confiere a su titular el derecho de prohibir el uso de la marca a ese

tercero para:

a) Anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de bienes
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o servicios legitimamente marcados en el territorio del pals que otorgd el
registro;

b) Indicar la compatibilidad o adecuacién de piszas de recambio o de
accesorios utilizables con ios bienes de la marca registrada.

El Tratado G-3, igualmente reconoce a las marcas notoriamente conocidas, y da

lento muy similar al convenido en el TLC.

Iguatmente se prevé la improcedencia de! registro de marcas que atenten contra la
moral o las buenas costumbres, que reproduzcan simbolos nacionales o que induzcan a

error.

i6n de la solicitud o del registro segiin sea el

También se conviene sobre la publi
caso para los efectos de oposicién o accién de nulidad, que ya hemos revisado con

anterioridad.
Dicho tratado si contempla los supuestos de cancelacién, caducidad o nulidad del
registro de marcas.

Por cuanto se refiere al periodo de falta de uso de una marca registrada para los
efectos de su caducidad iguaimente se plantean tres afios, situacién que por cuanto al
término se refiere es acorde con la legislacién mexicana.

El término de duracién de un registro de marca es igualmente de diez afios,
renovable por periodos similares y de forma indefinida.

Son iguaimente pemmitidas las licencias y las cesiones, bajo los mismos criterios
que se establecen en el TLC.




jio entre México y ia Republica de Costa Rics.

b) Tratado de Libre C.

Este tratado entré en vigor el 10. de enero de 1995, se sustenta por cuanto al
&mbito de regulacién de la Propiedad Intelectual en los principios de Trato Nacional y de
Nacién mas favorecida. El capitulo XIV es el que agliutina los acuerdos @ que se liegaron

on esta materia.

Por cuanto hace a este Tratado y para los efectos del presente trabajo, nos
permitiremos sdélo citar aquelias partes que efectivamente destaquen por su diferencia
con lo ya antes comentado de los anteriores Tratados de Libre Comercio. Esto no tiene
otro fin que el de evitar repeticiones innecesarias, y no queriendo desde luego demeritar

el valor y trascendencia de dicho documento.

En primer término encontramos en el articulo 14-10 relativo a los derechos
conferidos por las marcas y nos permitimos mencionario, ya que apreciamos que es
consistente con el Tratado G-3 antes anafizado por cuanto hace a la ya analizada
probabilidad de confusion por el uso de marcas y que es distinto en su tratamiento en e!

TLC.

A efectos de proceder con su posterior comentario, nos permitimos transcribir en lo
conducente el articulo 14-12 del Tratado y que a la letra dice:

“Articulo 14-12.- Marcas registradas en la parte.

N ion

1.- Cuando en una parte no sea ibk itar la car i6n o o
de nulidad del registro de marca por falta de uso, de conformidad con su
legislacion, y se registren marcas que sean idénticas o similares’'y que sirvan
para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, e} titular de la marca
que la hubiese registrado primero en cualquier parte podra solicitar ala
aL d e la decl ion de nulidad del registro de la otra marca




por no contar con la caracteristica de originalidad y haberse registrado en
perjuicio de un mejor derecho.

2.- Cuando en una parte sea posil la car i6n o declaracion de

caducidad de registro de una marca por falta de uso, de conformidad con su
legistacion, el registro de !a marca no podra ser cancelado o declarado

= V.

caduco, cuando el titular de la marca presente razones validas apoyadas en

la i cia de

ulos para e! uso. Se reconoceran como razones
vélidas para la falta de uso las circunstancias surgidas...”

Ya en e! andlisis del Ti do G-3, tab fa inconsistencia existente en el
manejo de la hipétesis de cuando dos marcas idénticas o semejantes se encuentran
registradas en cualquiera de los palises miembros por personas distintas, considero que
en este tratado celebrado con Costa Rica, se manejan para esta hipdtesis conceptos

mas claros y precisos, acordes de forma general, con los principios que rigen la
legistacién mexicana en materia de marcas. Efectivamente se reconoce el mejor derecho
que un tercero puede tener sobre una marca, aun y estando ésta registrada.

Como podemos observar, aunque en sélo algunos aspectos los Tratados hasta
aqui analizados varian uno de otro, dichas diferencias pueden en ocasiones deberse a
las negociaciones previas a la ion del >, ademas qQue esto resalta
igualimente que cada caso es diferente y se aplican diferentes criterios.

Con lo anterior igualmente se demuestra la importancia de la inclusion siempre en
este tipo de tratados o acuerdos comerciales de un capitulo cormespondiente a Propiedad
Industrial, ademads de que la dinamica de la de la actividad comercial, consecuencia del
tratado, nos permite también observar la necesidad de ir adecuando las normas de
acuerdo a los requerimientos propios de dicha actividad.
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Se debe en primer término p . que el &l Dy ho marcario como una

h e no o a nuestra materia. E! objetivo es, ef
que el propio derecho de marcas tiene, que no simplemente

tar las
Queda imitado al depésito y manutenciéon de una marca registrada. €1 Derecho marcario,
abarca aan més rubros de la vida cotidiana de la actividad empresarial que parecerian en
un momento rebasar jos tradicionales conceptos de dicha rama del derecho.

Debemos entender, y asi lo hemos remarcado a través de este trabajo, que las

transforrmacionss que han venido sufriendo las actividades, principalmente en el ambito
scontmico, han hecho que efementos del quehacer comercial adquieran otros valores de

ios que usualmente se les atribulfan, simplemernte por citar un ejempio, nunca antes en fa
dad Industrial de México, se habia considerado la posibifidad que

Legt i6n de Propi
dad industrial, en este caso una marca pudiera ser gravado, es

un derecho de Propi
decir, que fuera susceptible de garantizar obligaciones det titular de dicha marca

registrada.

Lo anteriormente expuesto, qua a un primer golpe de vista pudiera parecer poco
trascendents, & nuestra materia y en particular a la marca e da un mayor pesc
especifico, ya que dimensiona de forma distinta, y asi debe ser, |a atencién que el tittlar
de una marca registrada, el empresario, je preste a dicho bien intangible.

El articuio 143 de la Ley de la Propiedad Industrial en lo conducente establece que:

“Articulo 143.-Los derechos que deriven de una solicitud de registto de
marca o los que confiere una marca registrada podréan gravarse o transmitirse




ia islacion comun.

en jos términos y con las fo que
Dicho gravamen o transmision de derechos deberd inscribirse en el Instituto,

de acuerdo con la establecido por el Reglamento de esta ley, para que pueda
producir efectos en perjuicio de terceros ..."

E£n primer jugar, si el empresario esta consciente de la posibilidad que se abre con
este precepto entendera que el registro de una marca no es temporal o intranscendente,
que ia forma de usc y difusion de la misma en los productos o servicios que se ofrecen
con dicha marca, no tienen s6lo efectos secundarios. Como podemos ver el adecuado
actuar en estos rubros, lbgicamentes le repercutirdn en un mayor valor al signo distintivo.
En otras palabras una marca registrada puede llegar a garantizar una obligacion en igual

proporcidn o valor que un bien inmueble.

Por otro lado en muy pocas empresas mexicanas se reflejan en sus inventarios,
dentro de sus conceptos de valor econémico a las mascas, esto es como ya lo dijimos en
incisos anteriores por fatta de conocimiento, tal vez si a jos Contadores Publicos o
Administradores de Empresas, se les prepara en este rubro, pudieran en un momento
dado justificar la inclusion de dichos activos. Es evidente que no nos estamos refiriendo a
las grandes empresas que han desamollado una cultura en estos aspectos, nos
referimos al gran espectro de la industria y comercio en nuestro pais.

También es prudente advertir que no toda marca registrada gozara de esa
posibilidad, pero preci te o3 ahi ia marca asi cOmo una herramienta mas
al empresario, paro como ya se dijo existe el compromiso inherente de saber mantener y
salvaguardar ese derecho y, desde luego ahfi es donde e! Derecho de marcas surge

como un instrumento mas de la actividad empresarial.

Hoy en dia es imposible que la planta empresarial de nuestro pais atribuya un
lugar secundario a las marcas, el mundo en su interactuar esta invaido de productos y
servicios de todos jos paises, la Unica forma de destacarios unos de otros es
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sencilamente a través de las marcas, esc es indiscutible.

Lo anterior no es privativo de quienes se dedican a la actividad de la exportacion,
hoy mids que nunca o estamos sufriendo, las importaciones han adquirido dimensiones
nunca antes sospechadss. y quien esta del lade exportador estudia consistentemente el
mercado que accesa y busca la marca que mas le convenga, que mas lo distinga, y no
podemos negar que en la competencia comercial, se aplica ese principio del derecho
“"PRIMERO EN TIEMPO, PRIMERO EN DERECHO", es decir, quien en este momento
aun piense que las marcas son elementos secundarios, como ya lo analizamos con
anteriorided en ios apartados de infraestructura y subestimacion de la Propiedad
industrial, tencks pérdidas que en ocasiones ni el propic afectadoc detectara y que
Iamentablemente para cuando sean materiaimente consideradas por dicho empresario,
seran de dificil reparacion.

Insisto, México se ha insertado en este dinamismo, somos responsables todos y
considero que no hay tiempo de experimentar, de sufrir para entender, debemos si,
porque es inevitable, aprender sobre la marcha pero intentar hacerio 1o mas rapido
posible, esto que pareciere un discurso, también se aplica para nuestra materia, estamos
compitiendo con si de Propi industrial de otros paises que fNevan
considerable ventaja por |a propia capacidad del despliegue de su actividad comercial.

El empresario debe valerse y ejercitar sus derechos, pero esto no sera posible si
dichos derechos son subestimados, si no son valorados en su justa dimension.

El derecho marcario, debidamente difundide y valorado por los propios
interesados, estoy cierto de que provocara que con menor frecuencia se presenten actos
de pirateria burda, sera cada vez mas costoso y sancionado por la propia presién del
conglomerado empresarial.

Aunque limitada, mi actividad en esta materia, me ha permitido confirmar que aquel




p io bien Yy que aquilata e valor de la Propiedad Industrial vy,
efectivamente conoce y hace uso de sus derechos, al enfrentar cualquier tipo de
negociacién en su actividad industrial o comercial, presentard con respecto de su
contraparte, principaimente cuando son extranjeros, una postura Mmas sdélida y dando una

imagen de certidumbre con respecto a su propia empresa.

No es la intencion de presentar la idea de que nosotros somos los buenos y fuera
de nuestro pais estén los malos, pero lamentablemente México se ha ganado una fama
poco decorosa, tanto por o que se refi a los si de p ion de la Propiedad
Industrial, asi como al conocimiento y preparacién de las partes qQue negocian cualquier
tipo de contrato.

7.~ Fin social del Derecho marcario.

Pareciera en primera instancia que e! presente apartado es de suyo cbvio, ya que
si hablamos de! Derecho, es entendible que tenga un fin social, pero considero que no
podemos simplemente limitamos a esa conclusién, ya que en el quehacer académico asl
como en la practica cotidiana, es menester destacar los objetivos o el fin de la materia a
la que dedicamos nuestro tiempo.

En adicién a lo anterior, vale iguaimente resaltar el fin social del derecho de
marcas, para que quienes aun duden de su autonomia y necesaria aplicabilidad,
terminen por dar al Derecho de las marcas el lugar que le commesponde como una rama
mas de [a Ciencia del Derecho.

Para los efectos de este analisis, llevamos a cabo una investigacién de las obras
relativas a esta materia de Juristas mexicanos, con el objetivo de darle dos perspectivas
a nuestra opinidn sobre este punto, por un lado, una justificacién desde su mas estricta
optica juridica y, posteriormente en lo que se puede denominar el terreno practico, en su
aplicacion cotidiana.



En su Sptica juridica encontramos que ia funcién social o fin sociat del Derecho de
iaria en la propia determinacion de la naturaleza

marcas deb ir cor
juridica de! derecho de marcas.

Existe para entender la funcién social del Derecho de Marcas el explicario a la luz

del D ho de propwdad, que si bien es una postura sumamente discutida y polemizada

por los mas encumbrados Juristas, también es de reconocerse que es un prudente punto
de partida. Refuerza esta aseveracion el razonamiento que el Jurista Breuer Moreno,

hace a este respecto "Esforzarse en clasificar como derechos perscnaies o reales este
den todavia algunos autores, es casi como admitir la inmutabilidad

10, COMO Pr
de! Derecho. Es suponer en cierto modo, que en los marcos creados en Roma hace

quince sigios, podrian entrar, inciuso los derechos del futuro”. (6)

E! Derecho de propiedad como o explica el maestro Justo Nava Negrete en su
obra Derecho de las Marcas, en su concepcién originaria como medio de permitir que el
hombre pueda gozar y disponer de los bienes materiales que necesita para su vida, nada
tendria de objetable, ef problema deviene cuando dicho derecho tiene un ejercicio
absciuto total y que como consecuencia de dicha libertad de ejercicio puede sucederse
en un medio de codicia y de ambicibn y consecuentemente causa de abusos

individuales.

Es por eso que no puede simplementes intentar incluir o ubicar al Derecho de

marcas en el contexto del Derecho de propiedad tradicional romanista, es y estamos de
acuerdo con el maestro Nava Negrete que el "Derecho sobre las marcas es un derecho
de propiedad en su funcion social y no en su concepcion puramente privatista”. ez

Su fin o funcién social la podemos encontrar en la propia importancia que el estado

(86).- Citaxsc por Nava Negrete, ob. cit., p. 138.
(67).- Nava Negrete. ob. cit.. p. 140.
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da a dicha matesia. es decir, estd ante un fenémeno que afecta a dos extremos de la
sociedad y, por la Que tiene que generar la infraestructura necesaria para que ese nicleo

social se vea garantizado en su cotidiano convivir.

El Estado actual, en el nuevo contexto del mundo, no debe olvidar una de sus

tareas principales, como la de satisfacer primordialmente las r lectivas, por
lo que como o expresa el maestro Nava Negrete "... el Estado considera que las marcas

ademas de representar un valor econdmico, tiene vital importancia, en los fines que
6n juridica pecial, es porque es una entidad

68)

fade:

persigue y que si se le da una pr
juridica con caracteristicas propias y peculiares.”. (

En nuestra opinion nuestra legisiacién en materia de Propiedad Industrial

efectivamente busca alcanzar la satisfaccion del interés general ademdas en aras de ese
objetivo el salvaguardar los derechos e intereses por una parte del industrial o
comerciante titular de los derechos de propiedad industrial, como lo es una marca,
fomentando una competencia leal y evitando la desiealtad en la concurrencia en e!
mercado y, en el otro extremo de la relacién al publico consumidor quien satisface sus
necesidades con los productos o servicios que adquiere, quien al tener la certeza de que
el producto o servicio que consume es efectivamente el que desea y no otro.

Baste citar como referencia del ejercicio del Estado al poner por encima de todo el
interés nacional. En nuestra materia encontramos dicha justificacion en el articulo 129 de

la vigente Ley de la Propiedad Industrial, que a la letra dice:

"Articulo 129.- El Instituto podra declarar el registro y uso obligatorio de
marcas en cuaiquier producto o servicio o prohibir o regular el uso de marcas
registradas o no, de oficioc o a peticibn de los organismos representativos,

cuando:

(68).- Nava Mogrete, ab. ct_, p. 140.
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1.-El! uso de la marca sea un ek to iado & pré monopoli
oligopois o de D Cia desieal, que causen distorsiones graves en la
produccion, ibucion o ialk ion de determinados productos o
servicios.

B.- E! uso de la marca impida I8 distribucién, produccién o ialk 5N
eoficaces de bienes y servicios. y

.- El uso de mal impi or © encarezca en casos de emergencia
nacional y mientras dure ésta, la produccion, prestacion o distribucion de
bisnes o servicios para la i6n.”

E e e! fin iat va de la mano en lo indikdual con todas y cada una de

las funciones que la marca cumpile.

Ya en capitulos posteriores analizaremos en hipdtesis concretas como es que ef
Derscho de marcas efectivamente tiene un fin social indiscutible.




CAPITULO TERCERO

LA MARCA EN LAS IMPORTACIONES PARALELAS, SUS CAUSAS Y
REPERCUSION ECONOMICA

A lo largo de lo expuesto en este estudio hemos intentado destacar aquellos
elementos que advierten la importancia del Derecho de marcas en el actual contexto
econémico de México.

Pero considero que siempre sera mas representativo, el ilustrar a través de
conductas y figuras aplicables, la dinamica de nuestra matera. principalmente como
consecuencia de eventos que solamente se han podido presentar precisamente por la

nueva perspectiva del hacer comercio por la propia inter iGn de los en el
comercio y coOmo es que las marcas juegan un papel preponderante.

Evidentemente que el presente tema Que se aborda en este capitulo, asi como el
del capitulo siguiente, son susceptibles de ser atendidos en trabajos de tesis individuales
y dedicados exclusivamente a dichos temas, pero para los fines del presente trabajo he
considerado determinante e! plasmarios aqui. con casos concretos, ademas por que este
tipo de hipotesis nos permitirdn confirmar que la dinamica en los cambios es
acentuadamente acelerada y que deberemos estar atentos y estudiosos de dichos
fenémenos, para poder prevenir en el futuro, las consecuencias que traeran consigo
dichos fenémenos.

7.- C

epto de k paratel

Debo en primera instancia manifestar, que si bien este tema ha sido
suficientemente abordado en diversos foros tanto nacionales como internacionales, no
encor enloi (0 un concepto de importaciones paralelas como tal. Existen
ciertas ideas con intencién de concepto que tal vez pudieran ayudamos a entender este
hecho que dia a dia es cotidiano.




703

La idea preponderante con que se explica el fenémeno de las importaciones
paraleias finca su esencia en la denominada d ina del o del d ho (The
Doctrine of Exhaustion), y que consiste en términos generales en que cuando el titular de
un ok ho de gota su derecho en un territorio determinado, por haber puesto en
o do, di ite o a través de terceros, el producto amparado con la marca en
cuestion, y el tercero que adquirié ese producto lo exporta a otro pais en que existe una
marca equivalente a la conferida, se entiende, para algunos sistemas legales, que el
derecho sobre esa marca, reconocido en el pais de destino también se ha agotado, por

o que el titular de esa marca no puede oponeria a dicho tercero.

Tal vez romplendo con los procedimientos ortodoxos aplicados a este tipo de
trabajos, pero no restandole seriedad, me permitiré expresar, como consecuencia de lo
investigado, lo que entiendo por importaciones paralelas a la luz desde luego del derecho
de marcas. He de sefialar que no intentoc dar un concepto o definicion de dicho
fenomeno, simplemente una explicacion.

En mi entender las importaciones paralelas se hacen consistir en la internacién

legal por cualquier persona, de productos legitimos amparados por una marca, a

pais, independientemente de que en ¢! pais receptor exista un distribuidor o

filia! de (a empresa productora o fabricante de dichos productos, y titular de la marca con
que se ampara s dichos productos tanto en el pais de origen como en el pais receptor.

En adicion a este apartado debemos decir que la propia legistacion de la materia,
maés que proporcionar un concepto Nos coloca en la hipotesis de la importacién paralela,
que como observaremos mas adelante tampoco en su expresitn estrictamente
normativa ha sido lo suficientemente clara.
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2.- Su regulacién juridica en México.

Fue por primera vez contemplado en la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial de junio de 1991, en su articulo 82 y que en lo conducente es del
tenor siguiente:

“Articulo 92.- E| registro de una marca no producira efecto alguno contra:

1l.- Cuaiquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto
@ que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hublera sido
introducido licitaments en el comercio por el titular de la marca registrada o
por la persona a quien se le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importacion de los productos a los
que se aplica |la marca, que realice cualquier persona para su uso,
distribucion y ialk ion en A >, en los términos y condiciones que
sefiale el Reglamento de esta ley.

La realizacién de cuaiquier actividad cor ! en el p ite anticulo no
constituira infraccion administrativa o delito en los términos de ley.”

A la entrada en vigor del precepto antes indicado, en pasticular la fraccion I, se
suscitd una reaccion generalizada tanto por los titulares de marcas registradas en
México, asi como de los ab peciali en esta materia, ya que se decia que en
México se permitia el acceso de los denominados "grey goods” y que eso lesionaria
derechos previamente adquiridos en México.

Se esgrimieron a favor y en contra distintos razonamientos y teorias que
intentaban por un lado justificar la redaccion de la fraccidon 11 del articulo 92, en particular
el parrafo segundo de dicha fraccién, por su parte el argumento en contra sostenia la
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falta de claridad en dicho pamrafo segundo.

El punto a discutir, en su momento fue, aclarar qué es lo que intentaba decir o
regular dicho parrafo segundo.

Después de revisar diversos antecedentes, existia coincidencia del suscrito en la
falta de claridad en dicho precepto, insisto, en particular en el parrafo segundo de la
fraccion Il del articulo 92.

En déonde radicaban las inconsistencias. En primer lugar en la falta de claridad y

precision sobre @l origen y cualidades de los productos que podian ser amparados, y en
segundo lugar a qué marca se referia dicha disposicién.

pareceria obvia la respuesta a esas dos
decir por experiencia propia que, ni la propia

Al paso del ti y, en la actt
[ T i «cias, pero p
Autoridad competente tenia en su momentao claridad en la aplicacién de esa disposicion.

De la simple lectura de! precepto, que ya de suyo se prestaba a la interpretacién a
conveniencia, podia entenderse que si yo empresarico coreano era titular de la marca
"SISTUCHI™ en Corea, podia hacer ingresar en México mi producto (televisiones),

independientements de que dicha marca fuera originariamente y por derecho de ofra
i México, es decir, parecia o cuando menos as|

persona, quien Dién cory en
se < que en México, se permitia la importacién de productos ilegitimos.

Lo grave en ese momento fue que la aseveracion antes planteada no se quedd
simplemente en una idea plasmada en el papel, simplemente en la practica se dieron
casos en que la Autoridad, indecisa, consintié este tipo de situaciones.

Finalmente y después de intensos debates con la autoridad competente y después
e i la norma en vigor,

de haber presentado casos en |0s Que fue ir
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se modificaron las disposiciones en conflicto, en las reformas de agosto de 1994, en las
que en mi opinidon se presentd un avance en la explicacién y regulacién de las
denominadas importaciones paralelas. Asi nos permitimos transcribir en primera
instancia la fraccion i del articulo 92 de la ahora Ley de la Propiedad Industrial:

$2.- El registro de una marca no producira efecto alguno contra:

.- Cualquier p ‘@ Que ¢ ialice, distribuya, adquiera o use el
producto al que se aplica !a marca registrada, luego de que dicho producto
hubiera sido introducido licitamente en el comercio por el titular de la marca
registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importacién de los productos
legitimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su
uso, distribucion o ialk ion en Méxi en ios términos y condiciones

que sefiale el reglamento de esta ley.”

Lo que en primera instancia vino a aclarar el panorama, como lo comprobaremos
mas adelante fue la incorporacion del término legitimo, ya que con esto se dejé en claro
que en México ho se permitird el comercio con productos simplemente piratas.

Redondeo la normatividad, el Reglamento de la Ley de 23 de noviembre de 1994,
ya que dio mayor precision a las hipdtesis del articulo 92 en su fraccion Il. Efectivamente,
después de toda la probik ica suscitada por la fr. ion 1 del articulo 92 de la ley que
si bien ahora ya es mads clara, el reglamento reservd un articulo en particular para
explicar ante qué supuesto puede funcionar la excepcidn marcada en la multicitada
fraccion 1 del articulo 92 de la ley, y que es del tenor siguiente:

“Articulo 54.- Para efectos de lo dispuesto en ef articulo 82, fraccién |l de la
ey, se presumira, entre otros supuestos, que los productos que se importen
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logiti i e que se CL ) los siguientes requisitos:

I.- Que la introduccién de los productos al comaercio del pals del que se
importe, se efectie porla persona que en ese pais sea titular o licenciatario

de is marca registrada, y

n.- Que ios titulares de la marca registrada en México y en el pals extranjero
sean, en ia fechs en que ocurra la importacidn de los productos, la misma
persona © mismbros de un MiSMo grupo econdmico de interés comun o sean

i W
oS,

sus licer © sub-i

El articulo 55 de! propic reglamento hace una explicacién mas o menos conpleja
de en Qué casos se considerarad que dos o mas personas son imegrantes de un mismo

Frupo econdmico.
En el siguiente apartado intentaremos analizar ef por qué en menos de 3 aftos
entre la entrada en vigor de 1a Ley de Fomento y P én de la Propi d Industrial y
icion de su regi nto se presentaron problematicas

{as reformas a dicha ley y la exp
que propiciaron ias reformas mencionadas en Gltimo término.

e /as imp par ory

3.- by oo /a O

Para interntar clarificar ias ideas antes expuestas me permitiré llevarias al terrenc
préctico, a través de un caso que efectivamente se ventild, recién entrada en vigor Ia Ley
de Fomento y Proteccién de ia Propiedad Industrial, ante ia entonces Direccion General

de Desarrolio Tecnologico dependiente de la Secretaria de Comercio y Fomento
industrial, que en aquella época era la Autoridad competente en materia de Propiedad

Industrial.
La empresa TISZ, S.A. DE C.V., empresa mexicana, durante mas de treinta afios
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corr ializé su adhesi para la industria automotriz, bajo ia marca “TISZ", siendo
ademads titular de dicha marca como consecuencia del respectivo ragistro de dicho signo
distintivo ante la autoridad competente, registro que se obtuvo, mas o menos desde el
propio inicio de la comercializacion del producto.

Dicho adhesivo amparado con |la marca “TISZ", era y es ampliamente
[ ializ en todo México y con muy buena aceptacion por el consumidor de dicho
producto.

Para el afio de 1991 se detectd por parte de i empresa mexicana, Que diversos
blecimi ciales se encor ] ializando adhesivo para la industria
automotriz con la marca “"TISZ", pero que simplemente no correspondia a su produccién.

Con base en su reconocido derecho al uso exclusivo de ia marca “TISZ",
consecuencia del registro de la marca ante la autoridad correspondiente, se inicid el
procedimiento a la posible comision del delito de usurpacion de marca a que se referia la
fraccion Vi del articulo 223 que a !a letra decia:

“Articulo 223.- Son delitos:

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

Es conveniente sintetizar los presupuestos del casc que se expone a la luz del

antes indi 3

-La empresa TISZ, S.A. DE C.V. es titular de la marca registrada“TISZ"
con la que ampara adhesivos para la industria automotriz.
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-Encuentra en el mercado, adhesivo automotriz (producto idéntico)
amparado con la marca ‘TISZ™ (marca idéntica), que no es de su
produccion y, no teniendo deade luego licenciatario alguno para usar
dicha marca.

Dentro de las peticiones que se hicieron a la autoridad competente en la solicitud
de declaracion del delito se ofrecié una inspeccion ocular, por parte del funcionario
competents al efecto, para que en caso de comprobar o presumir la conducta delictiva se

Pr a al aseg ento de la mercancia que ostentara la marca de la que detenta la
ity la emp icana.

Primera ir i wcia i te, se autoriza la inspeccién pero no se autoriza ef
aseguramiento.

El inspector designado por la autoridad competente, confirrma las afirmaciones del
titular de (a8 marca registrada.

Al contestar la empresa presunta responsable manifiesta que los productos que

eran en pri término importados, presentando at efecto las constancias

correspondientes con que se acreditaba la legal internacion de los productos at territorio

nacional, y esgrimia como fundamento de su derecho ia fraccién [l del articulo 92 de ia

Ley de Fomento y P ion de la Propé Industrial, ademas logra demostrar que la

marca “TISZ que ostentan sus productos, se encuentra debidamente registrada, pero en
{os Estados Unidos de América.

Es prudente agregar en este momento, que no existe ni existié relaciéon alguna
entre la empresa titular de la marca en México ni la que ostentaba el registro en los
Estados Unidos de América.

Después de diversas promociones solicitando se reconsiderara en primer término,
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la sjecucién del aseguramiento o en su defecto la emisién de la resolucién que
correspondiera y al no haber respuesta por parte de la autoridad en ninguno de los dos

sentidos.

Cabe manifestar que la dilacion en la decision por parte de ia autoridad se hacia
consistir en [a falta de claridad en la interpretacion del precepto ya tantas veces citado,
en concreto, no se sabla si darie validez en México al registro de marca obtenido en los
Estados Unidos de Amdrica, este argumento fue replicado por la empresa mexicana
argumentando el principio de territorialidad, siendo para los funcionarios de la época en
su apreciacién, “jurésico”, ademas que como argumento final y definitivo la autoridad
discrepaba, ya que también consideraba que el supuesto que se planteaba
efectivamente correspondia a una importacién paralela.

Debe igualmente manifestarse que el caso antes mencionado se resolvio en favor
de la empresa mexicana, pero solo hasta entradas en vigor las reformas de agosto de
1994 a la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad industrial, en las que se clarificod
lo que se pretendia regular y mas aun con la expedicién de! Reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial en vigor, que ya de plano precisé las hipétesis a que se refiere la
fraccién 1i del articulo 92 de la Ley de la Propiedad industrial y que ya transcribimos con

anterioridad.

Porque no era ni es importacion paralela, !o que intentaba imputar como tal ia
Autoridad competente. En mi opinién es clara la respuesta a la luz de las disposiciones

actuales:

En el caso expuesto no estidbamos frente a un producto legitimo, ya que para
ito, y deben ahora cumplirse

considerar como tal a dicho producto  en sur
con la circunstancia de que la introduccién de los productos al comercio en el pals del
que se importe se lleve a cabo por la persona que en ese pais sea la titular de la marca
con que se amparen ios productos en cuestion, ademas de que los titulares de la marca
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que ampare el producto deberan ser al tiempo de la introduccién de la mercancia, s
misma persona o de un Mismo grupo econdmico.

En el caso expuesto, simplemente no habia relacion alguna entre el titular de la
mavrca en Estados Unidos y la empresa mexicana, titular del! registro de marca en nuestro
pais, por lo que simplemente no podia ubicarse a dicho caso en la excepcién a que se
referia y, ahora con mayor precision refiere, la ley de la materia.

Ya en el apartado que desarrollaremos a continuacion, intentaremos bajo este
sistema de ejempios el plantear una hipotesis en la que desde mi opinién sl se presenta
un caso de importacion paralela.

TISZ INTERNATIONAL COMPANY, es titular en los Estados Unidos de Ameérica
de la marca "TISZ", para adhesivos de !a industria automotriz, esta empresa tiene en
dicho pals una gran red de distribuidores y comercializadores, asimismo es a su vez en
México titular de la marca registrada “TISZ", para los mismos productos, teniendo en
México un licenciatario (en su concepcién en e! derecho de marcas) y distribuidor
exciusivo, TISZ DE MEXICO, S.A. DEC.V..

Si el supuesto ha sido entendido correctamente, podria presentarse el caso de que
Pedro Solano Morales, ciante n i 0 i a la importacién de productos
para ia industria automnotriz entre otros, adquiere en los Estados Unidos de Ameérica, de
un distribuidor autorizado en dicho pais de TISZ INTERNATIONAL COMPANY, 50,000
toneladas de adhesivo automotriz marca “TISZ", para comercialk en N ico habiendo
cumptido con tcodos los requerimientos de ley para su debida imponacion, podra
libremente comercializar dicho producto en México, sin que nadie pueda obstruir su
actividad, ni e propio licenciatario o distribuidor exclusive en México, TISZ DE MEXICO,
S.A. DE C.v., importante es resaltar por obvio que parezca que el Sr. Pedro Solano
Morales, no guarda relacién alguna ni con la empresa norteamericana y mucho menos
con la mexicana.
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Por qué en este caso se actualiza la hipdtesis que plantea el articulo 92 en su
fraccién Il de la Ley de la Propiedad Industrial en relacion con el articulo 54 de!
Reglamento del mencionado ordenamiento legal. En mi opinidn, ia respuesta es porque
el Sr. Pedro Solano Morales efectivamente cumple con los extremos a que se refieren ios
dispositivos legales antes mencionados:

El producto es legitimo, ya que ha sido adquirido en los Estados Unidos con un
distribuidor autorizado por la empresa norteamericana, titular de la marca en los Estados
Unidcs y los titulares, en este caso titular, de la marca tanto en México como en Estados

Unidos es la mi: pe a, al mc o de la intermmacién del producto a nuestro pals,

insisto, el producto es legitimo.

Si e! planteamiento es comecto se presenta ante nosotros, como conclusiéon que
las importaciones paralelas en México estdn permitidas, pero qué consecuencias trae
consigo este fenGbmeno, a quiénes afectan, a quién beneficia.

4.- Repercusi6n de las imp i paralelas en ia empe 7 El
caso de los distribuidores y i .

Ya en el apartado anterior intentamos hacer un andlisis genera! del fenémeno de
las imporntaciones paralelas, inclusive presentamos, las primeras manifestaciones que se
vivieron en la aplicacion de las normas recién entradas en vigor, su interpretacién y
consecuente modificacién, para responder a la realidad del fendmenoc y a su comrecta
regulacién.

Pero como intentaré demostrar a continuaciéon, el fenémeno de las importaciones
[ ya >, cuando menes por la legislacion en materia de Propiedad
Industrial, presenta también contradicciones y p j para
productives del pais.
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Efecti este ap tiene como objetivo & revisar Ias importaciones
desde la iva de un

par parsp del comercio de nuestro pais, que de aiguna
forma ve afectados sus intereses por la legakzacion de este tipo de actividad.

Ya en capitulos anteriores hemos reiterado que el nuevo contexto en que se
desarrolia o mundo, la intensa y cercana interrelacion comercial entre paises, ha traido
COMO CONSecueNcia que ciartas formas de hacer comercio se han intensificado.

ris, busca hacer presencia de sus productos en

Las emps extranj a Y
o mercado intemacional, pero también busca hacerio cuidando sus costos. Es dificil ver,
sunque se diga lo contrario, que todae las empresas del mundo intentan accesar a los
distintos mercados de! mundo haciendo grandes inversiones en activos e infraestructura
en los paises de su interés, si estan interesados, No se puede negar en introducir sus
productos, pero NO a ese costo, por o que se han intensificado figuras tales como la
representacion, la distribucién y el otorgamiento de licencias de uso de marcas, para que
en sus distintas modalidades dichos productos tengan presencia en el mercado de

interés.

Es obvio que también por parte del pais receptor de dichos productos, la empresa
comrespondients busca traer a su pais dichos productos y tener como consecuencia un
negocio.

Dicha relacion para el caso de México, como pais receptor, se formaliza entre las

partes a és de la leb i6n de un contrato donde se plasman derechos,

obligaciones y contraprestaciones para las partes.

Es muy comun en nuestro pais encontrar casas comerciales o prestadoras de
servicios, anunciar oster ol ser distri , representantes o licenciatarios
EXCLUSIVOS de detearminada empresa generalmente extranjera, y normaimente os asi
como se conviene, por ambas partes la EXCLUSIVIDAD, es un elemento cotidiano de
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este tipo de de volur
Nc ite o, en la yoria de los casos, los productos o servicios de los cuales
iGn, se amp 1 con

o™

se adquiere su exclusividad para su distribucion,
marcas, que es el valor sgregado del producto extranjero.

Oftro presupuesto que debe contemplarse es el que nor e las P

que buscan distribuidores o representantes, inclusive licenciatarios, no sdlo lo hacen en
un pais determinado, también los tienen en ofros palfses del mundo.

Individualicemos. en primer término el distribuidor y representante exclusivo,
normalmenie secibe el producto de la casa matriz, en el caso que intentaremos
ejemplificar, del extranjerc, para su posterior distribucion o comercializacién en ef pais.
Generalmente el licenciataric de una marca, fabrica, produce o confecciona ks
productos en México a los que estd autorizado a imponeries la marca que le ha sido

permitida usar.
iar un or o que

LY

Pero cudles son los problemas primarios que debe cor
obtiene una representacion o distribucién, inclusive una licencia. En primer término,
efectivamente asegurarse que la EXCLUSIVIDAD, ya tanlas veces mencionada, sea
efactiva, en segundo término y no de menor impartancia ef que la marca que ostenta el
producto que distribuye o asté debid. gi ya que e! caso
COMIano, que es Muy comiin que se presente, lo puede mermar considerablemente al
e e inclusive sufrir dafios cuantiosos por esta omision.

lidor o rep

Ubicéndonos en el supuesto de que los antericres puntos han sido debidamente

superados y sdecusdamente assgurados, ien dénde es que las importaciones paralelas
tienen una repercusién en ia empresa mexicana, en pearticular para los empresarios

antes mencionados?.
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Si rep nuestra ibn en maeteria de Propiedad Industrial, en particular
el articulo 92 fraccién 1l de la Ley de 1a Propiadad Industrial y articulos 54 y §5 del propio
Regiamento de dicha loy, ya analizados, encomraremos que es ahi donde se encuentra
precisaments la paradoja y afectacion para distribuidores, representantes y licenciatarios,
& juicio de éstos.

Como ya i en aparitados anteriores, los articulos antes mencionados

Y UNe i al e icio del derecho que se deriva de un registro de marca
en contra de un tercero.

LOS presupuesios Gue en esencia plantean dichos articulos son:

-Un registro de marca no tiene efectos contra un tercero que haya
adquirido licitamente un producto queostente una marca, para Su uso,

)ibn o o« idn, cuando dicho producto haya sido
sgalmente ir scido al cio por el titular de la marca.

- La impontacién que de un producto legitimo amparado por una marca
haga un tercero para los mismos efectos, entendiéndose como producto
legitimo aquet que sea introducido en el comercio del pais del que se
mporte por eof titutar de ta marca, y que al momento de la importacidrios
titvlares de !la marca sean los Mmismos en el pais exportador y el pais
importador.

Planteemos el supuesto, TISZ INTERNATIONAL COMPANY, es titular en los
Estados Unidos de América de la marca “TISZ", para adhesivos de !a industria
automotriz, esta empresa tiene en dicho pais una gran red de distribuidores y

es a su vez en México titular de i1a marca registrada“TISZ,
para los mismos productos, teniendo en México un licenciatario (en su concepciéon en el
derecho de marcas) y distribuidor exclusivo, TISZ DE MEXICO, S.A. DE C.V.
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Si ol supuesto ha sido entendido correctamente, podria presentarse i caso de que
el sefior Pedro Solano Morales, comerciante mexicano, dedicadc a la importacion de
productos para la industria automotriz entre otros, adquiere en los Estados Unidos de
América, de un distribuidor autorizado en dicho pais de TISZ INTERNATIONAL
COMPANY, 50,000 toneladas de adhesivo automotriz marca “TISZ", para comercializar
en México, habiendo cumplido con todos los requerimientos de ley para su debida
importacion, podra libremente comercializar dicho producto en México, sin que nadie
pueda obstruir su actividad, ni el propio licenciatario o distribuidor exclusivo en México,
TISZ DE MEXICO, S.A. DE C.V., importante es resaltar por obvio Gue parezca que el Sr.
Pedro Solano Morales, no guarda relacién alguna ni con la empresa norteamericana y
mucho menos con la mexicana.

Por que en este caso se actualiza la hipdtesis que plantea el articulo 82 en su
fraccion Il de la Ley de la Propiedad Industrial en relacién con el articulo 54 del
Reglamento del mencionado ordenamiento legal. En mi opinion la respuesta es porque el
Sr. Pedro Solano Morales efectivamente cumple con los extremos a que se refieren los
dispositivos legales antes mencionados:

El producto es legitimo, ya que ha sido adquirido en los Estados Unidos con un
distribuidor autorizado por la empresa norteamericana titular de la marca en los Estados
Unidos y los titulares, en este caso titular, de la marca tanto en México como en Estados
Unidos es la misma persona, al momento de la internacion de! producto a nuestro pals,
insisto, el producto es legitimo.

Si el planteamiento es comrecto se presenta ante nosotros. como conclusién que
las importaciones paralelas en México estan permitidas.

Pero insistimos, donde se encuentra la afe 30N a distribuid, representantes
y licenciatarics exclusivos. Considero que éstas se presentan en el ambito econémico, ya
que estas entidades del comercio han tenido que desarroliar y desplegar una intensa
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actividad para, en primer término lograr formalizar una relacion comercial de la indole o
caracteristicas que sean con la casa comercial o industrial a la que ahora representan.
En segundo lugar nor e n se b una gran inversion econdmica ya
sea en infraestructura o en publici para cok el producto en el mercado, también
se genera una preferencia en el publico consumidor. Todo esto simplemente es
aprovechado por el tercero que licitamente introduce los productos al mercado. Esto
puss puede a simple vista demostrarnos que no hay un equilibrio © una equidad en el
mercado, ya que ademas sl tercero que incrusta el producto, si bien legitimo, no corre los
riesgQos propios de la relacidn cor 12l exi ite entre el distribuidor y la casa matriz,
no , insisti los que involucran esta relaciéon.

Ademas cabe seflalar, que también es muy comun & que si bien el producto es

lictamente intermado en el r icano 1a » del mismo, de la marca que
ampara a dichos productos, no es cuidada o preservada por dichos terceros, por lo que
ol p o P igio que la mi pueda adquirir para con el publico consumidor,

e@s de poco interés para estos terceros. Lo que en ocasiones, como es de suponerse,
provoca una grave merma en la comercializacion de los productos por quienes
efectivamente son representantes o distribuidores, quienes finalmente son los que

fecti e y las cor soncias deil desprestigio provocado por terceros ajenos
a la retacion contractual.

Otro punto de reflexion, es el efecto que provoca este fenémeno de las
importaciones paraleias en el consumidor final. Como ya observamos, también el
consumkior puede ser victima de este fendémeno, por que también es claro que al
adquirir un producto "legitimo™. en muchas ocasiones se encontrara con que & mismo
carece de la garantia que en un caso hipotético, tradicionatimente ofrece el distribuidor
exclusivo o su casa matriz, es lo que en Norteamérica se conoce como "AFTER SALE
SERVICE". M#és grave aun, se han presentado de ion en et
representante exciusivo en México de determinada marca por parte de consumidores,
que no habiendo adquirido et producto con dicho representante intentan reciamarie la
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garantia del producto.

En adicién a lo anterior, debe hablarse de la calidad del producto, pero aqui no
intentaremos hablar de si ésta debe ser necesariaments buena o no . Aqui hablaremos
de una tema sobre 1a calidad del producto a la que esta acostumbrado el consumidor de
cada pals.

Es importante advertir que, ya en el terreno de la prictica, la hipdtesis planteada
en ol parrafo inmediato anterior ha sido un razonamiento que ha fundamentado algunas
resoluciones en las Que se prohibe la importacién de un producto, en paises en los que
se encuentran autorizadas o permitidas las importaciones paralelas.

Efectivamente, en paises como en Estados Unidos, se ha prohibido la intemacién
de determinado producto, que si bien cumplen con los extremos de la hipdtesis de la
importacion paralela, ésta no se lleva a cabo, porque el producto no cumple con los
standares de calidad a los que esta acostumbrado el consumidor de dicho pais.

Pero los estindares que he sefialado no se refieren a las caracteristicas extemas
del producto, se ha llegado a! extremo de prohibir una imporntacion porque el sabor del
producto no es al que estin smbrad los consur de dicho producto y por
tanto aun y siendo legitimo el producto, bajo las circunstancias ya sefialadas, la
imp 1 NO 88 P

También es cuestion de suma intranquilidad para las contrapartes mexicanas
(distribuidores exclusivos), el que personas ajenas a la relacioén contractual introduzcan a!
mercado, si bien producto legitimo. valiéndose generalmente de una infraestructura
[} i ya p por el distribuidor en México, es decir, et tercerc aprovecha toda
la infrasstructura creada por las partes del contrato, sin amesgar o invertir en iguales
proporciones a las que en un momento dado han llevado a cabo las partes que se
norman por una relacién contractual.
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La solucion que han intentado dar a su pr Licer ios y Distril ha
sido de desde la i6n judicial, hasta el accesar a instancias publicitarias

para destacar la importancia del adquirir los productos efectivamente con las entidades
mrorizadas.

S- Las
contractual.

He insistido en este trabajo, tal vez hasta el exces, en que & mundo se configura
on otro orden, las relaciones entre paises se han llevadoc a oftros niveles, donde el
comaercio tiene otras formas, otra expresion, y esa expresion, el libre comercio, es el
denominador comun en casi todas las tesis del desarrollo econémico en el orbe.

Partiendo de la base de que no se puede navegar contra corriente, y que la
tendencia mundial es, cuando menos asi nos lo han informado, a una agitizacion de ta

] a través de una desregulacion que permita, insistimos, una mayor
sgiidad y menos complejidad, es que consideramos que |a resolucién de algunas
cor iss susc como consecuencia de |a interrelacion comerciat ya no estaran

ismente Y en la ley. sino que las soluciones se encontraran en fos

acuerdos normativos que |as partes contratantes en una relacién comercial convengan.

En el caso que ahora nos ocupa, es claro que cuando menos ta Ley de Ia
Propiedad Industria! da por vatidas las importaciones par sin P las
consecuencias negativas que éstas pueden traer consigo para un determinado sector de
la industria o det comercio.

Por lo anterior, es que considero que la solucién a !as controversias que se
suscitan como consecuencia de las !mportaciones paralelas es de inminente caréacter
contractuat, es decir. posiblemente no existird una sancién para e! tercero que se

beneficie de una importacion paraiela, pero 1o que si puede intentar evitar es que éstas
se den, lograndose
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esto 8 través de los acuerdos que se convengan en los contratos de licencia o
distribucién exclusiva, en los cuales se establezcan con clarndad y de forma practica de

qué manera las partes contratantes proporcionaran los conductos o vias para que
efectivamente esa EXCLUSIVIDAD que se otorga, ef

Lo anterior parece un tanto aventurado, pero considero que si se parte de una
relacién de igualdad entre las partes contratantes y de respeto de la relacion contractual
en que se involucran los mMecanismos mencionados, pueden ser perfectamente
estructurados para su ejecucion en la practica cotidiana. Claro que lo anterior implica un
compromiso serio, principaimente de la casa matriz, quien en la mayoria de los casos es

ia parte que en dicha relacion contractual, muestra el menor interés por efectivamente
venerar o respetar ese compromiso de exclusividad.

Para intentar ejemplificar una posible solucién de caracter contractual, considero
prudente el referirme a un caso practico que he constatado y que en mi opinion es un

claro ejercicio de autorregulacion y respeto de una relacién contractual como a las que
me he referido en este apartado.

La empresa DISNEY, por su fama a nivel mundial y por ta gran penetracion de sus
productos, tiene al rededor de! mundo distribuidores exclusivos o representantes con
dicho cardcter. Dentro de los compromisos de exclusividad, existe una norma de sencilla

aplicacion, que efectivamente hace respetar et compromiso de exclusividad y que se
hace consistir en (o siguiente:

En México existe un representante exclusivo de DISNEY que comercializa todos
los productos de dicha empresa en nuestro pais, es decir, cualquier persona que desee

comercializar productos de DISNEY, debe obtener jos consentimientos a través de dicho
representants exclusivo. ’

Para el caso de las importaciones paralelas, seria muy logico pensar que yo
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tercawo i do en kzar algunas prendas de vestir con los personajes de
DISNEY, habiendo visado los quer ofr o] representante exclusivo en México,
encuentre que es Mmas barato el adquirtirios en Corea a través de! representante exciusivo
de DISNEY en dicho pais. La solucitn es simple, cuando un cliente potencial se acerca a
algun distribuidor o representants de DISNEY, se le pregunta a qué pais van a ser
introducidos dichos productos y se confirma si en dicho pais existe un representante
exclusivo de la compafiia, simp ne la ia no le es vendida al cliente potencial
vsele con el repr e iciliado en el pais potencialmente importador.

Si bien lo anterior No resusive en su L la proble: considero que es un
paso que se puade dar, principaimentes entre las partes contratantes, con lo que pudiera
cor e o que producen las denominadas importaciones paralelas.

Desde luego es también cierto, que faltaria ventilar e! efecto que producen dichas
iones L en el publico consumidor, vy que ya hemos anafizado,
posiblemente se tendria que llegar a los extremos de tomar scluciones como las

anteriommente comentadas al detener determinados productos en las fronteras.

Otra opcitn que también deja entrever esta nueva tendencia, desde mi punto de

vista, es que p en presencia de la terminacion de un fenémeno de
negocio, LA EXCLUSIVIDAD.




CAPITINLO CUARTO

LAS MARCA EN LA PUBLICIDAD COMPARATIVA EN MEXICO

1.- C de P d.

o

Es claro que el fendmeno del comercio en el mundo, como ya ha quedado

! ha c i se ha masificado, y por tanto jos medios que se utiiizan para

introducir un producto O servicio también son masivos, es decir, se intenta ofrecer a una
mayor cantidad de clientes potenciales el producto o servicio determinado.

ia via mas clara y cotidiana de HBevar a cabo esta mision, es a través de la
denominada pubticidad, que si bien para los efectos de este trabajo no encuentra un
cor ite legal, si podemos asistirmos de di obras i@l en
el quehacer publicitario que nos permiten tener una klea mas clara sobre los fines
propios de la publicidad, o cuando menos, los fines que aducen tiene dicha actividad.

Asi pues, encontramos que publi norteamericanos comoa Oftto
Kleppner, Thomas Russell y Glenn Verrill, establecen en una explicacién lo que debe
considerarse como publicidad, al afimar que la publi es un método para comunicar
a muchas personas el mensaje de un patrocinador a través de un medio impersonal. De
aqui pueden derivarse distintos fines u objetivos pretendidos por la publicidad tales
COmMO: CONVencer A UNa persona o grupo de personas que compre un determinado
producto o servicio, pero principalmente esta encaminada a la mercadotecnia de bienes
y servicios, es conveniente sefialar, para un cabal entendimiento de la idea que aqui se
plantea, que por mercadotecnia debemos entender "... el desempefio de actividades
comerciales que dirigen la commriente de bienes y servicios del productor al consumidor o
usuario”. (89)

{69).~ Ono, hCi Hak Hi S.A., Maxico, 1888, p. 23.
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Es importante aclarar que no es la intencion et explicar el fenémenco de ia

pubilicid; en si , sino limitamos a aquelic en que consideramos se ven

involucrados o contrapuestos derechos de Propiedad Industrial, en particular las marcas,
que fir son el j de estudio del presente trabajo.

La publicidad como ya ha quedado establecido tiene un fin muy determinado, pero

como toda sctividad tiene sus modalidades y éstas como todo quehacer humano debe

circt irse a normas iegales, ya que en muchas ocasiones en el afin de

slcanzar los objetivos planteados se pueden transgredir ios derechos de terceros.

no puede llevarse a

De o debe er desprenderse que, la
cabo de forma ilimitada, ya que sus efectos tienen repercusién en dos sentidos,

patrocinadores y publico consumidor.
2.- Regulacibn juridica de Is publicidad en México.

Es claro que por ser la publicidad una actividad que tiene gran influencia en la
sociedad en general, por diversos motivos se hace necesaria su regulacion juridica en
nuestro pais, asi encontramos que existen diversos ordenamientos legales que se
encargan de disponer las normas necesarias sobre esta actividad para que la misma
tenga, dentro de lo posible, un fin que beneficie a 1a sociedad y no por el contrario que

pueda tener un efecto perjudicial.

También es cierto que, como toda actividad constantemente en desarrofio, en
b d y deba entonces actualizarse el

ocasiones las disposiciones legales se ven r
cuerpco normativo para que efactivamente contemple, las nuevas modalidades de la

actividad de que se trate.

En México existen distintos ordenamientos legales que regutan de un modo o de
otro la publicidad en nuestro pais, pero para los efectos de este trabajo considero
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es en esta materia ya

conveniante e hacer referencia a tres de las principa
que directamente se vinculan a la materia que ahora se analiza.

S &l €

Loy Fed e P

Si bien no es el caso del presente trabajo el hacer un andlisis retrospectivo de la
de publicidad, si es valido

legisiacién para la proteccién al consumidor en m
manifestar, que cuandc mencos desde nuestro punto de vista la Ley Federal de

Proteccién al Consurnidor, ahara abrogada, tenia mas claramente expuesto el tema de la
publicidad.

En los af: de ] i6n, la key ahora vigente, publicada en e! Diario Oficial
de la Federacién el 24 de diciembre de 1992 y modificada por decreto del 21 de julio de
1993, presenta una més simple apreciacién del fenémeno de la publicidad desde la
perspactiva de la autoridad que salvaguarda los intereses de los consumidores de

nuestro pais.

Efectivamente, !a ley vigente establece en su capitulo !f intitulado de la informacién
¥y publicidad, en su articulo 32 las caracteristicas que la autoridad competente considera
deberd ser @l marco en que se desarrolle la publicidad. Para ia ley la publicidad deberd
ser veraz, comprobable, exenta de textos, didlogos, sonidos, imagenes y otras

i) Que a error o confusién por su inexactitud. Asi de simple todo lo
ado por la Autosidad.

que no cumpla con estas debera ser

En mi opinién, este aniculo de la ley que ahora se analiza, y que como ya se
establecio, es e! tnico que expresamente se a la p d no proporciona
juridica, ya que no sefiaia los limites o

elementos definidos que P ) tener
hipétesis en que se situaria uns conducta contraria a dicha disposicion legal.

No es mi voluntad el limitar el andlisis de esta ley a tan reducido espacio, pero es lo
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que ef propio ordenamiento legal me permite, aunado con el hecho de que mi pretension
es demostrar nuevamente como la reaccion de la sutoridad es tardia ante eventos
inminentes y que finalimente requieren de una solucién.

Ley General de Salud.

Por ser el tema de este trabajo materia Federal, me limitaré entonces hablar de la
Legislacion Federal en esta materia. Este cuerpo normativo fue publicado en el Diario
Oficial de la Federaciéon e! 7 de febrero de 1984, para ser reformada el 27 de mayo de
1887, segun publicacion de dichas reformas en el Diario Oficial de la Federacion de la
misma fecha.

Es claro que el Estado debe garantizar a sus nacionales un sistema de salud, por
ser una garantia constitucional. La publicidad es de necesaria regulacion, ya que como
intentamos conceptuaria en apartados anteriores, es un medio para acceder al
consumidor de productos y servicios, perc que, como también ya precisabamos, los
productos no siempre son necesariamente positivos o beneficiosos para la ciudadania,
por lo que su publicitacién requiere responder a la garantia que consagra e} articulo
cuarto de nuestra carta magna.

Considero prudente el transcribir la razén juridica que la propia ley establece de su
existencia y que se sefiala con precision en el propio articulo primero de la Ley Genera!
de Salud:

“Articulo 1.-La presente ley reglamenta el derecho a la proteccién de la
salud que tiene toda persona en los términos del articulo 4o0. de la

Constitucion Politica de los Estados Unidos icanos, las
y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de |la
Federacion y de las entidades fed: ) enr ria de salubridad general.

Es de aplicacién en toda la Republica y sus disposiciones son de orden
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publico e interés social.”

La publicidad para la Ley General de Salud, es pues, materia de salubridad
general, y asi lo establece en su propio articulo tercero fraccion XXV. Cabe mencionar
que la autoridad competente en esta materia es la Secretaria de Satud, siendo también
consideradas por la propia ley como autoridades sanitarias el Presidente de !a Republica,

el Consejo de Salubridad General y los gobiemos de las Entidades Federativas del Pais,
incluido &t gobierno det Distrito Federal.

Asimismo debemos decir que 1a Ley General de Salud regula todo aquello que

tenga que ver, ademas de los de cia sanitaria, con la regulacion de
todos aquelios productos que son de consumo directo por el hombre, tales como
i nos y it s

nentos, equipos médicos, productos de perfumeria
y befleza, productos de aseo, etc.

£! Titulo Décimo Tercero, Capitulo Unico,

con pr 1 las normas que
desde el ambito de su competencia regularan a la publicidad de cada uno de los
produdot antes sefialados. Asi también el Titulo Decimoctavo, Capitulo 1, intitulado
Medidas de Seguridad, Sanciones y Delitos, establece en su articulo que son medidas
de seguridad sanitaria, aquelias que se adopten con el fin de proteger la salud general,
en su articulo 404, fraccion Vi, se establece como medida de seguridad 1a suspension
de anuncios publicitarios en materia de safud.

Precisa en o conducente el articuio 413 de |a ley en analisis:

“Articulo 413.- La suspension de mensajes de publi d en v de
salud, procedera cuando éstos se difundan por cualquier medio de
comunicacion social, sin haber obtenido la autorizacién, previa o cuando ésta
determine, por causas supervinientes, que el contenido de los mensajes

autorizados afectan o inducen a actos que pueden afectar la salud publica.”
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se que ademdas de la propia ey existe en

En adicién de lo anterior, debe
vigor el Regiamento de ia Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la

Publicidad, y cuyo objetivo es el reglamentar el cumplimiento de la Ley General de Salud

on materia de publicidad.
Regl. 1o se circur ibe a la

Al igual que en la legislacién sustantiva, este
reguiacién de {a publicidad para los efectos de los productos que tienen contacto directo

con el ser humano y que de una forma u otra pueden afectar su salud.

Ley de la Propiedad Industrisl.

Si bien la Ley de la Propiedad Industrial vigente no se refiere en su contenido a la
publicidad propiamente dicha, sl toca el tema que compete a este capitulo. Cabe desde
luego también acotar que la ley de la materia no tiene una referencia expresa a la
PUBLICIDAD COMPARATIVA en esos términos, pero en articulo correspondiente se
infiere dicha situaciéon, ademas de la referencia a que alude el precepto correspondiente
ch del! Consumidor.

delaleyf
Efectivamente, la Ley de la Propiedad Industrial establece en su articulo 213
Fraccion X comao i 1 admini: iva:

“Articulo 213.- Saon infracciones adminigtrativas:

X.- Intentar o lograr el propésito de desprestigiar los productos, los servicios,
ta actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estara
comprendida en esta disposicidon, la comparacién de productos o servicios

que ampare la marca con el propésito de informar al publico, siempre que
faisa o ada en jos términos de

dicha I no sea
ia Ley Federal de Proteccion al Consumidor.”



En términos generales como hemos podido observar hasta shora si bien nuestra
iegislacion, cuando menos la que se analiza, no hace referencia alapt d
comparstive, y pudidramos aventurar una justificacion a este hecho y es que
simplements este fenémeno, o forTma de hacer publicidad es novedoso en México, aun
cuando, es importante decirio, esta modalidad de ia publicidad en otros paises como
Estados Unidos, tiene cuando menos veinte aflos de practicarse, y nuevamente

P

podemos comprobar ¢c6mMo es que a sabiendas de que como consecuencia de la
prafunda interretaciéon comercial entre paises, por el acortamiento de las distancias entre
unos y otros, por los avances techolbgicos, no hemos sido capaces de prever el
fenomend en México, situacion que consecusntemaente ha traido como resuftado, el que
se presenten controversias legales y que su resolucién sea sumamente complicada por
ia ausencia de un cuerpo legal que establezca los lineamientos que se deben seguir en
este tipo de actividad. Desde luego no estamos intentando decir que existiendo
regulacién expresa sobre el particular, no existan ya controversias, pero al presentarse
con toda seguridad tendridn una gufa de resolucién mas sdélida, LA LEY.

Intencionaimente hasta este momento no hemos profundizado mas en el andlisis
de cada una de las legislaciones y su aplicacién al caso concreto, ya que esto lo
imentaremos en apartados adefante y en un sentido mas practico, y desde luego
circunacribirio al ambito que nNos ocupa, las marcas.

o Mdxi

3.- C: y e lap P

Como ya lo comentamos, nuestra legislacién no nos permite ubicamos facilmente

en el fenémeno de la publicidad comparativa, por lo que debemos acudir a textos no
r i e jurich o de otras naciones para cobjetivamente poder proponer un

concepto y desarrollar una idea sobre este tema.

o de cor ion es
wia. Se dice N que

Para los publicistas es sencillo, pt compa

aquella en que se compara un producto con otro de la P
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los primeros indicios de este tipo de publicidad se dan en Estados Unidos en jos afios
treintas, donde un publicista de apellido Sterling encargado de la cuenta de la compafiia
de automotriz CHRYSLER, propuso una campafia publicitaria en la que aparecia un auto
de su diente y otros dos de FORD y GENERAL MOTORS y, sélo se decia "“PRUEBE

LOS TRES™.

Es en 1972 que los pu ch ick reconocen formalmente el
despegue de la publi d cory ativa en su pais, aungue también es reconocida su
peculiar de ser i de infinidad de conflictos y polémicas.

Reconocan también los publicistas cuando menos tres tipos de publicidad
comparativa:

- Comparacion directa. Los anuncios de comparacion directa, son los mas
comunes, aquellos en los cuales hay un reto para un sélo competidor. En
tales casos, el anunciante debe justificar sus afirmaciones en contra de
una sola marca. Por otra parte, este tipo de publicidad no es eficaz,
dicen los publicistas, a no ser que exista un lider claro en el campo con el
cual pueda compararse. En México, el controvertido caso del reto

PEPSI.
~Lamarca contra el mundo. En este tipo de comparaciones se hacen

afirmaciones universales, sin referirse a una marca en particular, podria
citarse el ejemplo de una linea aérea que afime ser la mas puntual del

pais.

- Comparaciones con la marca “X".- En este caso sin mencionarse una
marca contra la que se compara, es facilmente inferible el identificar ia

marca de que se trata.
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Con lo anterior, consideramos que podemos dar las primeras respuestas por asi
decirio al titulo que encabeza este apartado. Pareciera pues que como consecuencia de
los intensos scercamientos de los paises, hemos adoptado. como 0 mencionamos
anteriormente. nuevas formas de hacer comercio y logico es que también adoptemos si
bien no necesariamente "nuevas”, pero al fin y al cabo formas de hacer publicidad.

Es claro también de lo expuesto con anterioridad, que en los paises en que
tradicionalmente se hace este tipo de publicidad, la misma continGa siendo polémica, lo
es mas en México, por su novedad, y por su falta de una corecta regulacion.

Los publicistas y empresarios mexicanos, no todos, han incursionado en la
publicidad comparativa, tal vez por posesionarse mejor en su mercado, o porque no, por
intentar competir con los lideres del mercado en otros terrenos que por si solos, con sus
productos, no lo podrian hacer.

Es importante advertir que a tres afios cuando menos de que se hayan generado
las primeras campafias publicitarias de este tipo, no existe un criterio unificado en
México, por parte de los publicistas, de los empresarios y de los Abogados involucrados
en esta materia, en e! sentido de si es conveniente o no el permitir este tipo de
publicidad, o mejor dicho continuar permitiendo de facto dicha publicidad.

Dando una segunda respuesta al titulo de este apartado, podemos decir que fos

por lo ir igado y por experiencias propias, han sido poco claros en cuanto a
los beneficios que repercuten tanto para quien lleva a cabo ese tipo de publicidad, como
para el consumidor, pero lo que ha sido sumamente claro es que ha suscitado gran
cantidad de controversias de caracter legal, que insistimos, han encontrado también gran
compiejidad en su resolucion, por faita de regulacion concreta y porque no decirlo, hasta
falta de un criterio definido de la Autoridad, en su sentido mas lato, ya que a ciencia cierta
hasta el momento en que se escriben estas lineas, Nno se sabe qué autoridad debe
resolver sobre estos casos en particular, lo que provoca que el presunto afectado por un
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uso indebido de este tipo de publicidad tenga que navegar de puerto en puerto para
encontrar quien resuelva en definitiva scbre este tipo de controversias, de la Ley de la
Propiedad Industrial a la Ley Federal de Proteccion al Consumidor con sus
correspondientes autoridades.

En sintesis, si sabemos las causas de la publicidad comparativa en México, los
efectos, los positivos todavia no los conocemos, los de largo plazo, los negativos se
estan experimentando ante las autoridades administrativas que presumiblemente deben
resolver sobre estas controversias.

Ahora bien, no podemos limitar e! presente estudio al hecho de sélo afimar que no
existe regulacién adecuada y que por esto se han generado muchos conflictos.
Considero més prudente el intentar, en el sentido mas practico, repasar con qué se
cuenta en México para este tipo de publicidad, y qué forma puede ésta adoptar de
acuerdo con la legislacién existente en combinaciéon con los supuestos planteados de
publicidad comparativa.

4.- La blicidad iva y la ia desleal en ia fri i6n X del

(o (o

articulo 213 de ia Ley de /a Propiedad industrial.

Partiendo de la base de lo hasta aqul analt cabria h. la pregunta, gcual
es la pretendida relacion que existe entre et derecho de marcas y la publicidad?.

Considero que la respuesta es simple si tomamos en cuenta todos los principios,
conceptos y definiciones vertidas P de la pt d, ya que es claro que ésta se
encamina en sintesis a la difusién de productos y servicios mediante técnicas
determinadas, pero es indudable, esos productos y servicios tienen siempre un nombre,
un signo exterior que los identifica, la marca.

Asimismo encontramos desde la perspectiva del derecho de marcas que ef
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derecho al uso exclusivo de las mismas se obtiene a través del registro de la misma ante

ia autoridad correspondiente y consecuentemente al obtenerse el registro nadie puede
) del titular de la misma.

usar dicha marca registrada sin la previa autor

De lo anterior, e de conciuirse que todo acto que se lleve en contra de los

derechos derivados de la exclusividad del regi ick como infr:
administrativas, y nuestra legisiacién concluye que este tipo de conductas derivan

0, SON Cor

necesariamente en actos de competencia desleal.

Ahora bien, las estrategias comerciales de quienes (personas fisicas o morales),
dia con dia compiten por tener un mejor lugar en el mercado que les corresponde
intertan diversas técnicas y estrategias para llamar la atencion de sus clientes
potenciales y asi lograr, insisto, una mayor penetracién en el mercado, tradicionalmente
esto se ha intentado y logrado a través de la publicidad, mostrando al pablico consumidor
las bondades ded producto o servicio, pero no siempre se alcanza el objetivo. Competir
con los lideres de un mercado no es un hecho sencillo, por lo que surge como ya se
analizé en apartados anteriores, la posibilidad de intentar de manera directa el comparar
los productos o servicios de uno con los de otro competidor.

Es precisamente aqui donde surge el primer punto de andlisis en cuanto los limites
de la public ia Opt del Derecho de marcas, la posibilidad de comparar
productos y, consecuentemente, el UsO © NO de Marcas que No Son propiedad de agque)
que lleva a cabo la comparacion. A esto habra que afiadirie desde luego el que como
consecuencia de la publicidad que se genere, pueda incurrirse en actos de competencia
Considero que es precisamente aqui donde encontramos los elementos

desleal.
fundamentales de este apartado.

Entrando en materia, ya en lineas anteriores explicamos someramente los
derechos que genera el registro de una marca, asi también las conductas que en

términos generales la ley sanciona como infracciones.
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Efectivamente el articulo 213 de la vigente Ley de la Propiedad Industrial,

bl con idad aquellas actividades que son consideradas como conductas que

infringen los derechos que 1a propia ley tutela, y que para los efectos de este inciso me

permito transcribir en 0 conducente, en tres de sus fracciones y que considero dan los
cimientos a lo que aqui se pretende explicar y razonar:

“Articulo 213.- Son infracciones administrativas:

1.- Realizar actos contrarios a 10S buenos usos y costumbres en la industria,
comercio y servicios que impliquen P wia des!

con la materia que esta ley regula.

| y Qque se relacionen

V.- Usar una marca parecida en grado de confusién a otra registrada, para
amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por
ia registrada.

X.- Intentar o lograr e! propésito de P igiar los productos, los servicios,
la actividad industrial o comercial o el establecimiento de otro. No estara
comprendida en esta disposicién, la comparacién de productos o servicios
qQue ampare la marca con el propdsito de informar al puablico, siempre que
dicha comparacién no sea tendenciosa, falsa o exagerada en los términos de
ia Ley Federa! de Proteccién al Consumidor.

XWViIl.- Usar una marca registrada sin el consentimiento de su titular o sin la
ficencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que ia
marca se aplique.”

Sin bien el orden de los dispositivos legales transcritos no es el ideal para la
presente exposicién, si es claro que los mismos, desde mi punto de vista, nos permiten
deducir claros presupuestos.



134

En primer término confirmamos lo ya expuesto, la ley claramente reconoce como
una conducta contraria el uso no autorizado de marcas iguales o parecidas en grado de
confusién a otra u ofras ya registradas, sin la autorizacion de su Titular. Igualmente
sanciona, si bien no con toda claridad en su concepte los actos de competencia desleal.

Por otra parte y como una excepcién dentro de la regla general del articulo en
comento, encontramos que dentro de !a fraccidén X se establece la posibilidad de usar
una marca que no es propia para comparar el producto que ia ostenta, con el propdésito
de informar al publico, siempre y cuando dicha comparacién no sea falsa tendenciosa o

exagerada.

Es precisamente en esta fraccion de donde puede inferirse que es posible

comparar marcas, consecuentemente productos.

Como ya lo hemos comentado con anterioridad, si bien la publicidad comparativa
se encuentra permitida en México desde hace algunos afios no es sino hasta fechas
recientes en que se ha practicado con mayor frecuencia, y considero que el problema no
es en si misma la publicidad comparativa, el problema se presenta cuando se exceden
los limites, posiblemente no muy claros, que establece cuando menos la ley de nuestra

materia.

En e! préximo apartado revisaremos con mas detalle las inconsistencias y
Meéxi que a

ausencias que sncuentro en la regulacion de la publi corr en
primer golpe de vista parecen advertirse sin necesidad de un andlisis muy minucioso,
pero es conveniente, por obvio que parezca, el intentar revisar los conceptos vertidos en
las fracciones antes transcritas para asi con mayor claridad entender el tema.

Debo igualmente advertir que, evidentemente no existe gran bibliografia, pero
podemos tomar como base algunos casos que se han presentado en la actuafidad, y que
han suscitado gran controversia, tanto en el ambito tedrico-doctrinal como practico, sélo
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pordwmomplodobmdodimbnmmsoxponosd.hmw se ha legado
usSo © NO de una Marca, es importante

& debatir si en la pu comp.
también destacar que no hacemos distingo entre una publicidad comparativa dentro del
fia a los or Hos k &

marco de {a ley o aquella publicidad que
uso

Desde mi punto de vista no hay duda que en la pub
de marca, pero si dicha publicidad se desarroila dentro de los limites establecidos por ia
ey, ®s claro que se actualiza la excepcion a que nos referimos con anterionidad, y
entonces dicho uso no podrd ser considerado como una infraccién. El problema se
presentard af intentar determninar si dicho uso efectivamente se ubicd en los limites

establecidos por la ley.

Ya la doctrina en afios anteriores sostenlia, al iguat que la jurisprudencia que el uso
oral o impreso de una marca debla considerarse como uso, por lo que no debe caber

duda sobre este respecto.

Ahora bien, si tomamos como punto de partida el que si existe uso de marca en la
publicidad comparativa, debemos también dilucidar esa pretendida relacién que puede
Hegar a existir entre la publicidad comparativa y los actos de competencia desleal a que
se refiere el articuio 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, y en particular en su
fraccion X. También debemos insistir en que el titulo de este apartado no debe hacer
inferir al lector que se presume que toda publicidad comparativa es tendiente a generar
cor dealeal, pero 1 es claro que {a publicidad comparativa, no por of

hecho de tener esta modalidad, necesariamente se encuadra dentro de los limites que

de una forma u otra establece ia ley.

Considero que para tener una may.or claridad se debe igualmente repasar, en un
sentido practico, desde la perspectiva de la ley de nuestra materia, que debemos
entender por competencia desleal, para poder entonces, si obtener conclusiones mas
claras, o si bien se quiere preliminares sobre el tema.



136

Como podemos observar la Ley de la Propiedad Industrial, no vierte concepto
alguno sobre lo que para efectos de la misma deberd entenderse por competencia
desleal, y si bien podemos rastrear conceptos del orden econdmico o quizd legat,
consideramos mucho mas ilustrativa la tesis que a continuacién se transcribe dictada por
nuestros mas aftos tribunales, ademas de que !a misma no se limita a un andlisis aislado
del concepto sino que intenta hilvanar el tema en comento con todos aquellos actos que
la tey de ta materia ha considerado como contrarios a derecho.

“MARCAS, DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA INFRACCION
ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.

La Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 210 sefiala de manera enunciativa
doce actos que constituyen infracciones administrativas. por ser actos contrarios a los
buenos usos y costumbies de la industria, comercio y servicios que impliquen
competencia desleal, entre los que se encuentran, e! efectuar en el ejercicio de

actividad indu: or itiles, actos que causen o induzcan a! publico a
confusion, error o engafno, por hacer creer o supaner infund. e, la exi cia de
una relacion o asociacion entre dos establecimientos, que la fabricacién de un producto
se realza bajo normas, licencia o autorizacion de un tercero, o0 que se presta un servicio o
se vende un producto con autorizacion o licencia de un tercero (incisc b fraccion Xl), de

esta manera encontramos en el citad dos ek indi

para que
se actuatice ia infy iOn admini iva en el prevista, el pri © se refi a la exi cia
de una conducta contraria a los buenos usos y costumbres de la industria o comercio
que implique competencia desleal y el segundo elemento consiste en que esa conducta
cause o induzca al publico a confusidn, error o engafio en relacién con e! producto o
servicio que requiere o con el establecimiento que o ofrece; por io Gue respecta al primer
elemento, debemos stender a los i tos del dor, en el sentido de considerar
que todo acto contrario a los usos, costumbres y leyes que rigen la industria o el
comercio que menoscabe la libre competencia o perjudique al publico consumidor
constituye una competencia desleal. En nuestro sistema juridico, la libre competencia
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por jos articulos So. y 28 de nuestra Carta Magna,
a is profesion,

te garanti.

ésta constity

y conforme a dichos preceptos a nadie puede impedirse que se dedi
industria o comercio que e acomode siendo licito y cuando no se ataguen los derechos
de terceros ni se ofendan los derechas de la sociedad. se prohiben los monopolios, a
excepcion hecha de aquelios que por su naturaleza cormespanden al Estado y de los
1 las leyes sobre derechos de autor y de invenciones y marcas.

imemacional que es, e Convenio de la Unidén de Paris, vigente desde mil ochocientos
que en términos del articulo 133 Constitucional, es la Ley en

y tres, mi
nuestro pals; este convenio fue publicado en el Diasio Oficial de la Federacion e}

veintisiete de julic de mil novecientos setenta y seis, y en su articulo 100 bis sefiala
de {a unién estan obligados a asegurar en los nacionales,

y aclara: "constituye acto de

ivilegios que corcad
Ahara bien, en materia de Propiedad Industrial, nuestro pais se enmarca en un tratado

XP que, los pal:
una proteccién eficaz contra la competencia desleal,
competencia desieal toda acto de competencia contrario a los usos honestos en materia

industrial © comercial®.
Can base en esto, fa Ley de invenciones y Marcas, trata de evitar 1a competencia
reprimiendo jfos actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquellos que

sean contrasios a las disposiciones que consagra.

Para ! eatudio de estos actos deshonestos es importante tener presente que fo
ssncionable, es el abuso def bien juridico tutelado por el articulo 28 Constitucionat, es
decir, ! abuso a la libertad de competencia que en éf s& consagra, ho siendo admisible
i= restriccion de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecus
exactarmnente al supuesto juridico contemplado por la norma legal. La ley sefiala una serie
de actos deshonestos que considera como conductas de competencia desfeal, gue
sparts de ser actos contrarios a las dOisposiciones que la rmisma establece, causan
pearjuicio no séio al tercerc de quien obtiene beneficio o causan dafio, sinc tambkén al
desarvolio del comercio y la industria, repercutiendo a su vez en un dafio para o publico
que requiere de los productos o servicios que ie ofrecen. Asf tomando jos actos
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deshonestos que se sancionan como infracciones administrativas y como delttos,
podemos definir a la competencia desleal, como la conducta de un competidor que
utilizando cualquier procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna
disposicién fegal, sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industrial de otro
recurrente, con el fin de obtener ventajas para sl, para vadas personas O para causarie
un dafio a aquél, para tal efecto debemos decir que el concepto de buenas costumbres
ha sido interpretado par la doctsina como los principios deducibles de normas positivas
que son aceptados por el sentimiento juridico de una comunidad, asi costumbres
comerciales como anuncios, promociones de venta, campafias de descuento, etc., son

licitas y permitidas para straer clientela a un establecimiento o hacia un producto,
siempre que no se leen dios reprochables para ello. Siguiendo con el concepto de
competencia desleal, @ que hemos llegado, es requisito primordial para que haya
deslealtad, que primero exista competencia entre los comerciantes, es decir, que
desarrollen una actividad encaminada o relacionada con e mismo fin, toda vez que

podria darse una conducta ilicita entre comerciantes que no compiten entre si, y ésta

no sye

independiantemente de que sea sancionable por otros
cia También cabe decir, que la conducta deshonesta de! comerciante

deslea! puede ser activa o pasiva, es decir, consistir en un hacer o en una omisiéon,
realizada con la intencién de obtener un beneficio propio o causar un dafic a otro

recurrente.

Ahora bien, para que esa competencia desleal, sea sancionable como infraccién

08, es indi le que se actualice el

administrativa, en el supuesto que estt
segundo supuesto, consiste en que esa conducta calificada de desleal cause o induzca

al pablico a confusién, error o engafio en relacién con el producto o servicio que requiere
o con el establecimiento que lo ofrece; para entender este segundo supuesto, es
importante establecer lo que se entiende por causar o inducir al publico, esto es, producir
en él, un dnimo, incitandolo, persuadiéndolo a moverse en determinado sentido, con el
fin de obtenerio como cliente, esto es vilido en ia libre competencia, pero no a través de
conductas deshonestas. Lo que resulta reprochable, es obtener este fin mediante la
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confusién, el error, © el engafio en que se hace caer al publico. Conforme al diccionario
de la Real Academia de la Lengua Espafiola, confusion significa la mezcla de dos © mas
cosas diversas, de modo que las partes de la una se incorporen a la otra, faita de orden o
de claridad. la acepcién de error, es concepto equivocado o juicio falso y engaiio, 1a fata
de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre. De esta manera, |a conducta
del comerciante encaminada a confundir, equivocar o engafiar al publico, es una
conducta deshonesta, pero sélo encuadra en el supuesto de infraccién que analizamos,
si la confusién, el error o el engafio lo llevan a suponer que existe relacién o asociacion
entre un establecimiento y el de un tercero, como por ejemplo en las cadenas de tiendas
o negocios que ostentan la misma o semejante denominacién, o bien, que lo hagan
suponer que se fabrican o venden productos o se prestan servicios bajo las normas,
licencias o autorizacién de un tercero, como por ejemplo, las agencias de carros que
componen o venden piezas originales de la misma empresa que fabrican los
automoéviles, para que una conducta sea sancionable conforme a ta ley, es necesario que
se cumplan todos los requisitos previstos en las hipétesis normativas, en virtud de que en
nuestro sistema juridico, a excepcién de que expresamente 1o sefiale la ley, no es
admisible 1a aplicacién de sanciones por conductas analogas a las previstas, En estas

condiciones, resulta necesario para que surta la causa de infraccion administrativa, que
ase den los elementos que han sido analizados ™

Consideramos que el razonamiento que se expone a lo largo del precedente
transcrito, es claro y nos permite el delinear con mayor claridad lo que debemos entender
como competencia desleal, asi pues e! concepto que se vierte, nos permite otener
diversas hipétesis para determinar si se esta ante un acto de competencia desieal.

Efectivamente las siguientes son desde mi punto de vista las hipétesis que deben
tomarse en consideracion:

-La conducta que desarrolla cualquier competidor a través de distintos
procedimientos. Es claro e indudable que la publicidad como tal puede

imputarse como un procedimiento, desde luego debo insistir que no
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estoy sfirmando que la publicidad sea un procedimiento ilicito, pero si
puede llegar a serio cuando rebasa la esfera de la ley

-La utilizacidon o explotacion de un derecho comercial o industrial de otro
recurrente, con e! fin de obtener ventajas para si, para varias personas o
para causarle un dafio a aquél. Aqui, el derecho industrial o comercial,
sin entrar en mayores discusiones doctrinales, se hace constituir en la
marca y el acto por virtud del cual se pretende obtener vertajas, es a
través del uso de dicho derecho comercial, la marca, el cual para el

tema que nos ocupa se materializa en la comparaciéon de los productos,

consecuentemente de

las marcas, pero la competencia desleal se

actualiza en que para 10s efectos de la comparacién ésta se lleva no con
el fin de informar al publica consumidor, siendo ademas de forma falsa,
tendenciosa o exagerada, como lo marca la ley de la materia, o que
ibgicamente genera un dafio.

Ahora bien, por cuanto hace a la fraccidn X del articulo 213 a que estamos
haciendo referencia, y deduciendo cémo ha quedado establecido que la forma de
comparacion a que se refisre dicha fraccion es necesariamente a través de formas de
exteriorizacién para el publico consumidor, cotidianamente conocides como lo puede ser
la publicidad, se debe entonces hacer un marco de referencia sobre aquella publicidad

que en términos legales puede ser considerada como aquella que rebasa los limites
establecidos por la ley.

Es de advertirse nuevamente, que a este respecto no existe regulacion en
concreto en nuestro pais por o que la informacion obtenida se deriva de textos
doctrinales en los que se hace alusiéon a legisiaciones de otros paises, particulanmente de
Espafia, pais en el que ya se ha regulado sobre el tema de la publicidad en general.
Considero que con independencia de que los conceptos que se expondran se toman de
otras latitudes, son también validos para los fines del presente trabajo, es decir, 1a
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que NOs permitan entender con mayor claridad

finalidad es el los p
déndco:qtudodmmmonmm" de i blicH ean general y en
particular de i publicidad P
E! masstro Carfos Lema Devesa, en un andlisis de la legislacidn espaficla en
de publicidad, que la publici debe r i ite tener un género
& de i

y éste o denomina PUBLJCIDAD DESLEAL. e atribuye el
general, y ésta se en ? que son las que me pernmitiné explicar a
continuacion.

PUBLICIDAD ENGANOSA, la cual es conceptuada como “... la publicidad que, de

cualquier manera, incluiia su presentacion, induce o puede inducir a error a sus
destinatarics, pudiendo afectar a su comportamiento econémico, o perjudicar o ser capaz

de perjudicar a un competidor”. (70)
no tiene que versar el engafio sobre la

Asirni se que ia pt
totalidad de ia pondients comu #Sn publicitaria. Cuando un texto sea
e verar y p i e engafioso, podra considerarse engafioso en su

totalidad, si induce a erTor a sus destinatanios.

PUBLICIDAD ENGAROSA POR OMISION, *...
fundamentales de los blenes, actividades o servicios cuando dicha omisién induzca a

error a los destinatarios.” 1)

En primer lugar, de acuerdo con el autor consuftado,

aqueila que silencia datos

ios datos que deben

(0).~ Lama Devesa Cavios. L Publicidad Destal y Medios para Combatirla, “Auris {uris”, Revista del Instituto ce
de s Faculted de Demecho de ls Universidad Pacarmericena, México, 1963, p.

De -

102.
(71).- Leme Dewess Canigs, ob. cit.. p. 103. 104, 105 y 108.
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silenciarse deben ser fundamentales, de modo que la omision de datos accidentales o
intranscendentes no originaria esta deformacion publicitaria.

En segundo lugar, para que la omision en la publicidad implique que ésta puede
calificarse como engafiosa, es menester que la omisiéon induzca efectivamente a error a
los destinatarios.

PUBLICIDAD ENCUBIERTA. Esta surge cuando ef pablico consumidor no es
consciente de que una determinada manifestacién constituye una actividad publicitaria.
Se ica que la publicidad encubierta se presenta bajo e! ropaje de una informacién, o
de un programa de entretenimiento, es decir, se produce la falsa impresion de tratarse de
la manifestacién de un tercero imparcial, hecho para e! que e! publico otorgue mayor
credibilidad "que a las alegaciones elogiosas de! anunciante”.

PUBLICIDAD CONFUSIONISTA Esta es la que se atribuye a la actividad que
induce a confusién con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros
signos distintivos de 108 competidores.

Desde mi punto de vista esta publicidad, si asi puede lamarsele, es el simple uso o
mejor dicho de usurpacion de una marca para hacerse a expensas de terceros de un
prestigio determinado en el mercado.

PUBLICIDAD DENIGRATORIA Es aquella publicidad que por su contenido,
manera de presentacion o difusion provoca el descrédito, denigracion o menosprecio
directo o indirecto de una persona, empresa, o de sus productos, servicios o actividades.

E! autor consuftado establece que la alegaciones aludidas no deben ser:

e fal ya que aun siendo veraz si ésta tiene un fin de descrédito, la
misma merecera finalmente el ser considerada como publicidad desleal.
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PUBLICIDAD COMPARATIVA. Al igual que en Méxi dicha ividad estéd
permitida en Espafia, con la diferencia de que en dicho pais ésta si se encuentra
axpresaments regulada, y precisa con claridad la legislacion en materia de publicidact
espafiola que se considerara desleal, la comparacién cuando no se apoye en
caracteristicas esenciales, afines y objetivamente demostrables de los productos ©
servicios, © cuando se contrapongan bienes © servicios con otros no similares o©

d & o de limitada partici| i6n en el mercado.
Por su parte la ley abundia en el que se admite la publicidad comparativa si
que la contraposicion se efectie sobre datos afines, esenci y oObj s

demostrables. La comparacion debe versar sobre bienes similares y conocidos.

Desde luego debe concluirse y reconocerse que en la putlicidad comparativa se
shude tanto a {a propia mercancia, como a la mercancia del competidor, para destacar la
P de la pri sobre la segunda, desde luego debe insistirse que esto debe
hacerse como ha quedado confimado con bases objetivas y comprobables.

Es también posible concluir que al producirse una publicidad comparativa
nadecuada, pueden conjugarse también otras de las modalidades o de pubticidad
! que h isado.

PUBLICIDAD ADHESIVA Esta es ofra de las variantes o clases sobre las que
reflexiona e! doctrinario, y considero que tiene intima relacion con ia publicidad
comparativa en su sentido negativo, ya que ésta se hace consistir en el hecho de que el
snunciante equipara los productos o servicios propios a los productos o servicios del
competidor. Con el fin de aprovecharse del crédito de las mercancias del competidor, el
empresario destaca las caracteristicas comunes a sus mercancias y a las mercancias de
su rival. En otras palabras el empresario anunciante intenta adjudicar a sus mercancias o
servicios que ofrece, las caracteristicas positivas que pueden poseer los productos o
servicios de un tercero, identificados a través de una marca notoria o renombrada.
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De lo anteriormente expuesto debe concluirse que toda pi d que tr gred:

e} derecho del otro. con fines ventajosos debera entenderse como una actividad desleal.
Y consecuentemente el uso de Una Mmarca que No es propia para fines de comparacion,
que no se ubique en el contexto de 1o establecido de forma primaria por la legistacion de

marcas debera entenderse comoe la actualizacion de una infraccion administrativa.

8.- Necesided de una regulacién especifica de la publicicdad it on
México.

Existen diversas posturas sobre este tema en nuestro pais, tanto de abogados
i enla

asl como los profesionales de la publicidad, por un lado se
encuentra una coriente que establece que las disposiciones en materia de publicidad
estan dadas y que simplemente todo 1o que esté fuera de lo establecido debe ser
sancionado. En et otro extremo se encuentran aquellios que consideran que la materia
debe ser reguiada tanto de forma y fondo, (con qué finalidad?, desde mi punto de vista
ésta es muy simple, el que exi 1 regl claras que definan con exactitud que debe
pecti de la Ley de la Propiedad Industrial, como una
comparacion falsa, tendenciosa o exagerada: quién va a resolver los conflictos sobre
esta materia, es decir, debera resotver por su parte e! Instituto Mexicano de la Propiedad
Industriat, de forma independiente, respecto det uso indebido de una marca registrada
POr un tercero sin autorizacion, at no poder aj.

cor N la pe

ala Jon il

en la
fraccion X del articuto 213 de 1a Ley de la Propiedad Industrial o debera sujetarse a la

resolucién de la Procuraduria Federal de Consumidor, por cuanto que dicha

dependencia tutela los derechos del otro extremo de la relacibn comercial, es decir, el
consumidor.

Considero que ta forma mas ilustrativa de justificar la existencia de este apartado,
es a través de la presentacion de un caso practico que simplemente por su desarrolio me

permitird confirmar la propuesta que sostengo en este apartado y que se sintetiza en el
titulo del mismo.
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La empresa ELECTRON, es una cadena de tiendas con sucursales en toda la
Repoblica Mexicana, con una trayectoria de cuando menos cincuenta afios en ef
do, con un de consumid que plenamente identifican sus productos y los
servicios que ofrece, tales como crédito, entrega a domicilio, con una difusion publicitaria
a través de medios masivos como lo es la television, ad és de

eon sus
publickarias por los L y personajes ficticios, que el publico
consumidor asocia perfectamente con dicha empresa, puede decirse que en su ramo
eosta empresa eos lider, y esto evidentemente le genera una competencia de gran
importancia, destacandose primordialimente 1a empresa“X".

Como hsamos dicho ya en pammafos anteriores, en WMéxico, la Publicidad
comparativa se integro recientemente como herramienta al quehacer de la captaciéon de
nueva clientela, et problema se presenta cuando dicha publicidad por carecer de una
regulacié pecifica i los derechos de terceros.

La empresa “X", ha lanzado al mercado a través de medios masivos, television y
radio, una campafia publicitaria en que se intenta mostrar al publico consumidor las
ventajas que en precios tienen sobre los productos que ofrece su competencia
[ El prc € D en que dicha campafia publicitaria, la empresa “X no
toma en cusntsa jo establecido en cuando menos 1a fraccién X del articuto 213 de ia Ley
de la Propiedad industrial, y mucho menos en e otro o lo que e articuto
32 de la Ley Federal de P 6N at Cons

. YA que como se demostrard la

campafia publicitaria de ninguna forma tenia un objetivo tendiente a informar al pablco

consumidor, y en adicion se constituia en una campafa publicitaria falsa, tendenciosa y

exagerada, o que actualizaba a contrario sensu la hipé is de infraccib
en el pr Pto antes descrito de la Ley de la Propiedad Industriat.

1 que se

La empresa ELECTRON, se caracteriza por tener una imagen corporativa defirvida
que principalmente se destaca por su colores, que iguaimente son plenamente
identificados por el publico consumidor, y como decia lineas arriba se utifizan personajes
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ficticios que se identifican con ciertas temporadas de! afio y con los que se publicitan
ciertos productos y ofertas en dichas épocas.

La empresa “X", simplemente expresa en (a idea central de su anuncio comercial
“En "X" todo es mas barato, televisor a color $264.00 en la competencia $680.00, en*“X"

todo es mas barato que en ELEC..".

Considero que dicho anuncio debe analizarse en todos y cada uno de sus
elementos a la hz de lo establecido en la fraccion X de! articulo 213 de la Ley de la
Propiedad Industrial, el cual como ya manifesté tiene tres ideas principales.

En primer término a infraccion a que alude la fraccion, y Que se constituye en el

intentar o lograr e! propésito desp igiar los productos, los servicios o el establecimiento

de otro.

En segundo ténmino, la excepcién a dicha regla, es decir, dicha infraccién no se
actualiza, si la comparacion de jos productos o servicios Gue ampare la marca se lleve a
cabo con el fin de informar al pablico consumidor y sin que sea falsa, tendenciosa o

en los té de la tegi ion de pr i6n al const

La idea central del ¢ ial p. i en pri instancia efecti nte intentar
de la Gia,

informar que sus productos son mas baratos que en otra W
pero debe dicho anuncio analizarse con mds cuidado y también tomar en cuenta que
! de Pr ién al Consumidor, la cual concentra en su

dice al ia Ley Fed
articulo 32 la disposicion central, medular, del manejo de la publicidad en general, el cual

trar b a conti ).

“Articulo 32.- La informacion o publicidad relativa a bienes o servicios que se

difundan por cualquier medio o f ) seF P L y
de i sonidos, imdgenes y otras descripciones que
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induzcan o puedan inducir @ error o confusion, por su inexactitud’.

ean

Como podri observarse, una de los supuest que 1 =3 Y
cuenta en el uso de una publicidad, en que se Te que la “inf ion” sea

comprobabie.

Pues bien, con el antecedents que nos propofciona el precepto antes transctito
encontramos las primeras inconsistencias, que si bien pareciera no afectan e! fondo del
asunto, no tendrian porque existir, 8610 por citar un ejempio que No requiere Mas analisis,

of precepto simplemente no hace referencia a la f; tendenciosidad o exageracién
en que la informaciéon sea comprobable. Desde luegc no

de la p & 860 sir
estamos intentando que el legistador nos de todo en la boca, pero considero que existen

eolementos y conceptos que bien valdria se establecieran evitindose el tener que dejar

todo a la interpretacién de las partes.

Bien, en el anuncio la empresa “X" habla de que un televisor a color cuesta un
precioc menor que en la competencia dejando entrever un nombre. Inconsistencias,
nunca se habla de qué tipo de televisor, iéase no se describe el producto, como podrs
ser obvio para ef lector de este trabajo en el tipo de tiendas a que nos estamos refiriendo
se vendan una gran cantidad de modelos y variedad de un sélo producto, es decir,

televisionss. Ademés si nos concentramos en el precio, tampoco se ha tomado en

sonts si of p os de © con base en un crédito que también es una practica

ordinaria en ambas empresas, ademas de que se asevera de que todo en“X" es mas
barato que en ELECTRON, finaimente encontramos la indecision por parte de la
di y abi 107t ef I bre de su comp A

lo “X* en manifi

Yo encuentro en ia campafia publicitaria aludida un claro propésito de desinformar
y de luego ¢! que ésta es falea,

al publico consumidor, una clara cia

" iosa y "
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(Porqué se desinforma a! publico consumidor?, L ite porgque la
nfc 6N es ‘te parcial. Ya en p: fos ar en el antlisis de las distintas
formas de publicidad encontrabamos que puede cor que exi una publicidad
ilegal cuando en su contenido la informacién no sea completamente veraz, o
simplemente incompleta, consideroc que aqui es aplicable ese criterio, ya revisamos en
donde consideramos que se encuentra la imegularidad de ta informacién.

Existe desde nuestro punto de vista competencia desleal, porque a través de un
medio inadecuadamente utilizado se intenta atraer clientela.

Existe falsedad en la campafia publicitaria, porque la informacién proporcionada al
consumidor no es cierta, principalmente en esa parte en que se afirma que todo es més
barato en “X", hecho que nunca logré demostrar.

Es tendenciosa, porque omite proporcionar infor i6n objetiva que ef

permita la comparacion real objetiva de los productos, es decir, no se sabe en el anuncio

si estan cc wlo te! iguales o posiblemente uno de 20 pulgadas con otro de
29, esto sdlo por citar un ejemplo.

Y es exagerada porque simpl ite la empresa “ X"
barato en sus tiendas con respecto a ELECTRON.

que todo es mas

Finaimente, si concluimos que no se informa al publico consumidor, encontraremos
que e! unico resultado de !a campafia publicitaria es el lesionar los derechos de
ELECTRON, logrando desprestigiar los productos y servicios que ésta comercializa y

[ y cor te se perfecciona la infraccion aludida en la tegislacion en
materia de Propiedad Industrial y en el otro extremo al no poderse comprobar la
se 1 los hos de los consumidores.

Habiendo planteado el caso y partiendo de la base de que e mismo claramente se
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ubica en las hipdtesis de los articulos tanto de la Ley de ia Propisdad Industrial asi como
de ta Ley F de Pr ion al Consumidor, se pr en pri término Ia
interrogante de ante qué autoridad debe inici la 6 .p ients. Para ¢! caso
que se plantea se considerd necesario el intentar dos acciones, es decir, una ante a
Procuraduria Federal del Consumidor, por cuanto las violaciones al articulo 32 de Ia ley
de la materia, y otra por la comision de la Infraccion Administrativa a que se refiere 1a

fraccion X del iculo 213 de la Ley de la Propedad Industrial, desde luego que este
procedsr no fue porque estuviera asi lecido en la legk i%

1 sino que fue por
determinacion particular. Debe tomarse en cuenta el que 1a procedencia de 1a denuncia

arve la PROFECO pudiera ser cuestionada, ya que ante efla s6io se ventilan asuntos que
lesionen jos derechos de los consumid , puedo War que dicha autoridad en la
realidad dudd sobre si sus atribuciones ctiy la fact ) para resolver este
asunto, ya que como podemos observar e! asunto que se dirimiria es entre particulares,
es decir, entre proveedores.

En et coimo de la gravedad, e! instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
comp te para 4 asuntos en esa materia, al haberse presentado lé

solicitud de declaracidn administrativa de infraccion, en e momento de proeedar -
emplazamiento de la parte demandada, detuvo dicha diligencia ya que para poder
continuar con el procedimiento requeria de una “OPINION" por parte de la Procuraduria
Federal del Consumidor, en e! sentidc de si se consideraba falsa, tendenciosa ©
exagerada ia publicidad que se cuestionaba, finalimente como puede ocbservarse todo el
procedimiento en la Oficina de Marcas se supeditaba a la opnién de una autorided sjena

qQue simplemente no tiene facultad aiguna para deckiir sobre derechos de Propiedad
Industrial, es importante zar que la 1

idad de esa opinidn no se encuentra
contempiada en ninguna parte de 1a Ley de la Propiedad industrial.

Desde luego, ni siquiera exi un hismo de hecho que establezca un periodo
de tiempo en el que se deba proporcionar dicha opinin, de ia v
Juridica de la misma, pero lo que si es cierto, es que el pr

on la oficina de
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marcas se hacia depender de dicha opinién, entonces {qQuién resuelve efectivamente?.

Fir el pr di ito fue resueltc favorablemente en la Procuraduria
Federal de! Consumidor, al considerarse que la empresa “X* contravino lo dispuesto en
ot articulo 32 de |a Ley Federal de Pre i6n al Cor il

Resolucion que constituy6 la tan reQuerida opinion por pane del Instituto Mexicano
de la Propiedad, resolviéndose e! asunto un afio después de haberse proporcionado la

tan mencionaia opinidn y tres después de que se hubiera presentado la Solicitud de
De o A ebming iva de Infi "

En primera instancia podria parecer de alguna forma normal el tiempo que la
sutoridad competente tomé para resolver el asunto, pero es precisamente en este tipo de
asuntos, los ientes a la pt idad, que e! ef que produce la resolucion y la
consecuents sancién, en casc de pr der, es distinto dependiendo del
tiempo en que dicha resolucién se emita.

Aqui valdria la pena hacer un alto y repasar nuevamente el titulo de este trabajo,
sobre todo en ia parte Que se refiere al contexto econémico, aterrizando esta frase en el
terreno practico, encontraremos que este tipo de procadimientos tienen un gran impacto
en este ambito, el econdmico, ya que dependen del tiempo en que se resuelvan, porque
los ef de la publicidad son ir diatos, entiéndanae itn los econtmi y mas
cuando lesionan los derechos de terceros.

Efect ite, la publicidad al ser lanzada a los medios, de inmediato tiene sus

primeros efectos, y més aun si estamos hablando de una publicidad como la que se uséd

on ¢l caso practico que en la que se utilizaron todos los medios masivos de
comuni i . de que como ya se ha establecido con anterioridad, la publicidad
parte de un previo estudio, se saben, o cuando se C el imp > que ésta

provocara en el publico consumidor, es decir, se imenta predecir su conducta, y el
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resultado favorable © NO, s& Mide on términos del resulado econdMico, que se tengs.

En contraposicion para el caso que hemos descrito, la empresa afeciads en
anto & una publi inad ite ejecutada, también recients los
efectos de dicha publicidad, y entonces desde mi punto de vista, los procedimientos
nstaurados en razén de dichos actos de competencia desieal, deberian tener una
resolucion, en mi opiniodn, insisto, mas expedita, ndependientemeante de la sancion que
e aplique.

bisn, d o8 que cor se encuentra ia prob i preci e
on ol hecho de que falta una reguiaciton definids, conmundernte, que permita a todos et
asbear de qué bese debe partirse pasra ntentar aventurarse en una campafia de

Desde mi punto de vista, es muy senciflo, establecer los parametros iniciales, Ia
Te debe ser objetiva y nfor 6N y datos compr

Simplermnente la empresa “X°, pudo haber sustentado su publicidad en un hecho
ciernto y comprobable, es decir, si en sus tiendas vende mas baratas al contado, las
planchas de vapor de marca “Z, que la empresa ELECTRON, considero que podria

manifestario asl, sin mas miramientos, y esto es asi porque se refiere a un hecho
weridico.

Deade luego, lo anterior no previene el que ELECTRON, intente aiguna sccién,
pero considero que debera pensario dos veces, ya que si la informacion proporcionada al
consumidor @8 veraz, no habra mucho que hacer.

€En mi op a p ¥ de la pub

compa . es que pre va
de ek tos icionales que no necesariamente tienen e objetivo de
infoomar al consumidor, y Que se apoyan en cuestiones subjetivas y eiocusntes hacia ol
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consumidor, o que provoca como es e, T " de la P que se
considera afectada.

Considero que en el medio de la publicidad pudiera ser tachado de poco dinamico

y hasta autoritario, por la rigidez con que pretenderia que se manejaran dichas
ims pL itarias, poro en mi parecer el objetivo de la publicidad debe ser esa, dar

& conocer al publico de forma objetiva las bond.: Yy ber ios de los productos que se
ofr y @i e NO it mas alns. Esta idea no es nueva. la propia Procuraduria
Federal de! Consumidor, vigila constantemente las campafias publicitarias. A este
respecto debemos decir que la vigente Ley de! Consumidor derogé de su articutedo, un

derecho, que no una obligacién, de ala b las ias,
para que la PROFECO, emitiera su opinioh at dicha situacion ya no se
presenta.

Posiblemente la razén de la exclusién de esa posibilidad se sustente en el hecho
de que la propia sutoridad no fuera tan expedita cOMo se requeria, para que su opiniéon
se proporcionara en e! menor tiempo posible.

Porque insisto, en que se requiere una regulacion mas en I ia de
[0 baste P ite acercamos a un caso tambidn Que se presenta en

recientes fechas, "EL RETO PEPSI", que posiblemente pueda ser considerado como el
punto de porla gadura de las emp invol enia &

En e! mes de septiembre de 1995, ante e! ya insuperable volumen de asuntos
Bevados a la autoridad antes mencichada, en 1 & publics ia
PROFECO, emitid para efectos intemos, lo que denomind “CRITERIOS PARA LA
ATENCION Y VALORACION DE ASUNTOS EN MATERIA DE PUBLICIDAD
COMPARATIVA,", que en témincs generales establecen las directrices que debersn
guiar a s funci ios er de la ién de estos asuntos. Dentro del
Ovganismo el #rea a que se er 1dd el ok de esta labor fue la Direccion
General de
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R de la Subprocuraduria de Servicios al Consumidor.

Arbitraje y R

Si bien el documento en comento, desde Mi punto de vista propone ideas claras
sobre e manejo de estos asuntos en padticular, también es cierto que @ mismo se
autolimita, ys quse expresaments establece el que e mieamo No constituye una NOMS.
Ademés de que 08 asuntos se h ck una persp i ia del! consu
Desde lusgo Que se reconoce que uno de los objetivos también de a Ley de ia

Propisdad Industrial es o de proteger al piblico consumidor de posibk confusiones ©
engafios, pero iguaimente tutela los d de los titulares de marcas.
Como ia de lo ior, cons que ia con

claridad en ia Ley de la Propiedad, Que para determinar si se esta ante una comparacion
tendencioss. falsa © exagerada, deberds obtenerse el dictarmmen por parte de Ia
Procy ia F del Cor . Desde uego esto no es nuevo, ya existe en la
D de ia para ol caso de los delitos, en los Que en el procedimiento se
requisre det dictasmen de la Procuraduria Generat de la Republicas.

Con o anterior se daria plena libertad a la PROFECO, de resoiver exclusivaments

obre las i propias de la icidad que se a su consideracion, sin
tomar en cusnta las marcas que se vean involucradas, y sélo determinar si dicha
afe &l consumi © no, y asi entonces |a autoridad P e en

de marcas, determinar si hubo uso indebicio © no de ia marca, en detrimento de su titular.
Asi pues los criterios propuestes por la PROFECO, destacan que:

-Por publicidad comparativa, debera entenderse: toda publicidad
que identifique explicita o implicitamente a un competidor ¢ a los bienes
y servicios ofrecidos por éste, con objeto de compararios con los bienes
o sefvicios de ia misma nat Que con fabrica 0 distribuye

ef anunciante.
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-Por publicidad engafiosa, toda publicidad qQue de una manera
cualquiera, incluikia su presentacion, induce a error o pueda inducir a
ervor a las personas a las que se dirige o afectay que debido a su
caracter engafioso, puede su P ecor ik o
producir un dafio en su patrimonio.

-Cor ¥én como publics tendenci a qua se refiere a
rigti o nfi ion lacionadas con algin producto que, a
pesar de ser verdaderas, inducen a error o confusién por la forma

parcial, elaborada o artificiosa en que se pressntan.

- Fi e como se coi : squella publicidad que
sotwvedimensiones Ias virtudes © defectos de algun producto, de
mansta que resulten excesivos en relacion con las caracteristicas que
ordinaria y naturaknente presenta.

De lo anterior, cabrsia preguntarse el por qué no se incorporan dichas disposiciones
o mejor dicho definiciones como normas generales, asi sin exceso de interpretaciones

sbjetiy ef ciud. puede mds o menos conocer cudles son Jos limites de sus
derechos.
Los criterios aludidos, no sdélo se limi & proporck cor sobre la

publicidad, ademdis proporcionan criterios fumes sobre los casos y requisitos que se
deben cuidar al generarse publicidad en distintos ambitos:

-La p d iva referida a pecificaciones
particulares o cualquier otra istica ial, afin u jetiv ite
demostrable, debe ser P cor a ia Wy (ase Ley

Federal de Proteccion al Consumidor), Ley Federal sobre Metrologia y
Normmalizacion, las Normas Oficiales Mexicanas, en su caso la Ley de
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F y P 6 de Ia Propiedad Industrial y fatta de éstas,
conforme a las normas r o p i que determinen (a
Sac de C k y Fomento Industrial o Ia dependencia

competente del Ejecutivo Federal.

-La publicidad comparativa que se refiera a preferencias del consumidor
basadas en gustos, aromas, sabores, colores u otras apreciaciones, et
anunciante debers estar en la posibilidad de comprobar con el maximo
rigor, los resuitados de las investigaciones que se utilicen, asi como la

d de las mu y la jotvi de las pruebas, en

e

funcién del consumidor y del producto en cuestion, debiendo referirse
puntual y especificamente a metodologia y circunstancias bajo las que
se d Ia i igacion.

Para estos efectos la propia PROFECO, creé una Gulia Técnica para Pruebas
C i Orgar i de Aroma y Visuales, en la cual! se especifica la
metodologia cientifica idénea para arrojar resultados confiables de una muestra
representativa de un universo especifico.

~-Por cuanto se refiere a los servicios, la publicidad comparativa deberd
eostar basada en los beneficios Que obtiene e consumidor y no en las
cuslidades subjetivas o intelectuales del prestador de 10s servicios.

~F e se l que los bienes y servicios que se promuevan
mediante publicidad comparativa, deben ser de a misma naturaleza,
género y especie, estar disponibles en el mercado y tener iguales
condiciones de mantenimiento, conservacion y presentacién, a fin de no
propiciar confusion a Jos consumidores, por o que no deben
presentarse productos de la competencia en desigualdad de
condiciones o apariencias, tales como productos defectuosos, rotos o
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con etiquetas, embalajes,
o e

original.

comenedores o cualquier otra presentacion
no se encuentren en su aspecto

Y

Ya de suyo los conceptos antes transcritos, claramente demuestran que, como se

afirmé desde el inicio, este tipo de estrategias publicitarias requieren necesariamente de
una regulacidn ifica, ¥

ir que evidentemente no es esto lo que evitara
que se presentsn controversias en este ambito del quehacer humano. pero cuando

menos establece reglas que permiten el encontrar limites a dicho quehacer.

Lo anterior no significa que nos lenemos de ir

cantidad: de
volumenes de leyes, de o que se trata es de que simplemente encontremos una forma,
un sr de previsid

1, sobre todo ante eventos que son de Suyo inminentes, por
que ante ia globalizacion de la economia mundial, ya no somos ajenos a ninguin

fenbmenoc que se presente en otros paises por distantes que parezcan.



CONCLUSIONES

1.- Como se ha podido advertir, si bien e! Derecho marcaric ha sentado
precedentes desde hace un siglo en nuestro pais, considero que su difusion es todavia

insuficiente, principaimente para nuestra planta productiva que se constituye de

P de mediana er gadura, y es preci te ahi se debe aplicar un
estuerzo sin precedente tanto por las autori re tes en la materia, asi como
por squellos que se 1 en su practica profesional a dicha rama del Derecho, porque

esto pemitird que con el paso del tiempo se adqguiera no $6lo el conocimiento de dicha

materia, sino que se genere propiamente una cultura sobre la proteccién de dichos
derechos.

2.- En las universidades de nuestro pais la materia de la Propiedad intelectuad,
debe por un lado incorporarse como una asignatura obligatoria para los estudiantes de la
cammera de Derecho, y en aquellas carreras que invohucren a administracion de negocios,
como una materia optativa, porque de esta manera desde el inicio de la preparacion de
jos profesionistas que en el futuro dirigirdn e! destino de las compafiias mexicanas,
obtendran un claro conocimiento de la importancia de estos derechos, y por su parte los
futuros abogados, no se veran impedidos para enfrentar un caso sobre esta materia.

Considero que esta responsabilidad. © mejor dicho, este reto, debe ser asumido
por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Auténoma de México, porque se
quiera o NO, &8 precisamente de esta casa de estudios de donde egresan la mayor
cantidad de profesionistas y en consecuencia debe pues proporcionar a la nacion
pr 1 para enfrentar estas nuevas modalidades, que como 1o he

dicho estan ahi desde mucho tiempo atras, pero por una razén injustificada no se han
querido enfrentar.

Esta obligacion enfrenta un doble reto pam los universitarios de esta casa magna
de estudios, el reconocer la importancia de esta materia y el estar acorde con los demas
profasionistas o de Uni idack

privadas. En sintesis lo que quiero
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manifestar, es que no es justificable que dichas Uni i privad. adquieran la
ventaja démi por preparar y eg profesionistas supuestamente mejor
preparados en este tipo de materias, que irremediablemente son de actualidad y que sin
su conocimiento general !a preparacion es limitada.

3.- Si como se ha comprobado, el acercamiento de los paises, como consecuencia

de los tecnologicos, produce que los fendmenos que se presentan en un pals,
principalmente en pai desarr d f casi de forma inmediata a otros, el Estado
debe r i t 1i sus esfuerzos en intentar generar, a través de su poder

legisiativo, normas juridicas que tengan un caricter de previsiin, es decir, no debe
reaccionarse al fenbmeno, al hecho, debe intentarse preveniise.

Ya se observaba a lo largo de este estudio, que i y dit ctividades, tales
como importaciones paralelas, publicidad comparativa, que en México han producido en
su momento, problemas bastante serios, que si en su oportunidad hubieran sido
regulados, posiblemente su i negativo o controversial no hubiera sido tan
profundo.

Desde luego, seria ideal que la obligacidn no debiera sélo imputarse al Estado
Mexicano, esta obligacién debe ser compartida ya que también el sector privado, quienes
son titulares de derechos, © practicantes en esta ia deben p an
permanente andlisis del fendmeno ahora en estudio, para asi encontrar los medios de
prevencién a los conflictas que por el propio desarrolio def comercio necesariamente se
presentan.

4.- Dentro del marco tedrico-doctrinal, considero que la autonomia del Derecho de
marcas ha quedado plenamente demostrada. ya que como se ha visto por su desarrolio
ha generado a través de! tiempo, su propia legistacion, y los eventos que se involucran
como consecuencia de su complejo desenvolvimiento, provocan que necesariamente
sea estudiada también por separado. Con esto no se pretende de ninguna forma afirmar
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que el Derecho de marcas no se nutra de diversas ramas de la Ciencia del Derecho,
pero tampoco puede encasillarse necesariamente y por tradicion a toda materia que
surge, en alguna de las ramas de! Derecho que constituyen la base o raiz de dicha
ciencia.

Es claro ademas, que si bien la discusitn doctrinal sobre ia autonomia del Derecho
de marcas, nutre y complementa a dicha materia, considero que esta etapa debe ser ya
superada y centrarse en el fortalecimiento de dicha rama, ya que esto permitird que
efectivamente la materia encuentre en la préctica la justificacion de su indiscutible
autonomia.

También en el terreno practico, es decir, en el quehacer diario, en el ejercicio de los
derechos adquiridos, encontramos que la materia justifica su autonomia ya que en la
actualidad inclusive se generd la necesidad de crear una autoridad auténoma que
ventilara todos los asuntos relativos a la Propiedad Industrial. El Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, por su propia existencia justifica, como ya se dijo, la autonomia de
ia materia que ahora nos ocupa.

8.~ intentando trasladar lo apuntado en el inciso inmediato anterior de este capltulo
de fusiones al ito del tema central de este trabajo, encontramos que la
autonomia en el terreno practico, y por qué no doctrinal, del Derecho marcario se
presenta por la propia actividad de la sociedad, que ininersa en el ejercicio de dichos
derechos, por la complejidad de los negocios comerciales, por el riesgo econémico que
representa el no tener la certeza juridica sobre el ejercicio de un derecho o de su validez
o eficacia, provoca necesariamente un efecto depresivo en el desarrollo de las
actividades de dicha sociedad impactando en todo &mbito preponderantemente en el
econémico.

En estos tiempos, es indiscutible, los ek itos que confi ' 4 quehacer
comercial en su sentido mas lato, incluyen en definitiva, aspectos que si bien siempre,
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por decirio de alguna forma, se tomaban en cuenta, como las marcas. Ahora estos
elementos - 3 mMe de una mayor atencion, y de un serio andlisis.

Y PF

Baste revisar los periddicos, las noticias en las que cotidianamente encontramos
conflictos entre competidores, léase industriales. comerciantes © prestadores de

servicios, en los que No se ven iNvok cL iones de precio o calidad, el punto de
conficto es preci te las , ch luego no sblo nos referimos at tipico
pirataje” o 5 de una marca. En la actualidad ese “tipico™ acto, evoluciona se

hace mas compisjo, dificiments detectable, pero que tiene un fin Unico, hacerse de
clientela que NO cormmesponde y uno de sus efectos inmediatos, no debe dudarse, es en el
&mbito econdmico del legitimo titular de dichos derechos, y este efecto no sélo se limita a
drcli de cli & N al pr igio del titular, como consecuencia de

una px
la poca calidad de los productos ilegitimos. Estos efectos son como quieran verss
devastadores a todo nivel asi hablemos de empresas pequefias o de grandes
corporaciones, tomemos en cuenta los procedimientos, por citar un ejempio, que se
ventilan sobre este particular entre las marcas HALLS y CANELS, conflictos que han sido
profusamente difundi por editori y peri det ambito economico-financiero.

Es aqui donde precisamente se justifica con claridad la autonomia y especialidad
de la ia &ad & luego su importancia en e! contexto econdmico de México.

. @.- S6hidos cimientos para un sistema de proteccién de derechos marcarios, una
plena difusion de ia proteccion y ejercicio de dichos derechos, preparacion de aquefios
profesionistas que se ven involucrados en el ejercicio industrial, comercial o de
prestacion de servicios, necesariamente deberan acarrear consigo efectos positivos en el
ambito econdmico de nuestro pais, no sélo de la planta productiva nacional, sino que
dicha seguridad también se trasladara necesariamente al ambito exterior y esa tan
ansiada, por nuestro pais, inversion extranjera tendra, cuando menos en uno de los
aspecto compiejos del comercio, la misma certeza y seguridad juridica.
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7.- Las marcas, desde mi punto de vista son [a punta de lanza de la actividad

ial en la ach, simpiemente todo producto o servicio, sea cual sea, tiene

indefectiblements un signo que lo distingue, luego entonces Quién pueds negar la

mp de lar idad de una debida regulacién y conocimiento sobre esta

materia, insisto, quién puede negar o cu ionar la imp wia del Derecho marcario en
ol contexto econdémico no sdlo de México sino de cualquier pals.

8.- México debe presentarse con sus contrapartes en el concierto de las naciones,
an el &mbito comercial, como una Nacién seria y bien preparada, yo propongo desde mi
modesta tribuna que uno de los trabajos a realizar es precisamente en esta materia.

Nadie entonces dudara en el exterior, que en nuestro pals existe un claro y fiime
compromiso con este topico. No se debe olvidar que e prestigio se gana y facilmente se
pierde, el deshacerse de ia mala fama cuesta mucho tiempo y dinero. Ya en capitulos
desarroliados en este trabajo encontramos que México se encontraba ubicado como uno
de los paises con un alto grado de inseguridad en esta materia, y no puede pasarse por
ato que todavia quedan aun grandes sectores en el palis y en el exterior que se
encusntran escépticos a la evolucién de nuestros sistemas de protecciéon por o que
insisto, debemos mostrarmos como un pais preparado, con un proyecto definido y por
qué N con una cultura en materia de marcas.
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