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INTRODUCCION.

es un

El objetivo que persigue el modesto trabajo de investigacion que se pr
general sobre el Derecho Marcario, iniciando desde sus orfgenes, exponiendo brevemente su
P a , asf como cuestionas doctrinarias, para llegar a aspectos
concretos incorporados en la k icana. Es pr la legl: ., la parte en ia
que se habré de hacer mayor énfasis debido a que existe una figura juridica fundamental que es
escasamente abordada por la Legislacién, en concreto, nos estamos reflriendo a la confusién de

marcas.

La confusion de marcas es una figura juridica de enorme trascendencia en 1o que respecta a la
propiedad Industrial, ya que es la responsable de determinar los derechos del titular de una marca,
o que se traduce en el uso exclusivo det signo marcario.

La confusion de marcas implica la distintividad de las mismas. Esa distincién de que debe estar
investida la marca significa que no ha de confundirse con ofra marca previamente registrada y esa

a su vez, que el signo marcario no ha de ser idéntico o semejante en grado de
confusién a la marca previamente registrada y vigente o a /a marca en trdmite de registro
presentada con anterioridad.

Ya soa que se hable de di: dAdad o de -] en grado de confusion, lo de fondo
es que la Ley de la materia pr expr , tr de marcas, e! registro y/o el uso de
marcas que carezcan de distintividad, o sea de aquéllas que sean susceptibles de confundirse con
otras por ser idénticas o semejantes en grado de confusién o por amparar los mismos o simjlares

productos o servicios.

Como se puade evidenciar, la confusioén es una figura jurfdica que se contrapone a la caracteristica
de distintividad de que debe gozar la marca, por lo que la confusion deterrmmina el derecho a la
validez de lIa marca, es decir, el derecho a su uso exciusivo,

Sea para adquirir y conservar el derecho exclusivo a la marca, sea para disfrutar el contenido de
tal derecho, la Indole distintiva de la marca es un factor deter en el p o y
solucién de muftitud de variados problemas que a diaric surgen en las relaciones industriales y
mercantiles con motivo de la interpretacion y aplicacién de la ley que regula tales derechos.

En efecto, la admision o rechazo de marcas cuyo registro se algunos concep de nulidad
de registros ya obtenidos, el examen de novedad y el extraordinario de novedad de las marcas; la

ion de ity figuras delictit atentatorias contra la propiledad industrial que deriva de la
marca registrada, asl como la determinacién que previamente la autoridad administrativa debe
hacer de la existencia de dichos elementos de usurpacion; el ejercicio de las acciones civiles y
penales que puedan ejercitarse para reprimir la lesién de un gran sector de los derechos exclusivos
que otorga el registro, y en fin, el estudio y 1 de conflict sobre fe ; son
todas ellas materias que forman la columna vertebral del Derecho Marcario y que se sustentan
sobre el cardcter distintivo de la marca.




No obstante la enorme importancia que reviste la confusién de marcas, es un hecho que las
legistaciones marcarias de los diversos palses no contienen normas que establezcan principios que
deban de observarse para la apreciacién de Ia janza o parecido entre marcas, siendo una
cuestion de la exclusiva competencia de la Administracién en los palses comeo el nuestro en que el
registro se efectia con examen previo de la registrabilidad del signo y, en todo caso, de la
competencia de los tribunales.

Ante este panorama, fue necesario entrar al estudio de otras fuentes del derecho, encontrandonos
que tanto la doctrina como la jurisprudencia establecen reglas de cardcter general para calificar la
concurrencia o ausencia de la condicién distintiva de la marca.

Es asf que al hacer una comparacién entre lo previsto por la legisliacién con lo sostenido por los
doctrinarios y los principios plasmados en la jurisprudencia, como se pudo constatar que existen en
verdad elementos que pueden integrarse para resolver el problema de la confusiéon de marcas, sin
embargo, la problemdtica es precisamente como conciliar esos principios jurfdicos contenidos en la
doctrina principalmente, si a ésta en la practica se le asigna un valor secundario como fuente de
integracion en nuestro sistema juridico de la propiedad industrial.

Es precisamente el desdén que la administracion publica hace de tales reglas incorporadas al
Derecho Marcario, del que constituyen su estructura, lo que propicia la intervencion de los
tribunales para apreciar la semejanza o parecido entre marcas.

Por estas razones, se propondran en el presente trabajo algunos principios y verdades jurldicas
@establecidas por los doctrinarios del Derecho Marcario en relacion con la confusion de marcas, ya
que representan un importantisimo papel entre los diversos factores idéneos para interpretar y
aplicar la legisliacién mexicana.

Para integrar nuestra investigacion tuvimos que enfrentar problermas como el de escasez de textos
sobre la materia y como el del limitado nomero de doctrinarios que se avocan al estudio de la
confusion de marcas, slendo necesario acudir inclusive a la consulta de autores extranjeros, cuya
disponibilidad es casi nula en nuestras bibliotecas.

Pese a estos obstaculos se logro compilar un numero de obras importante, de cuyo contenido fue
posible integrar nuestra investigacion.

Sobre todo, consideramos que el propdsito que persigue nuestro trabajo se ha cumplido, ya que
por una parte se ha evidenciado que la figura jurfdica de confusién de marcas es de enorme
trascendencia en el Derecho Marcario, por oftra parte se ha comprobado que la legislacién
mexicana, amen de otras legisiaciones, no prevén normas que establezcan principios que deban
de observarse para la apr iacién de la o parecido entre marcas y finalmente, se han
logrado integrar algunos principios y verdades jurldicas establecidas por los doctrinarios def
Derecho Marcario en relacién con la confusidn de marcas, principios por los que hemos
propugnado se incorporen en la Ley de la Propiedad Industrial y sean tomados en cuenta por quien
deba juzgar sobre semejanza de marcas, de tal forma que lo haga en estricto apego a esos
lineamientos o reglas.




ELl. SISTEMA DE CONFUSION DE MARCAS EN LA
LEGISLACION MEXICANA.

cApPlTULO 1. EVOLUCION HISTORICA DE LA LEGISLACION MARCARIA EN MEXICO.

1. Etapa prehispénica.
2, Etapa colonial.

3. Etapa independiente.
4. L it

P sobre ({18809-1942).
8. Legislacién vigente.

1. ETAPA PREHISPANICA.

Pudiera pensarse que por la importancia del comercio, la diversidad de oficios y la gran variedad
de mercaderfas que se ofrecfan en los mercados de los pueblos del! Andhuac, el empleo de la

marca era ern esta Etapa una prdactica comin.

No obstante, en los Anales de la Historia de México no se tiene noticia alguna de la existencia de
las marcas en los pueblos del Andhuac o de alguna disposicién que se haya dictado al efecto.
Asimismo, la consulta de autores que han escrito sobre el México Prehispdnico no permite
evidenclar la existencia de marcas, de signos o medios materiales que distinguieran las
mercancias de otras del mismo género o especie que vendian los pochtecas (organizacién de

comerciantes) en los mercados de (odo el reino.

Justo Nava Negrete sostiene que, la no existencia de marcas en los pueblos del Andhuac
encuentra explicacién en que las tra @5 mer se pPor medio de géneros,
izab, indit el origen de las mercaderias para

por lo que no se indivi -3
distinguirias; por otra parte, la carencia de moneda (en su acepcion actual), y def empleo de ciertos
como sustitutivos de aq , hacen que no eran afectos al empleo de signos o

medios materiales distintivos de las mercancias entre s/, del mismo género. (1)

No obstante lo anterior, se sabe que los habitantes del Andhuac emplearon algunos medios
materiales que individualizaban su condicién o clase social, por ejemplo la collera que servia para

i al mal /i , que ademds le impedia huir entre la gente o penetrar por lugares

estrechos. (2)

También se sabe gue en la Huasteca, existieron tres clases sociales, los sefiores Tilahuan, los
hidalgos Tiacharn y los caballeros Pipihuan, que eran labrados en el roStro y eran libres de todo

tributo en su tiempo. (3)

1. Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. £d. Porrua, S.A., 1985, México, D.F., pég. 4.
2. Orozco y Barra, Manuel. Mistoria antigus y de /a conquista de México. Ed. Porrda, S.A.,

233.
3.7 Manuel La

1960, México, D.F.. Tomo /. pdg.

def Pdnuco. Edicién del Colegio Nacianal, México, 1948, pdg. 44.
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Los anterfores ejemplos ponen de relieve que el uso de esos medios de distincién, aunque
rudimentarios, servian de identificacién o de “marcas”.

Importante vesf:glo pnahlspamoo de las “marcas”, es la existencia de los sellos o también flamados

as, para servir como instrumentos para decorar con pln(uras la

superf ficie de la piel humana posiblemente con una idea cer I o religit para
il en los (<)

A las pit as se para la i i de ciertos tributos que los pueblos

pagaban a los reyes y sefiores.

David Rangel! Medina, afirma que en el Derecho precortesiano no existié ninguna disposicién
directa o indirecta en lo referente al derecho sobre las marcas, iando que del tudio de Ia
reglamentacién de los comerciantes al menudeo, que vendlan sus productos en los mercados de la
cludad, y de los comerciantes al por mayor, que estaban organizados y reciblfan el nombre de
pochtacas, no se evidencia ningun dato acerca del empleo de signos para distinguir las obras
industriales en los mercados. (8)

En nuestra opinién, no se le puede asignar a los selfos o pintaderas, que son los vestigios mds
sobresalientes de las “marcas” en esta Etapa, el cardcter de marcas de productos, pero sl
atribuiries o reconocerfes algunas de las acepciones del término marca, pues de acuerdo 8 sus

finalidades, es seguro que constituyen el ant de las marcas de contro! o sellos.
4. Alcina French, José. Las pi ¥ sus it Conssjo de C Madrid,
1958, pag. 52.

5. Rangel Madina, David. Tratado de derecho marcaric. £d. Libros de México, 1960, México, D.F., pig. 5.



2. ETAPA COLONIAL.

Con posterioridad al descubrimiento de América, bajo la autondad del Supremo Consefo de Indias
se cred, por los Reyes Catdlicos, la Casa de Contratacion de Sevilla, que se ocupaba de todo jo
relativo al comercio de las Indias y vigilaba por el cumplimiento de las leyes que lo regularon. Por
otra parte a Sevilla y Cadiz se les concedié el monopolio de enviar mercaderias a América y el de
recibirfas de ella, dictdndose leyes para tal efecto. (6)

La Conquista espafiola trajo al pals conquistado una inmensa transformacion no sélo en et orden
politico y moral, sino también en las dreas de /a agricultura, 1a industria y el comercio; impulso la
ganaderia, introdujo nuevos cereales y cultivos de algunas plantas, pero muy principalmente dio
grande impulso a la explotacién de minerales del pals, abriéndose con todo ello nuevas fuentes de
trabajo hasta entonces desconocidas para los indigenas.

La organizacién que se dio a la propiedad bajo el gobierno colonial, los monopolios, Ia esclavitud
primero y la abyeccidn después a que fue reducida la clase indigena, el sisterna de impuestos, la
incomunicacidn a que fue condenada la Nueva Espafia, as/ como las prohibiciones expresas de
Espafia para que sus colonias comerciaran entre sl, inclusive en ocasiones entre los mismos
espafioles, fueron en perjuicio de ila propia Espafia, redundando todo ello en perjuicio del desarrolio
natural del comercio.

Este sistema de monopolio concluyd el 12 de octubre de 1778 en el reinado de Carlfos il quien
expidié su celebre *Ordenanza o Pragmética” llamada del comercio libre, en la que se acordaron
numerosas franquiclas mercantiles, exceptuando en cierto modo a Nueva Espafia y Venezuela,
hasta que por Real Decreto de 28 de fabrero de 1789, extendié a elias el beneficio del comercio
libre.

Resulta de particular interés en materia de proteccién de marcas, lo previsto en el Reglarnento y
Aranceles Reales para el Comaercio Libre a Indias de 12 de octubre de 1778, ya quo se fijaban
penas para los que falsificaran marcas, que iban desde la confiscacion y presidio hasta la
prohibicién para hacer el comercio de Indias.

Medidas como estas fueron tomadas por Espafia después de la Conquista con el fin de ejercer un
riguroso control del comercio con sus colonias, y que tienen su antecedente en la obligacién que ya
existla en Espafia de que las mercancias deblan tener sus respectivas marcas, para indicar su
procedencia, asf como la imposicién de penas en caso de incumplimiento.

Las primeras noticias sobre el empleo de marcas en la Nueva Espafia, son las relativas al empleo
de marcas transparentes de agua o filigrana hispana.

También existen noticias acerca del empleo de las marcas de fuego, que para su impresién se
utilizé el hierro, que era desconocido por 10s indigenas.

8. Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Ed Porria, S.A.. 7985, México, D.F., pdg. 12.
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E{ hierro era utilizado para marcar a los esclavos de guesra, asf como a los de rescate, respecfo a
los primeros existié autorizacién Real, en provisién del 26 de junio de 1523 y de los segundos, por
cédula Real dada en Valladolid, el 15 de octubre de 1522, la cual llegbd a México a mediados del
mes de mayo de 1524, trayendo consigo el hierro.

lgualmente se usaron marcas de fuego ern los ganados desde el afio de 1525, pues desde esa
época existia la obligacidn para los propietarios de ganado de tener hierro para marcarfos, asl
corno tener que registrarfo ante el escribano del cabildo, segun Ordenanza 26 del! afioc de 1525
dictada por Cortés.

Adn cuando esta disposicidn no se observd, sino hasta el 14 do septiembre de 1532, algunos
propietarios de ganados emplearon el hierro para marcar sus ganados sin registrarfo ante los
sefiores de Justicia y Regidores de! Cabildo de ta Ciudad de México, no obstante que su
incumplimiento los hacla incurrir en severas penas.

El empleo del papel Hfamado de filigrana fue introducido por Espana en el siglo XVi en la Nueva
Espafia, en donde no se fabricé papel sinc hasta el siglo XVIii.

En la fabricacién del papet! espaiiol, se usé la misma técnica y pastas que en la fabricacién de
papel de los demas palses europeos y que consistia en wna finlsima sucesiéon de hilos
horizontales, estrechos y en el fondo, de ila matriz o forma, cruzada longitudinalmente por hilos
separados, muy separados y salientes del fondo horizontal, razén por la cual aparecen
translucidos.

Ahora bien, esas rnatrices o formatos eran de hilos metdlicos, latén o cobre generalmente, sobre
los que era vaciada la pasta del papel y en momento detenminado, prensada y sometida a prasion,
quedando la tez del papel, aunque lisa de aspecto granoso y con seflales de los hilos.

Hubo entre los fabricantes de papel la necesidad imperante de diferenciario, mediante las marcas y
{as contrasefias, empledndose e/ mismo procedimniento antes mencionado, pero todo ello hecho de
hilo de metal, entretejido, en forrna tal, que la pasta al caer en la forrna, el molde o formato se
adherfia & las marcas, menos aun que a los hilos verticales, y quadando con menos pasta, la figura
era casi transparente; en virtud de lo cual recibieron el nombre de marcas transparentes, marcas
de agua o de filigranas el mismo del papel. Este tipo de marcas son el antecedente inmedialo de
las actuales marcas de productos de papel.

Qtro tipo de marcas de Que se tiene noticia en esta etapa, son las marcas de propiedad o ex-libris
¥ las marcas de fuego de las antiguas bibliotecas de la Nueva Espafia del siglo XVII.

Al respecto, cabe decir que siendo las marcas de propiedad el medio que emplearon los duefios
para acreditar y constar la propiedad de sus libros; en un principio consistieron en estampar la
firma o pintar el propio escudo. Con el tiempo evoluciono a cédulas para adherirlas al reverso de
las etapas de los libros, en las cuales constase el nombre del duefio, su escudo o algun simbolo o
un lema que lo revelase.



Esa cédula o trozo de papel, en forrna de etiqueta o marbete, recibié el nombre de Ex-libris, que
significa: de los libros, libros de, de entre los libros de, o procadente de los libros de. Dicha férmula
que ha sido empleada en todos los tiempas por el mundo para indicar Ia marca de propiedad de los
libros de una biblioteca publica o privada, fue introducida en la Nueva Espafia por Europa.

Estos rdtulos de diversas forrmas y tamafios que son Jos Ex-libnis tenfan una vanada
ormamentacion, dependiendo del gusto o interés que por los mismos tuviera su propietario, por io
que fue de gran variedad su temndtica, por ejemplo: retratos, animales, plantas, paisajes,
monogramas, motivos arquitecténicos, libros, vista de una biblioteca, escudos, figuras simbélicas,

ete..

Asimismo la calidad de los Ex-librnis dependia del! dueno, de Guien lo realizé o del método
empleado: grabado en cobre, acero, madera, punta seca, efc., o bien los tipogrdficos, que eran Jos

mas comunes; también ios habla en color.

Le gran variedad de Ex-libris denotaban una extremada creatividad y exquisitez en su
representacion, forrnanda un complemento estético de jos libros.

Las grandes bibliotecas en la Colonia tenlan su marca de propiedad o Ex-libris, sin embargo
muchas emplearon para dejar una husella indeleble y con el fin de evitar el extravio y facilitar la
recuperacién de los libros, las marcas de fuego.

Las marcas de fuego en los libros empezaron a usarse en el siglo XVIi. Estas marcas eran hechas
de hierro © en bronce que calentaban al rojo para aplicarias en los cortes superiores e inferiores de
fos libros, abarcando en volumenes nc muy gruesos fodas las hojas del libro, siendo dificil hacerias
desaparecer, pues para ello no habria otra solucién que la cuchilla, guillotinar de nueva los cortes
de! tibro: procedimiento peligroso en esta época, pues por una leve sospecha o una delacién,
podian hacer que quien se llevé el libro, acabara sus dias en las terribles mazmorras del Santo

Oficio deo la inquisicion.

Otros tipos de marca caracteristicos de la etapa en estudio, son las marcas de fuego y sefiales en
los ganaedos de los Reinos. Los anfecedentes de dicha marca se remontan a la Prehistoria, pues
en /as cuevas del suroeste ewopeo en donde existen ciertas pinturas rupestres se han encontrado
marcas en los animales pintados y en los fragmentos de restos como cuernos,

En los pueblos del Andhuac la falta de ganado fue producto de su raquitica agricultura, razén por la
cual Espafia en los primeros afios de la Conquista introdujo y fornenté la ganaderia en las
provincias de las Indias y principalmente en la Nueva Espafla. £/ aumento considerable de ganado
trajo como consecuencia el de crear un sistema que procurara la proteccién del ganado frente a su
apropiacién delictuosa. Este sisterna consistio en la identificacion colectiva del ganado rmediante Ja

marca o sefial,

En la Nueva Espafia fue el mismo Cortés quien fomento la ganaderla y cuidé de propagar los
animales domeésticos y familiarizar 8 los naturales con su crianza. Para tal efecto dictd varias

Ordenanzas.
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Cabe mencionar que el virey don Antonio de Mendoza mandé publicar Ordenanzas para la cria y

de los g , T ioy de los Yy deii que con fre ia se
yel fo Carfos V por aquel 6 a anla
Espafia el Tribunal de /a Mesta.
an r al tema que nos

Algunas de estas Ordenanzas contenfan importantes
ocupa. Por la Or 5 “Ninguno tenga en su ganado la sefial que otro

tuviera, y todos las pongan diferentes, para que mejor pueda ser conocido el duefio®; la Ordenanza
6 establecla, "Sefial da tronca, que es la oreja u oregjas cortadas, pr a los deros, que
ia Te) en su g , porla con que podian hacer suyos los ajenos, pena que el que tal
sefial tuviere, plerda ef que al Ca Yy sl alguno tuviere asta por seflal,
mandamas que le haga otra para quitar la duda, y conocer la diferencla”; en la Ordenanza 7 se
dacla, "Si dos duefios de ganado tuvieran una seflal, el Consejo dé a cada uno la que le pareciare
que sea diferente, de suerte que dos o m4as no pueden usar de una misma”.

En las Indias, el Tribunal de la Mesta aplicaba severas penas en caso de que se contravinieran
dichas Ordenanzas.

Los alcaldes del Tribunal de Ia Mesta tenfan encargo de intervenir en todo Jo relativo a la cria de
f-] A lanar y de cerdo, cuidando de que no hubiese en poder de los
ganadearos y criaderos, que o /it la marca de su duefio, la cual se estampaba con
un hierro candente que se registraba con anterioridad en los Consejos o Ayuntamientos.

El procedimiento de marcar a fuego los ganados consistia en la impresion que se aplicaba sobre el
cuero del! animal en una parte visible un dibujo, con un hierro calentado al fuego. Algunas fuentes
sefNalan que la marca se para jos mayores (vacuno, caballar) y Ia seflal que
consist/a en la incisién o corte hecho en oreja o nariz, etc., con un cuchillo, para los animales

menores (lanar).

Hay que hacer notar, en relacién al terma, aigunas opiniones de tratadistas. Asl/ tenemos que
Ferrara denomina las marcas de fuego de los ga s cas de pr las les tienen las
sigulentes caracter i an un signo adherido e impreso sobre un objeto y que tiene
como funcion la de indicar, quién es el propietario del bien, y que en caso de transmisién cambiars
la marca de prop , en 8 su fir se propone asegurar e derecho de proplfedad

una fusién con otros y en caso de sustraccion de la reivindicacion frente 8
los terceros adquirientes y por Ulitimo de propiedad es una contrasefla de hecho sin més propiedad
que la que derive del derecho de propiedad sobre el bien. (7)

Coincidiendo en parte con Ferrara, el tratadista Barrera Graf al definir la marca excluye las marcas
que los agricultores ponen a sus ganados, porgue su reglamentacién no pertenece al derecho
maearcantil sino al civil, y porque no son signos distintivos de mercaderfas, sino del derecho de
propiedad. No obstante agrega el autor que las de g T compy en el
articulo 1 de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 71903.

7. Ferrars, Francisco. Teoria jurfdica de !s hacisnda mercantd. Editorisl Revista de Derecho Privado, Madrnid, 1950, pdg. 221.
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A en el Reg de la Ley de la Propiedad Industrial, comprende en la enumeracion de
los productos que puedan ser amparados por una marca, 8 los animales vivos (Articulo 71 clase
18), poero de esta referencia no puede deducirse que las marcas o fleros que se ponen a los

sean ® Signos distinti de mercaderias; lo serdn cuando, Jos animales marcados
se como mer es decir, cormno objeto del trafico mercantil. (8}

En relacién con ias marcas que fueron empleadas en el comercio de la Nueva Espafla de los siglos
XVI a XViil, cabe mencionar que éstas se detectaron en una gran variedad de mercancias, como
signos de propiedad, aunque, a decir verdad, en algunos casos constitulan verdaderas marcas de
fabrica, tal acontecio en la alfareria china, egipcia y griega.

De igual manera, existen numerosos ejemplos de marcas empleadas en Roma para las
mercancfas méds diversas; perfurmnes, ungientos, vinos, quesos, piezas de plomo y bronce, vasos
de cristal, etc., consistiendo unas en el nombre del fabricante o de la localidad y otras en un signo
figurativo.

En ef transcurso del tiempo, el cardcter de individuales y personales que tenfan las marcas en la
antigdedad, tiende a restarles importancia, a medida que se estrechan los lazos de unién de los

s feudal y it 1 a surgir las grandes nacionalidades bajo el centro de poderosos
monarcas. Asl en un principlo, las marcas se esfuerzan por proclamar el crédito y prestigio de una
cludad, después el de la clase de la produccién, y por aftimo son asl absortidas, por las
instituciones gremiales que las incorpora en sus instrumentos legales.

Asf tenemos que junto 8 la marca que distingul/a a la corporacién o comunidad (colactiva), existia
la marca individual o privada que constitula el distintivo del taller o casa de un industrial. La
primera, atestiguando la regularidad de la fabricacién, a manera de certificado o sello de autoridad,
en cardcter de garantla publica; la segunda por el contrario, designaba el origen y la procedencia
de Ja mercancia, es decir, el fabricante, ademas eran obligatorias e invariables.

En nuestra apreciacién, las marcas transparentes de agua o filigrana en papeles son el
e ir de las actuales marcas de productos de papel.

Por otra parte, consideramos que el hierro que se uWtilizé para marcar a los esclavos, no puede
considerarse como un e de las s marcas de productos, toda ver que los
/. no i irse como mercaderfas.

Por lo que hace a los Ex-libris y las marcas de fuego en los libros de las Antiguas Bibliotecas,
creemos que constitulan verdaderas marcas de propiedad, ya que tenlan como funcién la de
indicar quién era el propietario del bien, y no pretendian diferenciar obfetivarnente un producto,
ademds de que no podlan ser anonimas y careclan de una finalidad mercantil, por lo que de igual
forrna asentimos en que resulta falso considerarfas como un antecedente inmediato al concepto
modemo de ia funcién marcaria, por tratarse de figuras fotalmente diferentes.

8. Barrers Graf, Jorge. Tratado de derecho mercantd. Ed. Pona, S.A., Méxco, 1957, pag. 283.



No obstante hay que hacer notar que en la época a que nos referimos existlan fabricantes o
comerciantes que vendlan libros que eran permitidos y que los distingulan rnediante las marcas,
las cuales si constifuyen un ar a las les marcas de pr os de impr y
publicacionoes.

Por lo que hace a Ias marcas de fuego en los ganados, consideramos que al respecto existe una
doble proteccion jurfdica; una es la concedida por las legislaciones de los diversos palses que se
ocupan de regular el uso y aplicacién de las sefiales y marcas de fuego an los ganados; y otra, es
la que se concede por i1a legi. idn sobre propit industrial, en la que la proteccién juridica se
encuentra condicionada a la comercializacién efectiva del ganado.

e, resaltar la importancia que han tenido las marcas desde la antigfledad,
pero fundamentalmente en la Edad Media, en que se incorpora el empleo obligatorio de las marcas
en jos reglamentos, ordenanzas o tal que se b de regular minuciosamente la gran
variedad de oficios de esa efapa. Ademds, esta dltima tendencia se observé en la Nueva Espafia

introducida principalmente por Espafia.

Acerca de si hubo o no, normas juridicas que regularan a las marcas en la etapa colonial, diremos
que indudablemente en la Epoca C on algunas P as de las rnarcas,
aunque en forrna ailstada y no en un cuerpo jurldico uniforme, ite en la R il de
fos Reinos de las Indias, en las Siete Partidas y en la Curia Flllpica Tratado de Practica Forense y

Jurisprudencia Mercantil.

Asl también hay que agregar 8 la anterior Legislacidn Espafiola, las Ordenanzas que
reglamentaron jos gremios en sus diversos oficios y algunas Actas del cabildo de la Ciudad de
Ji instru /7 de marcada influencia espafiola.

Podemos decir que en la Legisiacidn espafiola sobre marcas de fabrica y de comercio, las marcas
individuales fueron absorbidas por la agr iacién, que | a los iales y marcaderes
negociar libremente sobre sus manufacturas y mercanclas, venderias y cambiarlas, cormo no fuera
de acuerdo con severas ordenanzas y dentro de ciertas condiciones, slendo fo mismo que
acontecié en Francia y en todo el resto de Europa.




3. ETAPA INDEPENDIENTE.

Al hacerse la | P de las ideas directoras y Ios dos y pr lentos de
bi eran los que se do durante el 7 1.
El lio, la pr , el que fueron las bases sobre que el Gobilerno espafiol, sin
darse cuenta de sus propios intereses ni de los intereses de sus 1 7l su
con la Colonia, continuaron observdndose, no obstante que el comercio sa declaro libre y los
puertos se abrieron a los buques de todas las naciones, porque se knpiantd desde lvego el
régimen de las prohibiciones, declarando vedada la importacién de lo que en la tierra mexicana se
producia o se supuso podria producirse. (9)

En esta etapa aun se sigui6é aplicando la antigua Legislacion espafiola en materia comercial. En
eafecto, en materia comercial se aplicaron especialmente las Ordenanzas de Bilbao, aprobadas por
Felipe V el 2 de diclembre de 1737 y confirnadas por Femando VIl el 27 de junio de 1814; y el
Tratado de Comercio de la Curia Flllpica, que fueron la legisiacion y la jurisprudencia de Méxica
hasta el 16 de mayo de 1854, fecha en que se promulgd nuestro primer Cédigo de Comercio, el
cual estuvo en vigor menos de dos afios, por lo que volvieron a aplicarse las Ordenanzas de Biibao
¥ en general la legislacion espafiola; no obstante, sigulé aplicandose el mencionade Cédigo de
Comercio de 1854, considerdandose como Unico vigente en la mayor parte de los Estados de la
Federacion, excepto en la parte relativa al establecimiento de! Tribunal Mercantil, Esta situacién
prevalecié hasta la expedicién del segundo Coédigo de Comercio del 20 de abril de 1884, que rigié

hasta e! 10, de enero de 1890, fecha en que entré en vigor nuastro tercer Cédige de Comaearcio, y
que es el actual.

También en esta etapa, resultaron de gran importancia las Ordenanzas de Bilbao que por constituir
en opinion de varios eutores un verdadero Cddigo de Comercio, tuvieron una larga vigencila, con

una breve interrupcién, en nuestro pals, hasta el aftio de 1884 en que se promulgé nuestro segundo
Codigo de Comercio. '

Las Ordenanzas de Bilbao fueron formadas por seis comerciantes de la Villa de Bilbao, aprobadas
por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y confimadas por Fermando Vil el 27 de junio de 1814 y
modificada muy ligeramente por resoluciones posteriores; fueron aplicadas por el Consulado de
México, segun inforrne que dicho consulado rindi6 al virrey el 3 de noviembre de 1785.

Asimismo, se mandaron a observar en nuestro pals por 6rdenes de 22 de febrero de 1782 y 27 de

abril de 1801, y expresarmente se declararon aplicables en México por decreto de 22 de noviembre
de 1855. (10)

8. Orozco, Enrique. La ¥ de is en ia i desde Is fecha de proclamacian de ia
hastas dfas. Tip. de ia viuda de F. Diaz de Ledn. Sucs. México, 1911, pég. 8.
10. Nave Nagrete, Justo. Derecha de iss marcas. Ed. Porroa, S.A., 19835, México, D.F., pag. 42.
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Estas Ordenanzas se ocuparon de regular el comercio de manera minuciosa y casulstica; fijando
requisitos, condiciones y formalidades para la celebracion de clertos actos juridicos y estableciendo
en caso de incumplimiento a lo prescrito por ellas, severas sanciones.

Las marcas segun el contenido de estas disposiciones, podfan considerarse como signos o medios
materiales que se empleaban para indicar la procedencia de las mercanclas, pero,
fi itulan i que servian de control, seguridad y de garantia

para facilitar el comercio.

Pese a la gran importancia que alcanzaron las Ordenanzas de Bilbao tantoc en Espafia como en

nuestro pals en la época en que se sancionaron en 1737, i do ad e ias
necesidades que se iban presentando en rnateria comercial, dichas Ordenanzas resultaron
das desde el 1o en que se cambiaron los usos mercantiles, en que se celebraron

contratos desconocidos entonces, y en que no habla agquella admirable buena fe que antes era
general, y que haclia casi indtiles todas las precaucionas y garantlas que en esa época eran
indispensables. Tratando de llenar ese vacio la administracién de Antonio Lépexr de Santa Ana,
promuligé en 1854 un Cdédigo de Comercio en el que, tomandoias del nuevo Cédigo Espaficl se
hicieron refonmas importantes a nuestra legisfacién mercantil; pero como en dicho cddigo se
establecia un tribunal especial, quedd sin vigor en el momento en que los tribunales de esa clase
fueron suprimidos, y desde entonces cormenzaron a regir de nuevo las Ordenanzas de Bilbao.

Al igual que en las Ordenanzas de Bilbao, no existieron disposiciones que regularan de una
manera especial a las rnarcas en el C6digo de Comercio de 1854.

Las marcas seguan dicho Cédigo, significaban un medio de prueba de propiedad para los duefios de
mercanclas; asl también su empleo constitufa un medio de control y garantia en la circulacién de
las mercancias, significado este similar al de las Ordenanzas de Bilbao.

Es conveniente sefialar que antes de la expedicion de nuestro primer Codigo de Comercio, hasta el
20 de julio de 1884 en que se expidié nuestro segundo C6digo de Cornercio, sollan presentarse los
propietanos de marcas en solicitud de registro o depésito de ellas, ante la Secretarfa de Fomento,
Colonizacion e Industria, y si bien no habia ley que los prescribiera, como no habla tampoco
prescripcion que lo vedara, la mencionada Secretarla establecié el procedimiento de admitir ias
marcas en depdsito, a solicitud de los interesados y para ios fines que pudiera conveniries.

Para la aplicacién de las penas relativas a los delitos de falsificacién de marcas, las mismas se
contenl/an en el Codigo Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California sobre delitos
del fuero comun y para toda la Republica sobre dolitos contra la Federacién, que se expidi6 el 7 de
diciembre de 1871,

Las disposiciones que regularon la falsificacién de las marcas, contenidas en el mencionado
Cddigo, fueron derogadas expresamente por la sequnda Ley de Marcas Industriales y de Comercio
de 1903, de conformidad con el articulo 92 transitorio.
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Por ralonne que se hlzo por ley de 14 de diclembre de 1881 a la fraccién X del articulo 72

, se al Congreso de Ia Uni6n, para dictar un C6digo de Comerclo,
lo cual dio carécter federal al derecho mercantil. Dicho Codigo se expidié el 15 de abril de 1884 y
de acuerdo con su artfculo 1o. transitorio, empez6 a regir el 20 de julio del mismo aflo; este Cédigo
significé un progreso evidente r del O o anterior de 1854, ocupéndose de
materias que no fueron reguladas por este Gltimo,

La Importancia de este Cdédigo de Comercio de 1884 radica en que se incluye un capltulo titulado
“De la Propiedad Mercentil®, en el cual se regulan por primera vez on nuestro pals de rmanera
especial las marcas de fabrica.

Con visiébn certera y progresista, el legislador mexicano consideré que las normas sobre derecho
de propiedad industrial en especial las marcas, nombres mercantiles y muestras, son de naturaleza
mercantil y que su regulacién comespondfa al Cddigo de Cornercio.

Oftra Ley que se promulgd durante esta etapa, fue la Ley de 11 de diciembre de 1885 sobre el
registro mercantil. Sobre el particular, iene mencionar que los antecedentes del registro
mercantil en México datan desde el C6digo de Comercio de 1854, asimismo se establacié en el
Codigo de Comercio de 1884 y el 20 de junio de ese mismo aflo se expidid un Reglamento de
Registro de Comercio, el cual fue derogado por dicha Ley, segun la cual, los comerciantes
deberlan matricularse. En dicha matricula, el registrador anotaba entre ofros actos jurfdicos; los
titulos de Propiedad industrial, patentes de invencién y marcas de fabrica. (11)

La inscripcién de dichos titulos en el registro pablico de comercio, se establecié desde que entré en
vigor la citada ley, hasta que se promulgaron las leyes do patentes y marcas de 1903.

En el afio de 1889 se promuigo en la Republica Mexicana un nuevo Codigo de Comercio que entré
en vigor el 1o. de enero de 1890. Este Cdédigo estuvo inspirado en los cbdigos espafioles de 1829 y
1885, el italiano de 1882 y sl francés da 1808.

E1 Cédigo de 1882 atn no ha sido abrogado, aunque s/ se han derogadao muchos de sus preceptos
por distintas leyes que actualmente estan en vigor.

Por lo que a8 nuestra materia se refiere no se inciuyeron en el Cédigo de Comercio de 1889,
disposiciones que regularan de una manera especial a las rarcas, toda vez que al mismo tiempo
entraron en vigor este Cddigo de Comercio y la Ley de Marcas de Fabrica do 1889.

Asl entonces, en la etapa independiente continud aplicdndose la antigua Legislacion espafiola en
materia comercial. Por lo que hace a las marcas, no existié alguna regulacién especial, tan sélo
hicteron referencia a ellas algunas disposiciones que regularon diversas maternias mercantiles y
aun cuando no contenidos en una ley especial, sl encontramos en los diferentes ordenamientos
s, reflejado el esplritu de reprimir aquellos actos que pudiesen afectar el derecho

sobre las marcas.

17. Pallares, Jacinto. Derecho mercantt mexicano. Tip. y Lit. da Joaquin Guarra y Vele, México, 1891, pags. 949 y 950,
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Consideramos qQque tiene sentido la significacién que a las rnarcas le atribuyd el Codigo de
Cornercio da 1854, o sea, el de que las marcas significaban un medio de prueba de propiedad para
los duefios de mercancias y de que su empleo constitula un medio de control y garantia en la

de fas mer , pues en parte es cierto, en la actual, faltaria ef
de intividad que car iza & las marcas.

De gran trascendencia en esta etapa, fue el Cdédigo de Comercio de 1884, en el cual se regularon
por primera vez en nuestro pals de manera especial las marcas de fabrica.

En resumen, el Cédigo de Comercio de 1884, el decreto de 171 de diciembre de 1885 y su
Reglamento del mismo afio y el Codigo Penal formaron toda sobre
mMmarcas de fabrica, hasta la expedicion de nuestra primeara ley de marcas de fdbrica.
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4. LEGISLACION ESPECIFICA SOBRE MARCAS (1889-1942).

Ante fa necesidad imperante de legisiar sobre una maeteria que tuviera importantes relaciones con
ef desarrolio industrial y comercial, surgio Ia primera Ley de Marcas de Fébrica de 28 de noviembre
de 1889, que empezd a regir el 10. de enero de 1890, y la cual tuvo como modelo la Ley francesa

de 23 de junio de 1857 sobre las marcas de fdbrica y de comercio.

SI bien es clerto, la regulacion de las rmarcas era apenas incipiente no dejé de tener importancia
por ser el pnmer intento y esfuerzo del legisiador, de regular fas marcas en una ley especial, a una

Fnateria que era tratada por la legislacién mercantil.
En asta Ley resalitaron los siguieries aspectos:

&) Se Jdefinid a la marca;
b) Se seflalaron los signos y medjos malterialtes no registrables;

©) Se seflalaron los sujetos del derecho de las marcas;
o} Se on /os pr jentos para adquirir la propiedad exclusiva de una rmarca de fdbrica;
e) Se reguld sobre la adquisicidn del derecho de la marca;

f) Se reguld sobre el sistema sin previo con 1o a op
g) Se seflalaron los derachos y obligaciones del titular de una marca,
n) Se reguld sobre /a vigencia de las marcas;

) Se regulé sobre la nulidad de marcas,

D Se regulé sobre la falsificacién de marcas.

1es;

Sin embargo, esta Ley no llegs a satisfacer Jas exigencias del comercio ni los avances en materia
de Jurisprudencia, convirtiéndose en una ley deficiente, ya que un gran numero de cuestiones

oy 1adas a la i dad de /a jurisprudencia y a merced de decisiones arbifrarias.
Asllnlsmo, dicha ley no protegio lo bastante el derecho da propit porque 11, entre dos
s/stemas, e/ que daba al registro cardcter declarativo de effa y el que jo consideraba como
atributivo, contribuyé inconscientemente a la usurpaciéon que, aGn cuando no revestia el cardacter
de una infraccidén penal cuando /as marcas no estaban registradas, dirigié serios ataques a esa

qus 1Imp

P
Ante /as deficiencias de esta Ley surgié la necesidad indubitable de derogaria y fue as/ como la

Secretaria de Formento hizo presente a la Cdmara de Diputados en una Iniciativa de fecha 25 de
sobre pro, industrial, adjuntando para

a fue el Decreto de 28 de mayo do

abril de 1903, la necesidad de reformar la legi:

tal efecto un proyecto de ley. Ci ia de esta ir
7803, en el que se autorizo al Ejecutivo para reformar la legisfacidén vigente sobre Paterntes de

Invencion, Marcas de ldbrica, y deméas Propiedad Industrial con arreglo a las bases siguientes.

A) Las marcas de fabnca se regls!mrlan sin examen previo de su novedad u originalidad, y las
previo, en cuanto a su novedad y utilidad, sin

de in se fan sin
responsabilidad de ninguna especie para la Nacién, ni para la autoridad, en cuyo nombre se

expedilan;
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¥y rdpida. Los derechos por la expedicion de

8B} La tr n de las seria

titulos, no excederian al gasto que aproximadamente originaran. El impuesto, si lo hubiere, por el

poce de! monopolio, serfa pmgrsslvo

C) Se fa una p para Jos delitos contra la propiedad industrial,

modificando s fuere rio, las del Codigo Penal;

D) La & ) del de pr 1al, ya fuera parcial o fotal, para que
i a/ las

fuera vdlida, deberia hacerse constar en el registro corr
prevenciones del Codigo de Comercio, en cuanto fusre necesario;
E) Se dictarfan disposiciones eficaces para favorecer la construccion y elaboracion en el pals, de
fos sparatos y productos de utilidad notoria que fueran objefo de una patente,

F) Se establocerfa un Museo Publico para que en &l se depositaran todos los modelos de
aparatos, planos, perfiles, dibufos, descripciones, productos y artefactos relacfonados con las
patentes de invencién que se expidieran, y con las marcas de fabrica que se registraran.

las

En virtud de las facuftades concedidas al Ejecutivo Federsl, con el fin de
qQue ya se haclan sentir, expldio con fecha 25 de agosto de 1903, dos Ieyss, una sobve patentes de
invencion y otra sobre marcas industriales y de comercio, el 24 de
septlambre del! mismo aflo. Estas Ieyes tuvieron un interds bascendontal porque vinleron a

Jal y a los tr it para adqulriria y
s y porfeccionadores mediante /a rebaja de

la sobre prop

garanﬂzaﬂa y a dar Yy
los derechos fiscales.

a los i

on los sig

En la Ley de Marcas Industriales y de Comercio y su Reglamento, r
aspectos:

a) Se definié a Ja marca;
b) Se on los sig que p ser constitutivos de marcas;

) Se establecié la obligacién de registrar las marcas para obtener el derecho a su uso exclusivo,

d) Se seflalaron los signos que no podian registrarse como marca,

®) Se otorgd igual derecho al nacional o extranjero para registrar una marca,

1) Se establecio la figura del examen administrativo;

Q) E mglsfra de wuna marca se hacla sin previo dad, bajo la exclusiva
del ¥y sin perjuicio de tercero;

n Se expadla un certificado de registro por marca, el cual constitula el titulo que acreditaba el uso

1 de su r

exclusive de la rmarca;
o para Jos juicios chviles y un procedimilento para los juicios de

) Se lecid un pr i
orden penal, para el caso de afectacion def derecho al uso exclusivo de la marca;

D Ltas marcas registradas podfan transmitirse y enajenarse como cualqulier otro derecho,

k) Se incorporé el derecho de Prioridad;

) Se regularon por primera vez los avisos comerciales y la publicacidn de los nombres comerciales,
Jt un gran en esta materia.

aunqgue de manera rv ,
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Por otra parte, refiriéndonos a la Ley de Marcas, AVisos y Nombres Camemiales de 28 de junio de

1928 y su Reg de 11 de ® de 1928, a un

comparativo de esfa nueva legislacién marcaria con la anterior, empleando para tal efecto, e/
to a los puntos a tratar:

, en

no se a la marca;
, e/ mixdo

&) Expr
b) Por lo que hace a la adquisicion del derecho de la marca, se
declarativo, ya que no sélo podia adquirirse el derecho exclusivo de uso de una marca, mediante

su registro en el Departamento de /a Fropiedad Industnal, sino que, también se reconoci/an los
dicha marca

do hublera

derectios adquiridos por un usuario extraregistral pre y
con méds de tres affos de anterioridad a la fecha legal del mencionado registro,
¢} Con una mejor técnica legislativa se seflalaron los signos que podfan ser constitutivos de

marcas,
) Los signos o medios materiales no registrables, eran los mismos que se seflalaron en la ley de

7903;
@) Los sufetos del derecho de marcas eran los mismos que en la /e_y anterior de marcas;
7 de en s0 no

9 Por pvimsra vez se incluyd en el Reglamento una
segan /a clase 50 incluir art/culos no clasificados:

ia ley anterior, s6lo que Ja r ativa
rocursos admiinistrativos;

h) Tratiandose del sisterna de pravio con /i iento a las icit , se adoptéd el
examen de novedad as/ como el pr it 'o de op 7 de /os terceros que se hubleren
considerado afectados;

1) El titulo de propiedad de una marca screditaba a su titular el derecho exclusivo de 1a rmarca,
/) En similares términos que 1a anterior ley, se previd un procedimiento para los juicios civiles y un
procedimiento para los Juicios del orden penal, en contra de las personas que lesionaran el derecho

fend tativa, sino que p t
Q) En cuanto al examen admlnlsfra(lvo de manera similar se establecié dicho procedimiento como
it podia ser recurrible mediante

al uso exclusivo que de la marca ten/a su titular;

k) Derecho a solicitar exarmnen extraordinario de una rnarca;
§) Derecho de transmitir la marca registrads. De igual manera que la anterior ley, fas marcas

registradas pod/an transmitirse 0 enajenarse como cualquier otro derecho, pero su transmisién no
producla efecto en contra de tercero, mientras no se registrara en la Oficina de !a Fropiedad

Industrial;

m) Se establecieron causales de nulidad de /a marca,

n) Se establecieron los casos en que e/ registro de una marca podia extinguirse o cancelarse.
Esta loy comenzoé a regir desde el 70. de enero de 1929, y desde osta fecha quedaron revalidadas
las marcas, nombres commerciales y avisos comerciales, y los acfos de la Oficina de Patentes y
it jot de idad con el

Marcas relacionados con elios, cuya revalidacién debié haber sido

Acuerdo de 6 de agosto de 1920.
a a Jos

Se derogd /a ley de 25 de agosto de 1903, y quiera otra icion que se op
de la pre. te ley, as/ 7 se faculto al Ejecutivo Federal para expedir las
dlsposlc/ones reglamentarias de asta ley.
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Otra Ley de importancia en nuestra materia, es la Ley de la Propiedad Industrial de 31 de
diciembre de 1942 y su Reg de la fecha, en cuya exposicién de motivos se
menciona que la citada ley tiene como apoyo constitucional los art/culos 28 y 89 fraccién XV, que
se refieren a las facultades de Ja Federacién, para legislar sobre privilegios Industriales de
invencion y de mejoras, y tiene en e/ 73 fraccién X que faculta al

Congreso Federal para legislar sobre comercio.

De acuerdo con lo anterior, las marcas tienen una naturaleza mercantil, misma que se atribuyé s
las marcas en el segundo Codigo de Comercio de 1884, que fue el primer ordenamiento juridico
que reguld de una manera uniforrme a las rarcas, en un caplitulo o aco en
la doctrina y en la actualidad algunos autores de derecho mercantil /e atribuyen a las marcas

naturaleza mercantil,

En la exposicién de motivos se sefala entre las innovaciones en materia de marcas, la inclusién de
diversas disposiciones relativas a la autonomia de los derechos que confiere el registro de las
mnrr;as y ademas otras reglas que permiten a los propietarios hacer nuevos registros en que
r 1es a los que hubiesen hecho anteriormente, estableciendo normas que
impiden que se desvirtué el sisterma de exclusividad de uso de las marcas, por razones de orden
Ppublico, para evitar que pilerdan su caracter distintive de los productos que amparan, denolativo
) de su pr a, ya que el publico tiene interés en que, una vez conocida la calidad de
los articulos o productos que se fabrican o venden al amparo de una marca determinada, puedan
adquirirlos posteriorrnente sin necesidad de detenido examen y s.. riesgo de confusién. Por el
mismo motivo se reglamenta el empleo de las marcas por usuarios registrados.

Se b, legi un pro iento determinadc para dictar las declaraciones

adm/msrrahvas que se relacionen con esta materia, de acuerdo con las disposiciones
i lati . & efecto de que no deje de olrse a los interesados en el procedimicnto

administrativo cuando se afecten derechos adquiridos.

A fin de lograr que se resuelvan en forma mas expedita las controversias entre los particulares y la
Administracion, relacionadas con la aplicacidn de esta ley, se suprime el procedimiento relativo al
Juicio especial de revocacion, de tal suerte que una vez agotado el recurso de reconsideracion
b it poria ley. no habra otro medio de impugnacién de

administrativa, en los casos
Jlas resoluciones administrativas que el extraordinario del juicio de garantias.

7 de los derechos que confere el registro ds las marcas, las
it de prop ios de marcas

En relacién a la tras
disposiciones que la regulan tienen como propdsito evitar la Je
idénticas o semejantes, en grado tal que se confundan, lo cual puede inducir a emror al publico

consumidor.

En nuestra opinidn, es indudable el adelanto que en materia de propiedad industrial se verifico en
la época a que hacemos referencia.
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Por jo que hace a la doctrina en esta época predominé la tesis de que, la propledad de las marcas
era de darecho natural; y por o tanto, el depdsito o registro de la marca, debla ser declarativo de la

ds de que la ision del dep o registro, debla privar al propietario solamenite
ac las acciones penales, pero dejandole a salvo Ias civiles.

Consideramos que las Leyes sobra Patentes de Invencién y sobre Marcas Industriales y de
Comercio de 25 de agosto de 1903 y su Reg de 24 de i e de/ ario tuvi ]
un interés trascendental porque vinieron a perfeccionar la i sobre propit industrial y a

simplificar fos tramites para adquiriria y garantizaria.

La ley de Marcas Industriales y de Comercio y su reglamento, no obstante los defectos que
pudiera stribufrsela, significaron en su conjunto un considerable adelanto en materia de marcas. En
esa época, esta Ley fue objato de criticas muy severas pero particularmente, por la adopcion del
sistema sin previo examen, que a decir de algunos criticos signlificé un retroceso al sistema
anterior y para otros, tendla a un de tr 1 que prepararia para més tarde el
sisterna legal sajén de previo T de r dad para Ia tit i6n, pero que no se pudo adoptar
de una wvezr porque nuestro pals no fenfa ni el adelanfo, ni los elementos bastantes para
establecerio y sostenerio.

La Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 28 de junic de 1928 y su reglamento de 11
de diciembre de 1928, supert er e a la legislacion anterior, o sea a la Ley de Marcas
Industriales y de Comercio de 25 de agosfo de 1903, pues se hizo acoplo de las experiencias que
en esta materia se plasmaron en las legislaciones marcarias de Jos diversos palses, en el
abundante y valioso material doctrinario y en la misma prdctica de nuestra legislacion anterior,
tanto administrativa como judicial;, finalmente, en la orientacidon benéfica ce lus revisiones del
Convenio de Parls, verificadas en Washington el 2 de junio de 1911 y en la Haya el 6 de diciembre
de 1925; siendo México signatario de ambas revisiones.

La Ley de la. Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942 y su Reglamento significaron un
adelanto considerable en el campo industrial y ccmerc/al y perduraron vigontes por mas de tres
décadas, constituyendo it , en los que se hizo acopio no sélo de la
doctrina més actualizada y jurisprudencia al efecto, sino de las experiencias obtenidas de las
Conferenclas de Revision det Convenio de Parls.
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5. LEGISLACION VIGENTE.
i ¥ Marcas, la Ley de Fomento y Proteccion

En este apartado jaremos la Ley de I
dea /a Propiedad Industrial, l1a Ley de /a Propiedad Industrial y su Reglamento, que en este orden le

sucedierorn en importancia a la Ley de la Propiedad Industnal de 31 de diciembre de 1942 que

estudjamos en el punto anterior.

Por lo quoe hace a la Ley de Invenciones y Marcas de 9 de febrero de 1976, ésta respondié a una

serfe de medidas econdrnicas emprendidas par el Ejecutivo en esa época, en un perfodo en que
i , muy en boga en la

predgominaron ciortas teorias sobre la prop. dustrial y sus
América del Sur, pero quizds fuera de realidad y que en cierta forrna empezaron & encontrar

rectificacion.

La promulgacion de la Ley scbre el registro de la Transferencia de Tecnologla y el Uso de /a

Explotacién de Patentes y Marcas, de 30 de diciembre de 1970, era un indicador de que podrfan
b en al 0 de /a propiedad industrial. La Ley del Registro de

esperarse i
Tecnologla, reconoce su origen en un decreto de la Republica Argentina, derogado un poco mds

tarde. (12)

Las novedades de dicha Ley respecto al ordenamiento arnterior, en cuanto a las rnarcas, son ias
siguientes: 8) mayores limitaciones para el registro de las marcas, b) un régimen de uso obligatorio
de marcas; c) la vinculacién de marcas; dj el establecimiento de la licencia obligatoria sobre
marcas por causa de utiligad publica; e} la pérdida del registro cuando /a marca so convierte en
designacion genérica; f) reglas para comprobar el uso de las marcas, g) posibilidades de decretar
Ja prohibicién de uso de marcas, registradas o no; h)} la posibilidad de declarar que se amparen por
una sola marca de un mismo titular los productos elaborades o jos servicios prestados; i) la
j) la introduccién de las denominaciones de origen.

inclusién de Ias marcas de servici

Otras novedades contenidas en la Ley es lo relativo a infracciones y sanciones, ya que se
introducen las sanciones administrativas, bastante rigurosas, por infracciones a derechos de

propiedad industrial, lo cual no tiene paralelo en el mundo.

Tal vez se quiso dotar a la dependencia respectiva de rmuchas facultades para hacer cumplir as/
las praoplas defernminaciones de los funcionarios. Puede comentarse que se traté de algo inusitado

an /a evolucién de la propiedad en México.
En general, puede observarse que la parte nueva de la Ley de 1976 es bastante atrevida, pero

ciertarnante no ayuda mucho a /os titulares mexicanos de derechos de Propiedad Industrial, asrl

sea a Jos inventores, a los explotadores de patentes y otros derechos, a los tenedores de marcas y
ico y sucinto de la Ley perinite observar que las cargas de la

de ofros privil j Un 7
porcidn nueva recaen en realidad sobre Jjos mexicanos, pese a que precisamente Quiso
favorecérseles.

Ed. Pormia, S.A. 2a. 6d. 1981, México. D.F., pdg. 41.

12. Sepsieda, César. El sistema ge
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Asl por la vis lacion de snar ituye un gra n, en vex de una liberacién, para
los empresarios rnexicanos que explotan marcas extranjeras.

La excesiva rigidez acerca de las marcas “extranjerizantes® ponen en desventaja al productor
mexicano frente a los extranjeros, pues le quita ocasién para competir con ellos.

El sistema de sanciones pesa mdas sobre las empresas establecidas en México que sobre las
extranjeras, y que fortnan la mayoria de los tenedores de derechos, pues estas udltimas escapan
por lo general a cualquier accién represiva o punitiva, por no tener i it

pals.

o fe i en el

Los procedimientos para oblener la proteccién de los derechos de patente, de certificados, de
marcas, de nombres comerciales, elc., son elaboradoes y lentos y no permiten una rdpida tutela de
los derechos violados, y tienen e! defecto ademnés gue se conducen ante la misma autoridad
administrativa en lugar de llevarse a tribunal diferente.

Oftra novedad Importante en la Ley a estudio, lo fue la insercion del concepto: "transfoerencia de
tecnologl/a®, teniendo como fin vigilar o tratar de controlar el movimiento de acceso de la tecnologfa
a un pals en desarrollo y para modificar, modemizdndolas en lo posible, las leyes de la propiedad
industrial, a fin de orientarias hacia una ventajosa transferencia de tecnologfa.

La Ley de 1976 recibié todas estas probleméticas sobre el fenémeno tecnolbgico, més no puede
decirse que se hayan insertado con fortuna, y que el binomio propiedad industrial-transferencia de
tecnologla haya sido resuetto con el beneficio esperado.

Cabe mencionar que con bastante posterioridad a la expedicién de la Ley de invenciones y
Marcas, se publicd su reglamento (D.O., febrero 20 de 1981), y reformas al mismo (D.O.,
septiembre 1* de 1982) que complicaron aun mas el sistema legal de la propledad Industrial, pues
el reglamento fue mas alla de las normas de la Ley, aunque también es justo reconocer que aclard
algunas lagunas de ese cuerpo legal.

Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacidn en fecha 16 deo enero de 1987, ia Ley
de Invenciones y marcas fue reforrada, introduciéndose algunas secuelas novedosas e
importantes en el régimen de la propiedad industrial en México.

Los cambios adoptados en la Ley de Invenciones y Marcas, en lo general tocan aspectos
importantes de la concesiéon de las patentes y de los registros y la explotacién de las marcas.
Afectan también lo que se refiere a las infracciones a los derechos de la propiedad industrial, con
sanciones muy rigurosas.

Ofrecen la novedad de un nuevo capltulo, relativo a lo que ahf se lama "s! fomento a las
invenciones®. Se aprovecha pars mejorar la redaccion de unos articulos y se ajusta el texto de
unas disp s a las n. reformas, Los cambios en s no son impraesionantes.
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A continuacién entraremos al estudio de ia Ley de Fomento y Fr idn de la Propl d industnal,
publicada en el Diario Oficial de la Federacién en fecha 27 de junio de 1991, en vigor al dia
de su i , Qque abrogd /a Ley de I ¥ Marcas 7 en el Diario

Oficial de 1a Federacion el 10 de febrero de 1976, asf como sus reformas y adiclones. También
abrogé fa Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnologla y el Uso de
de P ¥ Marcas y su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de ls
Federacion fos dias 11 de enero de 1982 y 9 de enero de 71990, respectivamente. Sin embargo,
permanecio vigente en lo que no se opusiera 8 la Ley en estudio, el Reglamento de la Ley de
Invenciones y Marcas publicado en el Dianio Oficial de la Federacién el 30 de agosto de 1988.

Frente a un contexto internacional en el que México tiene cada ver mayores participaciones, se
actualiza e! marco legal aplicable en materia de propiedad industrial, presentando figuras
innovadoras y nuevos plaros de vigencia sobre los registros otorgados.

La Ley de Fomento y Proteccitn de la Propiedad Industrial establece numerosas disposiciones que
adecuan &l marco legal de la propiedad industrial a las circunstancias actuales del pals y de la
economla internacional.

Consideradas en conjunto, las disposiciones de la Ley se refuerzan y complementan entre s/, de
manera tal que el marco juridico de la propiedad industrial en México resulta ser mias modemo y
balanceado, en comparacién con la Ley de invenciones y Marcas que fue abrogada al promulgarse
la nueva Ley.

La proteccién a la propiedad industrial que se establece en la nueva Ley es comparable a la que se
ofrece a la industria y al comercio en los palses industriatizados, de suerte que los Inventores,
investigadores, industriales y comerciantes mexicanos cuentern con una proteccion comparable en
su propio pals, que les permita competir contra los extranjeros en iguales circunstancias a los que
éstos en an en sus r ivos palses.

Entre las principales disposiciones de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial,
destacan las siguientes:

a) Se establece una vigencia de 10 aflos pars los registros marcarios, en vezr de los cinco que
estipulaba la Ley anterior. Se mantiene la posibilidad de renovacién por perfodos de la nueva
duracion;

b) Se mide la vigencia a partir de la fecha de solicitud del registro marcarfo, en vez de la llamada
fecha logal del registro;

¢) Se simplifica notablernente la prueba de uso efectivo de las marcas registradas, al solicitarse
gnicamente, en el rnomento de la renovacion, una manifestacion de tal uso, bajo protesta de decir
wverdad, en vez del requerimiento de ejemplares o etiquetas, facturas de venta, etc., a los tres afios
de la fecha del registro como se planteaba anteriormente,

d)} Se mejora la proteccién en México de las marcas usadas y registradas también en otros palses;

e) Sa preservan para los coensurnidores las ventajas derivadas del libre camercio intermacional, con

mercancias a las que legitimamente se aplica una marca registrada,
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f) Se mejora la proteccién a la propiedad industrial de modo congruente con las précticas de
mercadotecnia que se observan cada vez mas en la actualidad;
Q) Se evita la posible oonlusldn al publico entre marcas registradas y nombras comerciales de

1"os o 13 de cuando éstos indiquen cierta relacién con
aqueéllas, sin que verdaderarnente exista tal relacion;
) Se creard el Institut de la P Industrial;

i) Desaparece el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologla, al abrogarse la loy de 1982 en
la materia en uno de los articulos transitorios de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad
iIndustrial;

) Se simplifican los procedimientos contenciosc-administrativos para mejorar en la préctica la
defensa de los derechos de propiedad industrial.

Finalmente, llegamos a la Ley de la Propledad Industrial, ordenamiento que actualmente se
encuentra vigente y que a continuacién pasamos a estudiar.

En razon de los compromisos asumidos internacionalmente, el Ejecutivo Federal, envié a la
Camara de Diputados una iniclativa a fin de reformar la Ley de Fomernto y Profeccidn de la
Propledad Industrial, la cual otorga una mayor proteccién a la propiedad Industrial, y otorga la
autonomia del Instituto Maexicano de la Propiedad Industrial.

Las reformas pretenden armonizar la ley con el Tratado de Libre Comercio y Ja reciente
incorporacion de México a la Organizacién de Cooperaciodn y Desarrolio Econémicos.

Los ios se r i en i iones al procedimianto en materia de patentes y marcas y
defensa de jos derechos de propiedad industrial.

En cuanto a las marcas, se precisan aspactos relativos a su caducidad por falta de uso durante los
tres aflos inmediatos anteriores a la presentacion de la solicitud de su declaracion.

Se elimina la confidencialidad de los expedientes de solicitudes de marcas, lo cual beneficia a todo
interesado.

Otro aspecto importante lo constituye fa reparacidn de! dafio material por la violacién de los
derechos que confiere esta Ley, que en ningun casa sera inferior al 40% del precio al publico da
productos o servicios que impliquen violaciones a los derechos de propiedad industrial.

Las modificaciones pretenden acabar también con la pirateria que tanto dafio causa a la
produccién nacional.

De esta forma, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacién en fecha 2 do agosto de
1994, en vigor el 1° de octubre de 1994, se reforrnaron, adicionaron y derogaron diversas
disposiciones de la Ley de Fomento y Fr i6n de la Propi 1 Industrial.

En virtud de dicho Decreto se cambio de nombre a la Lley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial para denominarse Ley de la Propiedad Industrial.
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Las reforrnas contenidas en dicho Decreto, tuvieron los sig bieti f

A) Dotar de funciones de autaridad al Insti 7 o de la Pr industrial, con la
jcidn de la Direccién General de Desarrollo Tecnoldgico de fa Secretarfa de

Comercio y Fomento Industrial;
B8) Inciuir los principios negociados en el TLC, sobre fodo en lo referente sl trato nacional;

C) Precisar que jos métodos matemadticos no se consideran Invenciones y por tanfo no son
patentables;

D) Establecer claramernte el alcance del derecho quo otorga el titulo de parente para su legltimo
titular;

E) Senalar reglas claras para el pago de derechos por la practica del examen de fondo de una

solicitud de patente;

F) La posibilidad de demandar la nulidad de una patente en cualQuier tiempo, cuando se haya
oforgado en contravencion de las dispasiciones legales;

G) Definir claramente el concepto de marca noforia, para una mejor profeccion de las mismas;

H) Despenalizar ol drea de las patentes, cambiando e/ método de sancién corporal por el
economico (sanciones pecuniarias).

De las reformas efectuadas a /a Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad /ndustrial, en
materia de marcas, destacan las siguientes:

a) Se ad:aonaron conceptos no registrables; queda precisado el térrmino: marcas notoriamente
y 0n gidas las marcas con registro en tramite;
b) Se ampllo a tres aflos el plazo a favor de /los terceros de buena fe para solicitar el registro de

una marca;

c) Se i iyé a las de productores, antes so6lo de asociaciones, para registrar una

marca colectiva;

d) Por lo que se refiere al procedimiento para registrar rnarcas, quedo

fegal cuando no se indique sila marca ha sido usada, enfendiéndose que no lo ha sido;

e) En cuanto a los anexos que deben pr se ala ficitud de registro de marca, quedarorn
los tr a pagar incluyendo solicitud, registro y expedicion del titulo. Asimismo,

so I' irnitaron los ejemplares de la marca que deben anexarse;

1) Tratdndose de las palabras o leyendas en J/as marcas, se amplio la protecciénn a marcas

idimensionales, y quedaron aclarados Ios efectos err caso de reserva expresa sobre una palabra

lecie una pr 7

reconocida como marca;
) Por fo Que hace a los 7t parar Ia prioridad sobre /a fecha de la solicitud de una
marca, se eliminé /a exigencia de reciprocidad en el pals de origern, como requisito para reconocer

1a prioridad;
n) Se elimind /a posibilidad de subsanar errores en 12 solicitud de registro de marca presentada;

{) Por lo que hace al examen de fondo de una solicitud de registro de marca, se agregd el supuesto
b. tal circur ia en el procedimiento de

oo que existan "anteriores solicitudes”™ para

examen de forma;
J) Se otorggd un plazo adicional de dos meses sin que medie flici para Jol
por el Instit: en el de fondo,

los req
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k) Respecto de la manera de utilizar una marca registrada, se ifico el lificativo de fi
por distintivo, quedando de la siguiente forma: "La marca debersd usarse en tesitorio nacional, tal
como fue registrada o con modificaciones que no alteren su caracter distintivo™;

) Por 1o que se refiere a la caducidad de las marcas por falta de uso, se vinculb el plazo de uso al
de ia fecha de solicitud de la caducidad, as/ como a las disposiciones en maleria de importacion
aplicando criterios intermacionales;

m) Dasaparecié el concepto de marcas "vinculadas®, que eran aquellas de origen extranjfero
aplicadas a articulos fabricados en territorio nacional;

n) Por lo que hace a los requisitos para renovar el registro de una marca, quedd precisado el uso
de la marca en cuando rmenos uno de los productos o servicios. Se adiciond la causal de "sin
causa justificada*®, cuando se trate de interrupcion en el uso de una marca;

©0) En cuanto a las licencias y la transmisién de derechos de rarcas, se Incluyé el supuesto de
otorgar licencias de uso respecto de aquellas marcas que se encugntren en tramite de registro;

p) Quedo precisado el procedimiento para la inscripcién de dos o mas solicitudes de licencia de
uso de marca en una sola promocion;

q) En lo que respecta a las acciones que pueden ejercer jos licenciatarios de rnarcas, cambié el
concepto de usuario por el da licenciatario con derecho a ejercer accion legal, amen de que
antarforrnente las accionas legales se restringfan a aguellas tendientes a impedir 1a falsificacién,
Imitacién o uso ilegal de la marca;

r) Por lo que hace a la transmisién de marcas, se incluyd la posibilidad de establecer gravamenes
sobre los darechos de una marca,

S) Se establecié como causal para negar inscripcién de licencia o transmision de derechos de una
marca, cuando el registro de la marca no se encusntre vigente, anteriormente se referla a “razones
de criterio pablico™;

1) Se establecio que la representacion legal no puede ser causa de impugnacion del registro de una
marca. Asimismo, se amplié el plazo de uno a tres afios para ejercitar la accion de nulidad prevista
en la fraccion !l del articulo 151,

u) Se establecieron las causas de caducidad de los registros de marca, quedando precisado a
partir de que momento se contabiliza el plazo de tres afios para que opere la causal de caducldad;
v) En la sustanciacion del! procedimiento de declaracién administrativa, se adicioné entre las
solicitudes, la de infraccion administrativa, anteriormente no contemplada;

w) En el procedimiento de declaracién administrativa, se oforga valor probatorio a facturas e
inventarios del titular o del que cuente con la licencia corespondiente;

x) Se establecié la forrna en que podran comprobarse hechos que pudieran violar derechos
protegidos por esta ley, lo que permitird un mas agil desarrolio en el desahogo de prucbas en el
procedimiento de declaracidn administrativa;

¥) Quedd especificado que las solicitudes de declaracibn administrativa podrin ser de nulidad,
caducidad o cancelacion;

z) En cuanto a la defensa de los derechos de propiedad industrial, se adaptarcn conceptes que
incorpora el Tratado de Libre Comercio, previendo que en los procedimientos judiciales, la
autoridad judicial podrd adoptar las medidas previstas en esta ley y en los tratados internacicnales
de los que México sea parte. £n general, se amplié la proteccién a los derechos de propiedad
industrial, fijandose sanciones mucho mas sewveras y concediéndosele al instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial mayores atribuciones.
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Al reformarse la Ley de F y Pr de i1a Pr ial, se tomaba necesario
el R de la Ley de invenciones y Marcas, que desde la abrogacion
misma de la Ley de invenciones y Marcas habla quedado en el rezago.

Tal situacién fue prevista por el legislador y en fecha 23 da noviembre de 1994, poco tiempo
después en que se reforrnd la Ley de f y Pr ion de la Propledad industrial, se publicé
en el Diarlo Oficial de la Federacion el Reglamenio de la Ley de la Propiedad Industrial, que entré
en vigor a los quince dias siguientes de su publicacién, abrogando el Reglamento de la Ley de
Invenciones y Marcas, publicado en el Diario Oficiat de la Federacion del 30 de agosto de 71988.

De lo tr en dicho ord tegal, ad ds de ad se a la Ley de la Propiedad
Industrial, podemos decir que en materia de marcas, destaca el hecho de que por vez primera se
incorpora la clasificacién de productos y servicios, piedra angular en la determinacién de los
derechos de propiedad indusftrial,

Por lo que hace a los ordenamientos legales en este apartado estudiados, inclusive la Ley de la

Pro, Y su Reg o, que son los ordenarnientos vigentes, resulta evidente, una
notoria tendencia a la moderr y a la ad i6n con otras leg 185 mas ar A
con los C os y Tratados Inter de los que nuestro pals es signatario, con

ef consecuente beneficio de los titulares de los derechos de propiedad industrial.
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CAPITULO I1. LAS MARCAS EN EL AMBITO INTERNACIONAL.

1. El Derecho de las Marcas en el ambito intermnacional.
2. Influencia del régimen 1al en la legi on icana.
3. Di: iciones sobre propied: industrial en el NAFTA.

1. EL DERECHO DE LAS MARCAS EN EL AMBITO INTERNACIONAL.

La marca es el medio que asegura Ja estabilidad de las cormientes comerciales, que contribuye a
intensificarfas gracias a la demanda de mercanc/as que provoca de acuerdo con el renombre y
prestigio de que goza. De ahi que se wuelva evidente la importancia que tiene la marca
especialmente en el comercio intemacional, en cuya actividad desermpefia en cierto modo un papel

de elemanto regulador que fodos le reconocen.

El nacimiento del derecho a la marca, /as formalidades necesarias para obtener su registro y las
diversas modalidades referentes a su profeccidn quedan sujetas a muy variadas exigencias que
frecuentemente varian de una legisiacion naclonal a otra, razén por la cual se ha procurado la

1 de tales islaciones.

Aunque en el transcurso del tiempo se fueron celebrando convenios o tratados bilaterales
especificamente sobre la materia de propiedad industrial, la proteccion otorgada & dicha materia
era insuficiente, no solo por ausencia de uniformidad sino que, ante J/as denuncias sucesivas de
dichos instrumentos intern pro 7 graves inconvenientes y una absoluta
i idad para quit eran titulares de algun derecho adquirido. Ante esta situacion, se dejo
sentir en aquella época la necesidad indubitable, de la tendencia hacia la unidad de proteccion.

13)

Esta unidad, después de una serie de Congresos y Conferencias se vio finalmente plasmada al
constituirse la Unién de Parls para Ia Proteccitén de la Propiedad Industrial el 20 de marzo de 1883,
la cual tuvo como precedentes a la Union Postal de 1865 y la Union Telegrdfica de 78785, en cuanfo
o idn del pto de “"Unisn™.

a las consecuencias jurldicas que i la

La Union presenta sobre los tratados bilaterales enormes ventajas como son: la de aplicar una
regla general entre los diversos Estados que la constituyen, existe una mayor seguridad por la
armonizacion, equilibrio y concentracién de intereses entre los Estados adherentes, lo que muy
diffciimente provocarlfa la salida de éstos y por el incentivo de la unifi i6n deo las legi. en
fa materia, as/ como por la atraccién de otros Estados a adherirse al pacto comuan. (14)

e . México, UNAM, Insttuto de investigaciones

13. Ranget Medina, David. Derechio de la propr

Juridices, 1991, pég. 8.
14. Nava Negrate, Justo. Derecho de fas marcas. Ed. Pormia, S.A., 1985, México, D.F., pag. 199.
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México, después de que se verificd la Convencion de Parls y antes de su adhesién a fa misma o
sea ef 7 de septiembre de 1903, celebrd al igual Que todos los palses del mundo convenios o
tratados bllaterales con ofras naciones, en donde se insertaba por o menos una clgusula que
daba protecciodn entre ofros objetos de la propiedad Industrial, a las marcas de fabrica y de
comercio; también celebrd tres con cardcter especial. (15)

En atencidn a la importancia que reviste el Convenio de Parls para la Proteccién de la Propiedad
Ingustrial, pues constituye el marco intermacional de referencia en esta materia, y sobre todo para
nuestro pals quien es actualmente signataric de dicho instrumento internacional en su altima
revisién en Estocolmo, y el cual constituye ley fundamental por mandato constitucional, se
efectuard en este punto un examen detallado del mismo,

La idea de hacer una Convencién especial para la proteccién de la propiedad industrial que
estuviera siempre abjerta para nuevos adburentes qQue quisieran aplicar a los extranjeros de los
palses unionistas un conjunto de reg!ss comunes, fue planteada en el Congreso de Viena de 1873.
Posteriormente, en el Congr.so «'& Parls de 1878 se reiter6 y culminé con I1a firrna del tratado

ivo que se d irg: "Convencién de Union de Parfs del 20 de marzo de 7883 para la
P i6n de la pr daa industrial®, con 19 articulos, y de la que forrma parte integranfe el
“Protocolo de Clausura™ de igual fecha, que contiene en siete pamafos las convenciones

estipuladas. (16)

£l Convenio de Parls preveia en su articulo 14 Conferencias periddicas de revision con el objeto de
rmejoraria.

A través de la historia esto Convenio ha sufrido de manera concreta y efectiva las siguientes
revisiones: en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de julio de 1917, en ia
Haya e/ 6 de noviembre de 1925; en Londres el 2 de junio de 1934; en Lisboa el 11 de octubre de
1958, y en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

México, iniclalmente se adhirié al Convenio de Parls el 7 de septiembre de 7903 suscribiendo el
texto de Bruselas (Diarfo Oficial 17 de septiembre de 1903); posteriorrmente suscribi6 las revisiones
de La Haya (Diario Oficial de 30 de abril de 1930), Lisboa ¢Diario Oficial de 31 de diciembre de
1962) y /a actual revisién de Estocolmo (Diario Oficial de 27 de julio de 1876). (17)

En cuanto a las normas principales del Convenio, hay que hacer una distincién entre cuatro
categorias diferentes de las normas que lo integran:

1. En primer lugar, el Convenio contiene disposiciones de derecho intemacional publico que
regulan los derechos y obligaciones de los Estados miermnbros y establecen fos 6rganos de la Unidn
areados por el Convenio, asf como disposiciones de caracter administrativo.

15. Range! Medina, David. Tratado de derechc mercano. Ed. Libros ds Maxico, 1960, México, D.F., pag 64.
76. Range! Medine, David. Tratado de derecho marcarnio. Ed. Libros de México, 1960, México, D.F., pdg. 65.
17. Navs Negrefe, Justo. Derecho de /as marcas. Ed. Forrua, S.A., 1985, México, D.F.. pdg 207.
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1es que exigen o permiten a los Estados

2. En segundo lugar, en el C io figuran
miembros legisiar dentro del de la pr d strial.
3. La tercera fa de disp del C o se refiere 8 la legislacion sustantiva en el

campo de la propiedad industrial por 1o que respecta a los derechos y obligaciones de las partes
F= pero ar en la medida en que jo exija la ley interna de los Estados miembros que
se haya de aplicar a esas partes.

4. Finalmente, la cuarta categoria de d:sposlmones dal Convenio estd constituida por norrmas de
derecho sustantivo relativas a los derechos y obligaciones de las partes privadas, nonmas que sin
embargo, no se refiferen dnicamente a la aplicacién de las leyes internas, puesto que su confenido

puede regir directamente la situacion en cuestion.

Por otra parte y refiriéndornos a /a naturaleza juridica de! Convenio, tenernos que para el maes(ro
Justo Nava Negrete, el Convenio de Parfs es un tratado-ley, entendiéndose por tal que en cada
uno de los palses unionistas opera como una ley, por lo que es de aplicacién obligatoria; lo cual
puede diferir segun los sistemas constitucionales de las Estados de que se trate. (18)

Hay Estados como el nuestro que aceptan el cardcter auto-ejecutivo, o sea, que tanfo /as
autoridades administrativas como judi s aplican dir e las disposiciones dei Convenio de
Parfs a las partes privadas, sin méas intervencion de la legisiacién nacional; en cambio existen
Estados que por su sistema constitucional no admiten el mencionado cardcter, por lo que estan
obligados a introducir disposiciones que produzcan el mismo efecto en su legislacién interna. (19)

Ahora bien, sea cual fuere el sisterna constitucional adoptado por los Estados Unionistas, lo cierto
es, que dicho instrumenrito jurfdico internacional tiene como propdsito fundarmental su aplicabllidad e

imperatividad cuyo rango es el de una ley.

En nuestro palfs no existe duda al respecto, ya que nuestra constitucién en su articulo 133,
establece:

"Esta Constitucién, las leyes del Congreso de la Unién que emarien de ella y todos los tratados que
estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la Republica,
con aprobacion del Senado, serdn la Ley Suprerma de toda la Nacién. Los jueces de cada Estado
se arreglardn a dicha Constitucion, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que
pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.”

Acorde con la letra del citado precepto legal, los tratados estan colocados al mismo rango que las
leyes del Congreso de la Unién, lo cual no defa duda de su cardcter de ley fundamental; de ahf que
se adopte la tesis "tratado-ley”. Sin embargo, no ocurre as/ en el supuesto de alguna contradiccion
entre los tratados y las leyes del Congreso de la Union, en la Que no se esta de acuerdo que la ley
intermacional sea ia que fije 1a solucién y por ende la supremacia sobre la ley intema del Estado.

o)

1985, México, D.F.. pdg. 209.
Ed. Forria, S.A., 2a. ed. 19871, Mdxico, D.F., pag. 8.
1985, México. D.F., pdg. 210.

18. Nava Nagrete, Justo, Deracho de /as marcas. Ed. Pormie, S.A.

19. Sepuiveda, César. £l sistama de
20. Nava Negrete, Justo, Derecho de /as marcas. Ed Porroa, S.A.,




Los principios esenciales del Convenio de Parls en materia de marcas, son los siguientes:
A) Principlo de "Asimilacion a los Nacionales”™ o de "Trata Nacional”,

Este principio consiste en que los subditos unionistas tienen el derecho de obtener de cada pals de
la Unién, su asimilacion g los nacionales o el trato nacional en materia de propiedad industrial, es
decir el unionista tendra abjertos en cada uno de los palses de la Unién, dos calegorias de
derechos: 1) Los derechos reconocidos por las leyes internas a los nacionales, sin discriminacion
alguna y 2) Los derechos recor idos ials e por la Convencién. Esto es sin perjuicio, de
que el unionista cumpla con las Iormalldades ¥ condiciones impuestas en esta materia a Ilos
nacionales.

Por otra parte, aun cuando /3 ley interna de alguno de los palses de jla Unién, establezca como
condicién para gozar o disfrutar de algin derecho sobre propiedad industrial, la obligacién de tener
domicilio o establecimiento, esta condicién no podrd imponerse a los nacionales de otros palses de
Ia Unidn. Sin embargo, los palses miembros de la Unién tienen absoluta libertad para aplicar las

iciones que su  legi i6n interma sobre propiedad industrial relativa al
procedlmlen!o Judicial y administrativo y a la competencia, as/ como a la eleccién de domicilio o a
la constitucién de un mandatario.

B8) Principio de Tindependencia®.

Segun este principio, el subdito unionista que efectie un registro o depdsito en un pals de la Unién
es totalmente independiente del registro o depdsito efectuado en el pals de origen o en otro pals
de la Unién, es decir no existe vinculacion jurfdica alguna.

En otros términos, una vez registrada en un pals de la Unién, una marca de fdbrica o de comercio
sigue siendo independiente y no resuftara afectada por la suerte que [0S registros de la misma
marca pueden correr en otros palses, incluido el pals de origen.

C) La proteccion de la marca "tal cual”,

En el Estatuto Internacional de la marca el articulo 6 que establece este principio, ocupa un lugar
predilecto tanto por la importancia de los principios que encierra y por las controversias a las
cuales esta disposicion ha dado lugar.

El contenido de este principio estriba en que el Unionista que tiene la propiedad de su marca
regularmente registrada en su pals de origen puede obtener la proteccién de su marca "tal cual” en
Jos otros palses de fa Union.

En realidad la interpretacién de este articulo ha suscitado las opiniones rnds diversas y ha sido
obfeto de resoluciones judiciales opuestas.

En principio, el articulo 6 establece expresamente la facultad discrecional que puede ser ejercida
por los palses de la Unidn en su cardcter de depositarios en los siguientes supuestos:
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bsidio del pals d

a) Para exigir el itante de su marca, ol reglsl‘ro previo de ésta en su pals de

origen, lo que tendrd que probar el cer corresp y
b) Para rechazar o invalidar el registro solicitado segun en los casos previstos, en el mismo articulo

6.
Lo anterior implica, cualquiera que sea la interpretacion, reconocer que el ejercicio de dichas

facultades deroga el principio de asimilacion.

D) Derecho de Frioridad.

Este derecho consiste en que el unionista que haya efectuado regularmente el depdsito de una

rmarca en alguno de los palses de la Union, disfrute de un derecho de prioridad de seis meses para

efectuar el depdsito de dicha marca en alguno de los palses de la Unicn.

De esta rmanera, se esfablece una vernafa o beneficio considerable de proteccién al unionista al
érsele efe: retr al de la marca que efectué en algun otro pals de la

Union, a partir del dla siguiente a la fecha del depdsito de dicha marca en el pals de origen,

fiféndose un plazo de seis meses para que ef unionista efercite este derecho, sin que pueda ser

invalidado por los hechos ocurridos en el intervalo de dicho plazo, especiaimente por otro depdésito

o por el uso de /a marca. Ahora bien, el perfodo de prioridad comienza a correr a partir de la fecha

del depdésito de la primera solicitud.

por depdsite nacional

Desde la Conferencia de Lisboa se establecio lo que debla enten
regular y primera solicitud.

Por otra parte, se establece como debe fijarse el mencionado plazo, indicdndose que el rnismo
empieza a comrer a partir del d/a siguiente en que se efectué el prirmer depésito. Es imprescindible

que el uftimo dfa del depdsito sea laborable.
. entre los que destacan Justo

Estos principios son generalmente por los Ir

Nava Negrete, Jaime Alvarez Soberanis y David Rangel Medina.

de rmarcas contenidas en el Convenio de FParls. sorn las Que &

Otras it en
continuacién se indican:

A} Se concede un plazo de gracia de seis meses para el pago de tas tasas de mantenimiento de
fos derechos de propiedad industrial:

B8) Se protegen las marcas notoriamente conocidas;

C) Se protegen las marcas de servicio;

D) Se protegen las marcas colectivas;
E) Se establecen prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficlales de control y

le de orgarii: intergubernarmentales;
F) obllgacidn de uso y alteracion ligera de /a marca;
G) 100 de la i marca por copropietarios;

H) Transferencia de la marca;
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1) Proteccién de las marcas en las exposiciones;

J) Embargo a la importacion de los productos que lleven llicitarmente una marca;

K) Registros efectuados por el agente o el representante del titular sin su autorizacion, y
L) Naturaleza del producto al que ha de aplicarse la marca.

En nuestra opinién, el objetivo primordial del C io de Parls en afornar una amplia

oteccién a los derechos del inventor y esto favorecié a los tecr e més

avanzados.

Asimismo, el Convenio de Parls contiene di I i iciones relati a los signos marcarios.

Esto demuestra la Importancia que se otorgd desde un principio, por parte de los palses
DS, 8 la pic ion de sus marcas, lo que responde a su propdsito de utilizarias como

instrumento para extenderse a otros mercados. Debido a que vivimos en una sociedad consurnista,
la marca no solamente cumple un roll de agente de identificacion de productos, sino una activa
funcioén de promocion de la venta de mercanclas, que es aprovechada al mdaximo por los palses
tecnotégicamente avanzados.

El Convenio de Parls también contiene en materia de marcas algunos preceptos que resultan de
dud: para los I en vias de desarrollo, ya que los principales problemas que se les
plantean en este ambito, son la amplia penetracion de marcas propiedad de las corporaciones
transnacionales situadas en los pal: desarr y el incr de los contratos de
autorizacion de uso de marcas extranjeras que aumentan la dependencia hacia los palses
Industrializados.
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2. INFLUENCIA DEL REGIMEN INTERNACIONAL EN LA LEGISLACION MEXICANA.

El sist 10 de propiedad industrial ha tenido un progreso indudable y continuo. Ese
progreso ha sido posible en mucho por la presencia del régimen Internacional, al cual debe
nuestro . Los desarrollos Que se nofan en este pals en las instituciones y en las

normas, a parlir dea 1900, tienen su base en la Convencién de Union de Paris y en sus distintas
revisiones.

Cada vez que se ha creado en México un ordenamiento sobre patentes, marcas y otros derechos
afines, o cuando se han introducido reformas, ello ha descansado cada vez en las mademizaciones
de la Convencién. No hubjera podido pensarse en un desenvolvimiento auténomo. En esta materia
es rmuy diffcil inventar o innovar. Se requiere un buen volumen de experiencia que séio 1o puede
dar el intenso intercambio de las reuniones periddicas de expertos, encargados de proponer
avances al Convenio.

Por ejemplo, se han ido introduciendo en nuestra legislacion conceptos tales cormo la prioridad de
fecha, los nombres y los avisos comerciales, los dibujos y modelos Industriales, el uso autorizado
de marca, la nulidad del registro hecho indebidamente por el representante de una finna extranjera,
clertas reglas para contrarrestar al abuso de la patente, y las licencias de uso de marca, la
proteccidn contra la apropiacion indebida de signos, algunas reglas contra la competencia desleal y
muchos mas.

Y es que no se trata en realidad de una influencia de fuera. El régimen intemacional es el productc
de una accion concertada por una pluralidad de Estados, con base en la aprobacién de cada uno
de elios, y tomando en consideracion tanto el interés general como el interés particular, que se
fusionan. Y puede afirmarse que a la larga, los palses reciben mas del régimen internacional que lo
que han aportado a ¢1. (21)

Adn cuando la Legislacién Mexicana tiene alguna influencia diferente de la del Convenio de Parls,
tal como lo relativo a la explotacion de patentes, que viene del acuerdo de Cartagena del Pacto
Andino, y el certificado de invencién, que proviene de ios p i es factible observar
que la Revisibn de Estocolmo de 1967, hecha a la Convencioén de Unién, fue tormada en cuenta en
nuestra Legistacion, inevitablemente, asl como también otros instrumentos del régimen, como por
ejemplo, el Amreglo de Lisboa relativo a la Proteccién de las Denominaciones de Origen y su
Reglamento, de 1958. (22)

Asl puede observarse que la Legislacién Mexicana vigente recoge o relativo a la proteccion de las
marcas de servicio (Convencion, articulo 1°, 2, artlculo 6%, sexies) a fas prioridades (artfculo C), 1),
al plazo que debe transcurrir para que pueda solicitar una licencia obligatoria de patente (artfculo
5°, 4).

21. Sepulveda, César. El sistema de propi ir Ed. Porria. S.A., 2a. ed. 1981, México, D.F., pag. 35.
22. Avarez , Jaime. La da tas
1979, México, D.F., phg. 322.

y marcas y de la transferencia tecnolbgics. £d. Pormia, S.A.,
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18 vigente ha

También, en la parte de represion de la competencia l, 1a Leg. 1
incorporado, gracias al NAFTA, algunas disposiciones destinadas a tutelar las marcas notorias,
obligaciones que se derivan de la Convenicién de Union de Parls. Por ejemplo, el articulo 6° bis del
Convenio prescribe que el registro de una marca notoriamente conocida de un beneficiario de Ia
Convencién hecha por ef representante o agente sin autorizacién, debe anularse, o bien, negarse

su registro.

Asimismo, la Legislacién Mexicana vigente ha brindado proteccién, en lo que respecta a la
transferencia de la marca que haya registrado indebidamente el representante o agente de un
titular extranjero, inspirada en el articulo 6° septies, parrafo 1 de la Convencién.

En congruencia con el apartado 2) del mismo articulo 6°* septies del! Convenjo, la Legislacion
Mexicana vigente ha previsto el derecho de ese mismo titular extranjero a impedir la utilizacién de
la marca por el representante o agente que intente registrar o que haya registrado indebidamente

esa marca.

La Legisiacidon Mexicana vigente af igual que el articulo 7° bis de la Convencion de Unidn de Parls,
establece el derecho relativo a las marcas colectivas.

Por cuarto hace a los nombres de comercio y marcas aplicadas ilicitamente a un producto de
importacion, el Convenio prevé que se debe prohibir la importacion, o si ya han ingresado al pals,
que se embargue ese producto, al igual que la vigente Legisiacién mexicana.

Las reglas del articulo 10 bis de la Convencitn de Unién, sin duda una disposicién de la mayor
importancia, ha merecido inclusion en la Legislacion Mexic 1a vigente, al establecer los
casos de competencia desleal que merecen sancién administrativa, lo que significa una proteccion
eficaz contra la competencia desleal de que habla el articulo 10 bis. Asimismo, en la Legisiacion
Mexicana vigente, se han incluido condiciones de competencia deshonesta como las que
contempla el inciso 3 de dicho articulo 10 bis, o sea, las indicaciones o aseveraciones cuyoc
empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo
de fabricacién, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Otra de las influencias del régimen internacional, reside en la parte de la Legislacion Mexicana
vigente que se refiere a las denorninaciones de origen y que proviene del Arreglo de Lisboa de
1958 relativo a la Froteccion de /as Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, y su
Reglamento, Diario Oficial, julio 11 de 1964.

No se trata de que las disposiclones de nuestra Legislacion y ias del Arreglo sean iguales, sino de
wuna adaptacién del lenguaje del Arreglo, a manera de otorgar ia proteccién en el pals de origen
para que puedan registrarse esas denominaciones en la Oficina Internacional de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual.

Mexico empezd a interesarse en las designaciones de onigen cuando alqunos de sus productos,
como el tequila, eran victimas de imitaciones o de falsificaciones, que provenfan de otras partes, y
que afectaban el comercio del mismo.
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Es poslble que la accion de los Estados del Tercer Mundo pr en los
7 I de la C i6n de Unién, que mds tarde habnan de producir alguna
influencia en Méxlr:o como ha venido sucediendo cuando hay mutaciones en el Pacto de Parls.

Parece ser, desde nuestra particular apreciacién, que el Ci lio de Unibn realizarad éptimamente
su cometido cuando se encuentren soluciones alternativas que reconozcan la diferencia de
capacidad econdmica e Industrial de los diversos grupos de palses.

Pero para ello habré que esperar todavia un tiempo mas o menos largo, parque el proceso de
tratados universales para la propiedad industrial parece haber alcanzado un punto de saturacion.
No se contempla ningtin avance impresionante, sélo parece haber detalles poco importantes en ef
horizonte,

No por ello poderios negar que ha sido notable la influencia que ha tenido en nuestra legislacion el
régimen internacional, particularmente proveniente del Convenio de Parls. No obstante hay que
hacer mencién que la Ley de la Propiedad Industrial en vigor, es el ordenamiento que mas
influencia ha tenido de dicho Convenio, merced al Tratado de Libre Comercio del que México es
signatario a partir del 1* de enero de 1994, pues las leyes anteriores no tuvieron tanta influencia del
régimen internacional, siendo ordenarnientos que en materia de proteccion a la propiedad
industrial, dejaron mucho que desear.
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3. DISPOSICIONES SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL NAFTA.

Dada la importancia que reviste para nuestro pals el NAFTA (North America Free Trade
Agreement o Tratado de Libre Comercio), por la proyeccion internacional que dara al pals en
materia econdmica y comercial, sf bien a mediano y largo plazo, los palses signatarios del mismo,
Estados Unidos de Norte América, Canadd y México, consideraron previo a8 la iniciacién de su
vigencia (1* de enero de 1994), efectuar una revision de sus legisiaciones de propiedad intelectual.
De dicha revisién se pudo constatar que si habla un pals que no estuviera a la par en materia de
proteccién de los derechos de propiedad intelectual, ese fue el nuestro, por lo que se torno
necesario expedir una serie de normas, que en igualdad de circunstancias, tutelaran la proteccién
de tales derechos en beneficio mutuo.

Estas normas sobre proteccién a la propiedad intelectual fueron incluidas en el texto del Tratado de
Libre Comercio en su Sexta FParte, Capltulo XVii, publicado en ef Diario Oficial de la Federacién de
fecha 8 de diciembre de 1993.

Las principales disposiciones que sobre la materia de propiedad intelectual se incorporaron al texto
del NAFTA. son las siguientes:

a} En materia de marcas, se define a la marca como cualquier signo o cualquier combinacion de
signos que penmita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive
nombres de personas, disefios, letras, numeros, cofores, elementos figurativos o la forma de los
bienes o la de su empaque. Se establece que las marcas incluiréan las de servicios y las colectivas
Yy podran inciuirse las marcas de certificacién. También se concede a las partes la facultad de
condicionar para el registro de las marcas, que los signos sean visibles.

b) Se obliga a las partes a otorgar al titular de una rnarca 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 aquélios para los cuales se ha
registrado /a marca del titular, cuando dicho uso genere una probabilidad de confusion.

Se prevé que los derechos conferidos en esta disposicion, se otorgaran sin perjuicio de derechos
previos y no afectardn la posibilidad de que cads una de las partes reconozca derechos sobre Ia
base del uso.

c) Se establece la posibilidad de condicionar el registro de una rmarca a su uso. No obstante, 1a
solicitud de registro no estara sujeta a la icion de uso efecti de una marca, por lo que
ninguna de las partes negard una solicitud unicamente con fundamento en que el uso previsto no
haya tenido lugar antes de la expiracién de un periodo de tres afios, a partir de la fecha de solicitud
de registro.
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[-/] Se unl‘folmlza el sistema para registro de marcas mismo que incluiré: el examen de las
ion que deba al acerca de las 1 que

la
la negativa de registro de una marca; una oportunidad razonable para que el solicitante pueda
de cada marca, ya sea antes o poce despuds de queo

ala la
haya sido registreda; y una opoartunidad raxonable pars que las personas interesadas puedan

solicitar la cancelacion del registro de una marca u oponerse a su registro.

e) Se establece que el articulo 6 bjs del Convenio de Parls se aplicars, con las modificaciones
necesarias, a los servicios. Asimismo, se prevé que parae deferrninar si una marsca es noloriamente
conocida, se fomard en cuenta el conocimiento que de ésta se tenga en el sector correspondiente
del puablico, inclusive aquel conocimiento en territorio de la parte que sea el resulfado de la

promocién de la marca. Ninguna de las partes exigird que /a reputacién de la marca se extienda
trate con los bienes o servicios en cuestion.

mas alla del sector del pablico que

) Se establece que e/ registro iniclal de una marca tenga cuando menos una duracién de diez afios
por plazos no menores a diez afos, siempre que se

rse Jr

Yy que pueda r
7 las o paralar ior.

g) Se hace exigible el uso de una marca para conservar el registro. El registro podra cancelarse
. un p o

por falta de uso unicamente después de que transcurrs, como
de falta de uso de dos afios, a menos que &l titular de fa marca presente razones validas epoyadas

para el uso. Cada una de las partes reconocerd como razones
del

en la c/a de obstacul

vdlidas para la falta de uso, las circunstancias surgidas indep de /a

titular de la rmarca que 1yan urn lo para el uso de /a misma, tales como restricciones
7 4 otros ¥/ a b, o servicios identificados

ala PO!
por la marca.
Para fines de mantaner el registro, cada una de las partes reconocerd el uso de una marca por una
persona distinta al titular de /a rmarca, cuando tal uso de /a marca esté sufeto al control del titular.

Ninguna de las partes podra dificultar el uso en el comercio de una marca mediante requisitos
especiales, tales como un uso que disminuya la funcion de la marca como indicacion de
procedencia, o un uso con otra marca.

o y la it de
de marcas y que el titular de

para el

h) Cada una de las partes podrd
marcas, en ol entendido que no se p irér las I
ung marca registrada tendra derecho a cederfa con o sin la transmisién de la empresa 8 que

pertenezca la marca,
& los derechos conferidos por

{) Cada una de las partes podra lir
wuna marca, tal como el uso corrgcto de ténnlnas d icion de que las excepciones
tomen en cuenta los intereses leglitimos del titular de Ia marca y de otras personas.

ip: , 8
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J) Cada una de las partes prohibira el registro como marca, de palabras, al menos en espaiol,
francés o inglés, que designen genéri los bil o servicios, o los tipos de bienes o de
servicios, a los que la marca se aplique.

k) Cada una de las partes negard ol registro a las marcas que contengan o consistan en elementos
inmorales, esca © que ind &a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir
falsamente una relacién con persondas, vivas © muertas, instituciones, creencias, simbolos
nacionales de cualquiera de las partes, 0 que Ilas menosprecien o afecten en su reputacién.

) Por lo que hace a las indicaciones geogréficas, se obliga a las partes a brindar apoyo a las
personas interesadas, para que puedan impedir el uso de cualquier medio que, en la designacién o
presentacién de! producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de un
territorio, region o localidad distinta al vardadero lugar de origen, de modo que induzca al publico a
error en cuanto al origen geogréafico del producto, cualquier otro uso que constituya un acto de
competencia desleal, en el sentido en que lo establece el Articulo 10 bis del Convenio de Farls.

Las partes, de oficio, si su legislacion lo permite, o a peticion de una persona interesada, se negard
a registrar o anulard el registro de una marca que contenga o consista en una indicacion geografica
respecto de productos que no se orniginan en el territorio, regién o localidad indicada, si el uso de tal
indicacion en la marca para esos productos es de naturaleza tal que induzca al publico a error en
cuanto al origen geografico del producto.

Ninguna de las partes estard obligada a aplicar esta disposicién a una indicacion geografica si ésta
es idéntica al nombre acostumbrado en el lenguaje comun del territorio de esa parte para los
bienes o servicios a los que se aplica esa indicacion.

m) Por jlo que hace a la defensa de los derechos de propledad intelectual, se prevé la obligacion de
las partes de garantizar que su derecho interno contenga procedimientos de defensa de los
derechos de propiedad intelectual, de modo tal que éstos permitan la adopcién de medidas
eficaces contra los actos que infrinjan tales derechos, previniendo y desalentando infracciones,
siendo ademas expedil Estos pro tos se aplicaran de tal manera que se evite la

creacioén de barreras al comercio legitimo y que se proporcionen salvaguardas contra el abuso de
los procedimientos.

n) Se

Jel oS pro. y recursos en los procedimientos civiles y
administrativos. AI respecto se esfablece que cada una de las partes pondrd al alcance de los

titulares de derechos, los procedimientos judiciales civiles para la defensa de cualquier derecho de
propiedad intelectual.

o) Cada una de Ias Partes dispondra que sus autoridades judiciales tengan: facultad para ordenar

a la parte contraria la presentacion de una prueba que este en su poder y haya sido ofrecida por la

otra parte, garantizando en su caso /a proteccion de informacién confidencial; facultad para dictar

resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva o negativa, cuando una de las partes
it to a proporcionar las pruebas pertinentes que obren bajo su control;

se niegue en un pr
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de una infraccién, incluso para

facultad para ordenar a una parte en un pr irnie que
Impedir que las mercanclas importadas que impiiquen la infraccion de un derecho de propiedad

intelectual entren en los circuitos comerciales de su jurisdiccion, facultad para ordenar al infractor
de un derecho de propiedad intelectual que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado
como compensacién por el dafio que el titular det derecho haya sufrido cormo consecuencia de ja
infraccion, pudiendo incluir honoranos de abogados.

tengan la para ordenar

PpJ) Cada una de las partes dispondrd que sus autoridades ji
medidas precautorias rdpidas y eficaces para evitar una infraccién de cualquier derecho de
en particular, evitar la Introduccion de mercanclas presuntamente

propiedad intelectual y,
incluyendo medidas para evitar la

infractoras en los circuitos comerciales en su jurisdiccion,
entrada de mercanclas importadas al menos inmediatamente despuds del despacho aduanal y

para conservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infraccion.

qg) Se establece que cada una de las partes dispondra procedimientos y sanciones penales que se
apliquen cuando menos en los casos de falsificacion dolfosa de marcas o de pirateria de derechos
de autor 8 escala cornercial. Dichas sancioi podréan nsistir en pena de prisidn o muftas, o
ambas, que sean suficierites corne medio de disuasion y compatibles con el nivel de las sanciones

aplicadas a delitos de gravedad equiparable.

r) Se establece que cada una de las partes dispondrd que cuando corresponda, sus autoridades
Judiciales puedan ordenar el secuestro, el decomiso y la destruccién de las mercancias infractoras
y de cualquiera de los materiales e instrumentos cuya utilizacion predominante haya sido para la

comisién del ilfcito.

s} Se prevé la facultad de las partes para adoptar los procedimientos que perrmitan al titular de wun
derecho que tenga motivos vdlidos para sospechar que puede producirse la importacion de
mercanclfas raisificadas o pirateadas relacionadas con una marca o derecho de autor. presentar
una solicitud por escrito ante las autoridades competentes, sean administrativas o judiciales, para
que la autoridad aduanera suspenda su despacho para su libre circulacion, as/ como para
también prc itos andalogos relativos a la suspension, por las autoridades
aduvaneras, de la liberacién de las mercanclas destinadas a la exportacion desde su territorio.

Desde luego, para efectos de lo anterior las partes exigirdn a cualquier solicitante que inicie un
procedimiento, que presente pruebas adecuadas para que las autoridades competentes de esa
parte se cercioren de que, conforrne a la legislacidn interna del pals de importacion, puede
presurnirse una infraccién de su derecho de propiedad intelectual; y para brindar una descripcion
de las mercanclas que las haga fdcilmente reconocibles por las

tement

autoridades aduaneras.

Las autoridades competentes informardn al solicitante, en un plazo razonable, si han aceptado la
solicitud y, cuando as/ ocurra, el periodo durante el cual actuaradn las autoridades aduaneras.

1) Se incorporan definiciones de algunos de [os términos utilizados en el Tratado, entre las que

destacan:
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1. Précticas desleales de comercio: pricticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso
de confianza, la Instigacién a la infraccién, e intluye la ién de infor 1 no divulgada por
otras personas que suplieran, o que hubieran sido sumamente negligentes al no llegar a saber que
la ? tales pr it

2. Derechos de propiedad intelectual: derechos de autor y derechas conexos, derechos de marcas,
derechos de patente, derechos de esquemas de trazado de circuitos integrados, derechos de
secretos o de ¢ it de jos s de v derechos de las
indicaciones geograficas y derechos de diseflos industriales.

Tales son, de manera resumida, las principales disposiciones que sobre propiedad intelectual se
incluyeron en el texto del NAFTA o Tratado de Libre C. Ti0 y que actL e se encuentran en
vigor, rigiendo en esta materia, la relacién entre las partes signatarias del mismo.

Desde nuestra perspectiva, consideramos que las disposiciones contenidas en el NAFTA sirvieron

de inspiracion en las recientes reforrnas habidas en nuestra . que se tudiaron
en el Capitulo | del presente trabajo.
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CAPITULO 111 TEORIA GENERAL DEL DERECHO MARCARIO.

1. Naturaleza juridica.

2. Relaciones del Derecho Marcario con otras disciplinas juridicas.
. Fuentes del Derecho Marcario Mexicano.

Concepto doctrinal y legal.

Funciones de las marcas.

Requisitos de validex de la marca sobre el plano juridico.
Clasificacién de las marcas.

Signos constitutivos de marcas.

. Marcas no registrables.

oMmAw

LN

1. NATURALEZA JURIDICA.

Reviste gran importancia e! conocimiento de la naturaleza juridica de las marcas, desde dos
perspectivas: una para fundarnentar y dar validez constitucional al derecho de marcas, como unag
institucion e instrumento protegido y reconocido por nuestro sistema juridico; y otra para establecer
con precision, en atencion a la rateria, la competencia de Ios tribunales en caso de un conflicto.

Existen diversas teorlas que explican la naturaleza jurldica de las marcas, sin embargo solo
entraremos al estudio de las que hemos considerado de mayor importancia para el objeto del
presente trabajo de investigacion.

La primera de dichas teorias es la de Derecho Publico y Derecho Privado. A la luz de esta teor/a,
1a primera gran clasificacion de los derechos que se nos presenta es la que los divide en derechos
publicos y derechos privados. Para autores como Ferrara, Ramella y Georges de Ro, el derecho a
la marca es de naturaleza jurfdica privada, pero también hacen notar que se manifiesta el interés
publico en las marcas, con las disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre
Su inscnpcién en los registros, represién penal de la imitacién, usurpacion de las marcas, entre
otros factores. (23)

En opinion del Maestro Justo Nava Negrete, la legistacién sobre las marcas se encuentra
enmarcada en el derecho piblico, razén entre otras, por lo que la Ley de la Propiedad Industrial
establece en su articulo 1° que: "Las disposiciones de esta lLey son de orden pablico y de
observancia general en toda la Republica...”. El Estado personificacién juridica, le interesa que el
fenémeno de la libre competencia se verifique nonmalmente, de alll entonces que se dicten nonmas
encaminadas a proteger este derecho y a reprender Ia competencia desleai, todo ello sin olvidar la
naturaleza juridica privada originaria de las marcas. (24)

Otra teorfa que trata de explicar la naturaleza juridica de las marcas es la que afirma que el
derecho de las marcas es un derecho de propiedad.

23. Mascarefias, C.E. Las marcas en el deracho comparado y en el derecho Menda, U idad de
o3 Andes, Fac. ds Derecho, 1963, pag. 92
24. Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Ed. Porria, S.A., 1985, México, D.F., pég. 124.
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Esta teorfa fue sostenida por Rendu, Blanc y Calmels y versa fundamentalmente en el principio de
que la propiedad de las marcas de fibrica o de cormercio se encuentra en la naturaleza misma de
las cosas, es la consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se
fabrican o se venden. (25)

El derecho sobre la marca puede considerarse como un derecho de propiedad pero en su funcion
social sobre bienes inmateriales, toda vezr que el titular de una marca tiene el derecho de usar,
gozar y disponer de la rpisma, sélo en la medida en cuanto a la proteccion concedida por el
Estado, es decir con las modalidades que la ley le impone a ese dereclio, ya que por medio de
ellas, en cada caso y por exclusién se podra determinar el alcance del derecho del titular de Ia
marca. (26)

Ofra de las teorias que tratan de explicar la naturaleza jurfdica de las marcas, es la Teoria de la
Propiedad Intelectual. Es el jurisconsulto Edmond Picard el creador de la teorla de los derechos
intelectuales, en la gque se incluye a las marcas dentro de la categoria de derechos intelectuales.
Sin embargo en su teoria examina exclusivamente la idea que precede a toda creacién artistica,
literaria e industrial, haciendo abstraccion del objeto, llevando esa idea a la realidad de las cosas.

La idea pertenece al dominio de la conciencia privada, en la cual las leyes humanas no ejercen
ningtn imperio, en cambio el objeto participa del orden de los hechos exactos, siendo los anicos,
que el legislador debe preocuparse y que son el objeto de sus disposiciones. (27)

Por lo que hace a la Teoria de la Propiedad inmaterial, que tiene como exponente al profesor
italiano Francesco Camelutti, 6sta versa sobre el binomio o el trinomio de los derechos absolutos o
primarios, que se manifiesta nitidamente; derechos de propiedad se ejercen sobre las cosas def
mundo exterior y derechos de personalidad son derechos sobre la persona propia; y los primeros
se dividen en derechos de propiedad material y derechos de propiedad inmaterial. (28)

Respecto a la marca, sefiala dicho autor que no es un bien sino un interés y que para explicar a la
marca es necesario conocer a la empresa, pues la marca en particular no tiene una tutela legal
independiente de la tutels de la hacienda y concluye diciendo que, el derecho a la marca no es otra
cosa que un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la hacienda.

Otra teoria en estudio, es la teoria alemana de los derechos inmateriales que ha buscado dar a la
categoria de derechos inmnateriales, tratos especiales, y es precisamente Joseph Kholer, entre
otros protagonistas de la teoria de los derechos inmateriales, quien expuso por primera veZ su
teoria aplicada a esos derechos, denominados "Derechos sobre los Bienes Inmateriales”. (29)

25. Palacios, Leopoldo. Las marcas an . Caracas, U 7 Central de 1968, pdg 322
26. Bauche Garcfa. Diego. La empresa. Nuevo derecho 3 y . Ed. Porrtia,
S.A., 2a. ed.. 1983. México, D.F., pag. 117.

27. Range! Medina, David. Tratado de derscho marcano. Ed. Libros de México, 1960, México, D.F., pag. 91.
28. Feandez Novoa, Carfos. Derscho de marcas. £d. Montecorvo, S.A., 1990, Madrid, Espafia, pdg. 122.

29. Avarer , Jaime. La de las i y marcas y ge ia transfersncia tecnolbgcas. £d. Porrda, S.A.
1878, México, D.F., pag. 315.
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como algo independiente que

A la luz de esta teoria, los ial s@ Nos repr
encierra un valor en sI mismo, dicho con otras palabras: es un "bfen” adecuado para servir a los

intareses humanos. A estos bienes se les llama "Bienes Inmateriales®, toda vez que pertenecen
por de pronto al autor, derechos de autor. Ademds, son derechos patrimoniales, pero tienen en
coman con oltros derechos patrimoniales la circunstancia de no poder ser reducidos en todos fos

casos a un valor pecuniario.

Para esta teoria, e! derecho a la marca o signo distintivo de las mercaderias se hafla comprendido
en el general de propiedad industrial, derecho absoluto sobre bienes irnnatoriales. Es la marca un
elemento importante del patrimonio que se puede evaluar pecuniariarnente.

El derecho a fa marca, no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza inmaterial; el
ejercicio del derecho se mmanifiesta por un monopolio con sus dos elementos, el derecho de uso y
de defenisa de la imitacién.

Finalmente tenemos la Teor/a denominada Derecho de las Marcas, Derecho de Propiedad en su
Funcion Social.

Los argumentos para considerar a la naturaleza jurfdica del derecho de las rnarcas como un

derecho de /a propiedad son tan numerosos como son los que tienden a negarfe tal calidad.

Autores como Sepifveda, Beuchat y Sonia Mendieta sostienen que el derecho a la marca es un

derecho de propiedad sui-generis que tiene su titular porque se trata de una propiedad especial
7 pto tradicional de propit . (30)

con caracter/sti propias no ir al

E! concepto tradicional de propiedad no se ajusta en la actualidad a las nuevas formas de
convivencia social, econémica y politica y aun & las transforrmaciones y cambios en el campo
Jurfdico, por lo que el individualismo significa en nuestros dlas un obstaculo a los fines perseguidos
por el Estado, pues a éste le interesa sobre todo gque se satisfagan primordialmente las
necesidades colectivas, por encima de las individuales, razones por las cuales el Estado consideré
que la marva ademds de representar un valor econémico, tiene una vital importancia en los fines
que persigue y que si se le da una proteccion jurldica especial, es porque es una entidad juridica

con caracterfsticas propias y peculiares. (31)
El titular de una marca tiene la propiedad de ésta, pero con ciertas modalidades propias y

caracteristicas del bien inmaterial que se trata de proteger y regular por el derecho. Por estas
razones, se considera que el derecho que se tiene sobre las marcas (bienes inmaterialas) es un

derecho de propiedad en su funcion social y no en su concepcién puramente privatista.

Tratada de 1y 7
de la in desieal £d. Civitas, S.A., Madrid, 1978, pdg. 731.
31. Ranguis, Juan Carfos. Tratado elemantal do marcas de fdbrica y de y . Ed. Apolo,

Montevideo, pag. 93.

30. Bagros Corroza,
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En nuestra opinién, el derecho de las marcas se encuentra inmerso en el Derecho Publico, en
concordancia con lo dlspuesfo por el an‘lculu 1* de J/a Ley de la Propiedad Industrial, que en su

parte 'Las di: de esta Ley son de orden publico y de observancia
general en toda la Republica...”.

De acuerdo con lo anterior, en el campo de aplicacién del titular de una marca, se manifiesta como
caracteristica el orden publico y el interés social y no tan sélo un interés privatista. De ah! que al
Estado le interesa que e! orden publico y el interés social sean factores preeminentes a los
intereses particulares; asl como también ir sus v ésitos para evitar toda aquella
actividad monopolistica y por ende reprender la competencia desfeal, pues de [o contrario
redundarla en perjuicio de los fines que persigue.

Consideramos que el derecho a la mmarca o signo distintivo de tas mercaderias se halla
comprendido en el general de propiedad industrial, derecho absoluto sobre bienes inmateriales,
toda vez que el derecho a la marca, no recae sobre una cosa sino sobre un bien de naturaleza

inmaterial y el ejercicio de ese derecho se manifiesta en el derecho de uso y de defensa de la
imitacion.



2. RELACIONES DEL DERECHO MARCARIO CON OTRAS DISCIPLINAS JURIDICAS.

EJ conjunto de normas juridicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad
industrial sobre los signos distintivos de mercancias, es lo que se designa como Derecho Marcario.

32)

Los derechos sobre las marcas necesitan reglas seguras que puedan servir para dar a conocer en
qué consisten dichos signos distintivos, determinando también jos derechos y deberes a que su
reconocimiento, vigencia, explotacién e ineficacia den [ugar. Esa fase de los derechos de
propiedad industrial, no siempre se trato por el legislador con un especial culdado que se tradujese
en el dictado de leyes destinadas exclusivamenfe a tal materia. Como ya o Sostuvimos, su
reglamentacion iniclal estuvo confundida con disposiciones del Cédigo de Comercio, del Coédigo
Civil y det Cédigo Penal, y que s6lo cuando el desarroflo de la industria y las necesidades del
comercio lo exigieron, ocurri el deslinde legislativo que caracteriza a los ordenamientos que han
venido rigiendo en nuestro pals en la época conternpordnea. (33)

Paralelarnente a dicha evolucién formalista del régimen legal de las marcas, su estudio ha sido
enmarcado sea en la disciplina de! Derecho Civil, bien en la de! Derecho Mercantil, alegdndose
para esto ultimo que las marcas son cosas mercantiles, que son signos distintivos do la empresa,
que son, en fin, elementos inmateriales de la hacienda mercantil.

£t valor de normas exclusivas que indiscutiblemente tienen las disposiciones sobre adopcion y
reglamentacion de [os signos distintivos de las mercancl/as, justifica que, por lo menos para fines
didacticos, se reconozca a la materia su independencia, en especial del! Derecho mercantif.
Nuestros civilistas y mercantilistas, expresa y tacitamente asl fo han considerado:

a) Pallares sostiene que la adquisicidn de una marca no es acto mercartil, sino simplemente un
acto del orden administrativo que no entrafla un acto civil, por lo que las disposiciones del Cédigo
de Cornercio no podrén terier aplicacidn sino cuando una patente de invencién o marca de fabrica
sea objeto de una especulacion o explotacién mercantil.

b) Rojina Villegas afinna que ademas de las fonmas de propledad literaria, propiedad artistica y
propiedad dramatica, en el derecho administrativo se han reconocido por leyes especiales otros
derechos reales de naturaleza sernejante, sobre las marcas de f3brica y sobre los nombres
comerciales. También en el derecho administrativo se reglamenta el derecho del inventor.

¢} De Pina sostiene que el estudio de la propiedad Industrial commesponde al derecho administrativo,
no al derecho civil, por fo que si se hace referencia a ella, brevemente, es en atencion a su calidad
de propiedad especial. La propiedad industrial es una forrna o modalidad de la propiedad intelectual
y como ésta, una propiedad mas entre las propiedades especiales.

32. Ortega Torres, Jorge. Marcas y L sobre A 3

Se. @d. actualzada. Bogotd, D.E., Editorial Temis, 1985, pag. 63.
33. Rangel Medina, David. Tratado de deracho marcano. Ed. Libros de México, 1960, México, D.F., pdg. 227.
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La *administrativacién™ del derecho mercantil, que, como hace notar Ascarelli, origina su
fragmentacion en una serie de disciplinas distintas como el derecho bancario, el deracho de
seguros, etc., ha llevado a sostener que en la actualidad no puede negarse la existencia de una
disclplina desmembrada del Derecho mercantil, enmarcada mds bien en el ambito del Derecho
administrativo y cuya estructuracién queda comprendida bajo el rubro de Derecho marcario.

La naturaleza juridica de las instituciones snarcarias, la Indole sui generis de los procedimientos
administrativos que originan, el cardcter tipicamente internacional que revisten las actividades y
1es que afe 1 los derechos sobre marcas, y el interés publico que impone al Estado la
obligacién de decretar de oficio la nuwlidad de un registro haecho en conlravencion a I1a iey, de
raprimir las falsas indicaciones de procedencia de los objetos marcados, son todos ellos, factores
que dan una cierta autonomla a la Ley de la Propiedad Industrial y a ias instituciones marcarias
que regula, de mmanera sefialada a los pro imientos que €. ce con wuna fisonomia tan
singular, que tornan inaplicables exigencias y formalidades que si en el ambito jurisdiccional aan
perduran, son innecesarias on la esfera administrativa.

Se justifica la necesidad del Derecho marcario, no porque el Derecho mercantil no sea capaz de
investigar las distintas y mualtiples fases de la regulacién del Derecho sobre las rnarcas, sino porque
ni el Derecho mercantil ni el Derecho administrativo estan en condiciones de conceder a los
problemas generales y particulares del Derecho marcario la atencién minuciosa y detallada que
requieran. Lo que obliga a agrupar independientemente los numerosos y peculiares problermas def
Derecho marcario, es ja observacion dimanante de la experiencia cotidiana en las esferas
administrativas y judiciales, que pone de relieve la desorientacion y las contradicciones en que corn
frecuencia se incurre al plantear y resolver los problemas sobre la materia. Tarmbién revela dicha
practica un empefio en solucionar los conflictos de derechos sobre marcas con un criterio emplirico
disfrazado de un tinte civilista o mercantilista.

El hecho de que se hable de una autonomia del Derecho marcario, al menos didacticamente, ello
no implica que las disposiciones generales del! Derecho civil o del Derecho mercantil o del Derecho
administrativo y de otras ramas de la ciencia juridica, hayan de permanecer privadas de aplicacion
en los punfos no expresamerite resueltos por la legislacidn especifica sobre los signos distintivos
de mercancias, que también regula actividades que estan ¢ nte cor con ofras
disciplinas juridicas. Por esta razon abordaremos el estudio de los principios y reglas de aquella
legistacién, que rozan constantemente en ramas tanto del Derecho publico como del Derecho
privado. Tal es el caso del Derecho administrativo, mercantil, civil, penal, procesal penal, procesal
civil, comparado, internacional y fiscal.

El Derecho marcario se relaciona con el Derecho administrativo porque la caracteristica
predominante del Derecho a la marca es su vinculacién con el régimen administrativo, ya que el
registro de la marca, considerado como uno de los fundamentales actos constitutivos de la
exclusividad del signo distintivo de mercanclas, suscita desde su nacimiento hasta su ineficacia la
constante y directa intervencion adrninistrativa.
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Quién puede ser titular del registro, personas que de it de la licitud,
de la y ion del titulo; vig y ] de las marcas, autorizacién de
uso, transmisiéon de los derechos, it , civilas y penales; extincién,

cancelacién, caducidad y nufidad de las marcas, son todas ellas, cuestiones, materias,
instituciones y actos en cuya solucién, reglamentacion, control y realizacion actua el Poder
administrativo.

El pr i ito para ici y dictar las declaraciones correspondientes a la nulidad, la
caducidad y extincién de los registros de marca, asl como el que concierme a la obtencién de las
declaraciones necesarias para el ejercicio de las acciones civiles y penales contra los infractores
de los derechos marcarios, no es otra cosa que Ja jurisdiccion contencioso-administrativa en su
mas amplio significado.

Lo anterior se robustece por la declaracién expresa contenida en e! articulo 1* de la Ley de Ia
Propiedad Industrial en el! sentido de que la aplicacién administrativa de sus disposiciones,
corresponde atl Ejecutivo Federal por conducto del Instituto icano de la Pr Industrial,

Se relaciona el Derecho marcario con el Derecho mercantil por la circunstancia de que las marcas
y los demés signos distintivos de la empresa como los nombres comerciales, los avisos
comerciales, las insignias y las muestras son consideradas cosas mercantiles, de ahl que ello sea
bastante para las relacion tes entre la reglamentacion marcaria y el derecho
comercial.

Por lo que hace a Ja relacién de nuestra materia con el Derecho civil, tenemos que los preceptos
legales marcarios /f ia r i P y de algunas instituciones que

yen
pr pur privados anrra el titular del Derechio y los terceros, o que
tradicionalmente se rigen por las normas del Derecho civil de cuyas materias forman parte. lLa ley
marcaria contiene referencias expresas a situaciones, actos y conceptos de la naturaleza indicada
cuando sus disposiciones tratan sobre personas fisicas y morales, domicilio, ausencia, nombre,
posesién, propiedad, copropiedad, consentimiento, nulidad, mandato, transmisién y enajenacién.

Los 4/ que se pr nten resp de dichas materias en tanto su concreta solucion no estd
pravista en la ley deberan e, it e conforme a las reglas del Derecho civil.

En cuanto a su relacién con el Derecho penal, diremos que un renglén muy importante ocupa en el
Derecho marcario la represion de los delitos a través de los organos competentes, teniendo para
elio la Ley de la Propiedad Industrial el cardcter de ley penal especial por cuanto en sus
disposiciones determina los delitos y las penas que el Estado impone:

8) al que atenta contra la propiedad de fa marca;
b) al que engaria o pretende engafiar al consumidor de mercanclas por medio de marcas;
c) al que infringe las disposiciones relativas a leyendas obligatorias.
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Mas obviamente es omisa la ley marcaria en lo que atafie a nocién de delito y faitas, sus

elementos y grados; sujetos del delito, autores y rts , resp it dolo, luyentes,
6| Razén por la cual la detor de s y las reglas

astablecldas acerca de los mismos deben buscarse en las normas del derecha penal general.

Ser 1a nuestra disciplina con el Derecho procesal penal pese a que la actuacion de la norma
sustantiva penal marcaria mediante los procesos administrativos y penales adecuados, no estd
reglamentada en todos sus aspectos por la ley especial. No obstante, numerosas referencias y
reglas expresas se encuentran ecen:a de querella, denuncia, accidn penal, requisitos de
procedibilidad de la accién, didas de asegi

y ici de la sentencia.

Para la substanciacion de los juicios criminales por delitos en materia de marcas, se establece en
la Ley de la Propiedad Industrial la ledad de las del! Cédigo Federal de
Procedimientos Penales.

Por fo que hace a su relacién con el Derecho procesal civil, partiremos de considerar que son Ires
los aspeactos en que se desenvuelve el contenido del derecho sobre la marca: el derecho de uso, el
derecho de transmisién y el derecho exclusivo. Este altimo
que tiene el titular de la marca:

esanci en la facultad

a) de oponerse al registro de marcas que puedan invadir sus derechos adquiridos,
b) de reclamar la nulidad de los registros otorgados con lesién de sus derechos,
¢) de impedir la usurpacién de sus derechos y

d) de exigir la reparacioén del daho y reclamar a los infractores las indemni;

resp

La ley de la rnateria establece normas reguladoras de los procedimientos bajo los cuales han de
efercitarse las acciones administrativas y civiles commespondientes, como lo demuestran sus
disposiciones relativas al procedimiento para dictar las declaraciones administrativas de nulidad, de
falsificacién, de imitacion, de uso ilegal, de competencia desleal, de extincién, as!/ como las que en
materia de responsabilidad civil consigna a prop6sito de medidas de aseguramiento y precautorias.

Sin embargo, para las acciones civiles que nazcan de la Ley y las controversias civiles que se

con ) de 1a i de la mi: ., hay una expresa remision a8 los Cdédigos de
Procedimientos Civiles Federal y Locales, conforme a cuyas disposiciones se tramitardn y
decidirén sumariamente ljos pr Hos por el inter

De su relacion con el Derecho comparado, hay que tener en cuenta que contadas disciplinas
Juridicas revisten un matiz internacional tan seflalado como la concemiente al derecho sobre fas
marcas. Ello se debe al intenso desarrollo que las relaciones comerciales, industriales y agricolas
han tenido en los ultimos aflos en el campo intemacional; la continua expansion del comercio y de
la ia de los pal: t e desarr y el inter de mercanclas que tal
incremento origina en todas las naciones, fendéreno al que nuestro pals no es extraflo. De ahl que
cada vezx sea mds jo el iento def Derecho extranjero.
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La adhesién de México a fa Convencién de Unidn de Parls, y la obligacion que tiene de respetar y
aplicar las normas de dicho Tratado intermmacional, hacen igualmente no solo conveniente sino
necesaria la consulta del Derecho comparado en cuanto a las reglas de Interpretacién,
T ibny fi 1 que org e internacionales, oficiales o extraoficiales,
han elaborado, con las que 1a ley nacional guarda parentesco muy cercano.

Por ultimo, la existencia en la Ley de la Propiedad Industrial de normas especlficas para el trato
concemiente a marcas extranjeras que se presentan a registro y de otras que atafien a la represién
de actos engafiosos acerca de fa procedencia de mercancfas, también son motivos para recuTir en
ocasiones a las reglas que para estas materias esfablecen las leyes extranjeras y el Derecho
comparado propiamente dicho.

Las citadas consideraciones también son apropiadas para explicar los nexos que nuestra disciplina
guarda con el Derecho intemacional.

Finaimente, 1a relacién de nuestra disciplina con el Derecho fiscal se evidencia en el hecho de que
en la ey de la Propiedad Industrial se prevé que el registro de marcas y el de la transmisién de las
mismas; la renovacién especial por no uso y de! plazo primitivo de 10 afios; el examen
extraordinario de novedad de las marcas; los procedimientos administrativos de nulidad, extension
¥y usurpacién de marcas, etc., estan sujetos al pago de los derechos fiscales, exigibles de
antemano, que sefiala la Tarifa r iva. Dichos pr Te] ién establecen sanciones por
falta de pago de los derechos o la demora en cubrirfos, as/ como reglas sobre personas obligadas
a pagarios, devolucién de los que hubieran sido pagados, etc.

Por otra parte, consideradas las marcas como biengs susceptibles de valoraciéon e intercambio
comercial, son fuente de relaciones entre sus propietarios en su calidad de contribuyentes y la
Hacienda Publica, lo que explica los nexos que hay entre la materia que estudiamos y el Derecho
tributano.

Desde nuestro particular punto de vista, el Derecho marcario debe gozar de autonomia dadas las
figuras jurfdicas y lo especial de la materia, sin que por ello se niegue que tenga relacién con otras
ramas del derecho, segiin se ha evidenciado, como son el Derecho administrativo, mercantil, civil,
penal, procesal penal, procesal civil, comparado, intemacional y fiscal.

Lo que justifica aun mas la autonomla que se propugna del Derecho marcario, estd dado por los
numerosos y peculiares problemas que se presentan en las esferas administrativas y judiciales,
cuyo planteamiento y solucién ponen de manifiesto la desorientacién y las contradicciones en que
con frecuencia se incurre en esta matera, al solucionar los conflictos de derechos sobre marcas
con un criterio emplrico que denota un trato de Indole civilista o mercantilista.
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3. FUENTES DEL DERECHO MARCARIO MEXICANO.

Las fuentes del derecho marcario mexicano se clasifican en fuentes formales: en las que quedan
comprendidas la Constitucién, la Ley de la Propiedad Industrial, el Reg/amento de la Ley de la
Propledad Industrial, ta Convencién de Unién de Parfs, los Tratados y Acuerdos cormerciales, el
Cadigo de Comercio y la Jurisprudencia: fuentes supletorias, en las que quedan comprendidos el
coédigo Civil, Cédigo Penal, Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y el Cddigo Federal de
Procedimientos Penales y: fuentes materiales, en los que figuran los Principios generales del
derecho, el Derecho comparado y la Doctrina.

Algunas de las fuentes citadas ya han sido estudiadas en capitulos precedentes, motivo por el cual
sdélo entraremos al estudio de las que no han sido abordadas.

Asl y refiriéndonos a la Constitucion, conviene tener en cuenta que la Exposicion de Molivos de la
Ley de la Propiedad Industrial inicia asl: "La ley que se expide tiene apoyo constitucional en los
articulos 28 y 89, fraccién XV, que se refieren a las facultades de la Federacion para legisiar sobre
privilegios industriales de invencién y de mejoras, y asimismo, tiene fundamento en el articulo 73,
fraccién X, que faculta al Congreso Federal para legisiar sobre Cornercio®,

Se ha dicho que los derechos y prerrogativas sobre marcas se consideran como objetos de Ila
propiedad industrial y que esta, a su vez, es una de /as dos forrnas de la propiedad inmaterial. Lo
cual significa que los derechos exclusivos que 1a legislacién sobre marcas confiere y reconoce a los
propietarios y usuarios de las mismas son derechos de propiedad, de una propiedad especial, pero
al fin y al cabo de propiedad. Ahora bien, el derecho de propiedad en su mas amplia expresion, en
Su sentido genérico, en su acepcidn mas general, fa que comprende todos los bienes que entran
en nuestro patrimonio y, por ende, también la propiedad industrial relativa a las marcas y 8 su
posesion, esta gararitizada por la Constitucion, tanto en el articuio 14 que en su parte relativa
dispone que nadie poadra ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante
Juicio seguidoc ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las fonmalidades
esenciales del procedirniento y conforme a las leyes expedidas con antenioridad al hecho, como en
el articuto 16 segun el cual nadie puede ser molestado en sus papeles 0 posesiones, sino en virtud
de mandamiento escrito de la autoridad competente, qQue funde y motive la causa legal del

procedimiento.

Es decir, el goce tranquilo de la propiedad, el libre uso y aprovechamiento de la propiedad que a
cada quien le corresponda, ya consista en cosas, acciones, derechos, o en el ejercicio de una
profesion o ingustria que le hubiere garantizado la ley. estan knplicitos en la garantia otorgada a8 la
Propiedad, alas posesiones y a los derechos, fundamentalmente por el articulo 14. (34)

34. Rangel Medina, Dawvid. Derscho de la propedad industrial e intelectual. México, UNAM, Instituto de Investigaciones

Juridicas, 1897, pdg. 66.
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De conformidad con lo dispuesto por el articulo 133 de la Constitucion, ésta, las leyes del Congreso
de la Unién que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma,
celebrados y que se celebren por el F i e de ila f con apr i6n del S do, serén
{a ley suprema de toda la Unién. Desde el afio de 1903, México se adherié a la Convencién de
Unién de Parls para la proteccién de la propledad industrial y como signatario de dicho instrumento
que desde entonces se encuentra en vigor, nuestro pals esta obligado a dar proteccién a los
signos marcarios. Y en cumplimiento a las obligaciones que el trato impone, especialmente

cor i en los ar 60., 60. bis, 6o. ter, 70., 70. bis, 9o., 10, 10 bis, 10 ter y 12, el
Congreso Federal ha dictado la legislacién sobre propiedad industrial que en algunos de sus titulos
comprende la relativa a las marcas. La fraccion X del articulo 73 constitucional establece que el
Congreso tiene facultad para legislar en toda la Republica sobre comercio, en cuyo ramo ha sido
costumbre incluir esta materia,

Pese a la pobreza de estudios académicos sobre la rateria en el Derecho mexicano, destaca la
abundante jurisprudencia establecida desde muchos afios antes y hasta la actualidad. Se
considera como fuente formal del Derecho marcario las opiniones sustentadas.

a) por Ia Suprema Corte de Justicla,
b) por Jos Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y
) por la Direccion General de la Propiedad Industrial.

No obstante el cumulo de jurisprudencia, cabe resalftar el hecho de que las decisiones de nuestro
mas alto Tribunal en muchos casos denotan su inconsistencia porque se basan en opinlones
discrepantes y en ocasiones hasta contradictorias.

Et abundante material producido por la jurisprudencia, por lo que hace a las contiendas que afactan
al Derecho sobre marcas, representa sin duda alguna un valioso recurso en beneficio de un mejor
conocimiento de las Instituciones marcarias y del mas eficaz jo de las Te es
reguladoras de la materia, pues por una parte se advierte que las autoridades judiciales se
abstienen de revisar y modificar el criterio técnico que sustentan las autoridades administrativas, y
por otra, la tendencia a que las opiniones de la autoridad judicial federal tengan el cardcter de
obligatorias para el organismo de la Administracién que en primera instancia conoce y decide los
problemas que le son planteados.

Haciendo referencia a Jos principios generales del derecho, tenemos que las reglas de
interpretacion e integracion de la Ley en el Derecho mexicano se encuentran establecidas en el
articulo 14 Constitucional, pérrafo cuarto, segun el cual "la sentencia definitiva deberd ser
conforme a la letra o a la interpretacién juridica de la ley, y a falita de ésta se fundars en los
prncipios generales del Derecho®. EI articulo 19 del Cédigo Civil para el Distrito y Teritorios
Federales, reproduce dicha regla con la salvedad de aludir no sélo a la sentencia, sino en general a
la interpretacién y a la integracion de la ley en todas las controversias judiciales, disponiendo que
éstas, "deberdn resolverse conforme a la letra de la ley o a su interpretacién juridica. A falta de ley
se resolveréan conforme a los principios generales de derecho”.
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En una ejecutoria dictada por el mas alto Tribunal de la Republica se sostiene la tesis de que los
principlos generales del derecho sorn: “Verdades jurldicas notonas. indiscutibles, de cardcter
i Z ia del Derecha;

general, como su mismo nombre /o indica, elaborados o rados por la
siendo condicién da los aludidos principios que no desarmonicen o ©s5tén en contradiccién con el

conjunto de normas lfegales, cuyas lagunas v omisiones han de llenar.

Nuestras leyes otorgan reconocimiento expreso a los principios generales del derecho como fuente
obligatoria para interpretar e integrar la ley en caso necesario, as/ como el significado que la
Jurisprudencia seflala fijando el verdadero alcance de la expresién, porque tratandose del estudio,
interpre jon y ) de diversas normas legales del Derecho mmarcario es necesario, con
frecuencia, buscar el auxilio de las reglas establecidas por la ciencia del Derecho y por leyes
mexicanas ya derogadas, cuyas opiniones y verdades juridicas de indiscutible validez universal, en
tanto son congruentes con el conjunto de nornmas legales del sistema mexicano de 1a propiedad
industrial, deben tornarse como validas para llenar las lagunas que indudablemente existen en la

fegislacion positiva sobre /a marca.

, por ofra paﬂe se piensa en que por regla general las disposiciones legales no contienery
delir ni 1es, y que los conjuntos de preceptos de orden positivo tampoco
yen tr o i 1es a i que expliquen de manera diddctica la extension y
igualmente se estard en /a necesidad de esclarecer la

contanido e dichos textos legales,
obscuridad o silencio de Jos citados ordenamientos, mediante el concurso de Jos principios

generales del derecho en materia de marcas.
Por 1o que hace al Derecho comparado, en aras de un mejoramienio en la elaboracion,
Interpretacidn, estudio y aplicacién de las norrmas del derecho positivo sobre marcas, también se

ta de las opiniones de los legisfadores, de los tratadistas y de los

Juzga ispensable Ia
Jjueces, as/ sean de procedencia extranjera, en tanto de ellas se pueden sprovechar ideas o
7 7 7

técnicas nuevas y claras que hagan mas comprensibles las instituciones no suficientemente

exploradas por el legislador nacional.

Sin embargo, /a doctrina, jurisprudencia y legislacion extranjeras solo sirven para ampliar nuestro
criterio, pues nuestra legislacién no le concede ningan valor, como /o ha resuelto la Suprema Corte

en el siguiente critenio:

“Las sentencias dictadas por tribunales extranjeros, en materia de marcas, ne tienen valor alguno
en nuestro pals, como docurmentos de prueba, toda vez que sus legislaciones sobre tal materia son

diversas.”

Finalmente y por lo que hace a /a doctrina como fuente del derecho rnarcario mexicano,
primeramente viene al caso mencionar Que en su mas restringida acepcién, el nombre de doctrina
se reserva para los estudios que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propdsito
pur lativo de si. i ion de sus pr ya con 1a i de interpretar sus
normas y senalar las reglas de su aplicacién. Sin embargo, toda vezr que la doctrina representa el
tedrica de los particulares, sus conctusiones, se ha dicho, carecern de

de una
fuerza obligatona.
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Sobre el particular, la Supremma Corte ha sostenido que “la doctrina, cualquiera que sea el valor
cientifico que se le conceda, no prevalace sobre el derecho positivo, de tal suerte que si ef
legisiador se aparta de ella en las normas que expide, al juzgador no le es permitido apartarse de
las disposiciones legales, por mas contrarias que las suponga a la ciencia juridica, sino que debe
sujetarse a lo mandado por el tegisiador, al resoiver las controversias que se le propongan.”

No obstante, en nuestra legisiacién existen algunas disposiciones que expresamente otorgan a la
doctrina el cardcter de fuente, corno acontece con el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles que

al sefialar los requisitos especiales que deben llenar las sentencias y el contenido de /as mismas,
previene: “Art. 222.-Las sentencias contendrdn, ademas de los requisitos comunes a toda
resolucion judicial, una retacién sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, asi

como las consideraciones jurfdicas aplicables, tanto legales como doctrinarias,...”

El Ccddigo Federal De procedimientos Penales tarmmbién reconoce a la doctrina como fuente del
Dearacho mexjcano en este precepto: "Art. 292.-El Ministerio Publico, al formular sus conclusiones,
hard una exposicion breve de los hechos y de las circunstancias peculiares del procesado;
iones de derecho que se presenten, y citara las leyes, ejecutorias o doctrinas

or 4 las
aplicables.”

Independientemente de que algunas leyes confieran o no a la obra doctrinaria valor, hay quien
considera qua la doctrina reviste e/ cardcter de fuente del Derecho marcario, en virtud de la
connotacion que acerca de los principios generales del Derecho ha sefialado Ja Suprerna Corte y el
hecho de que nuestra Carta Fundarnental acoge de modo expreso el cardcter obligatorio de dichos

principios como fuente para la aplicacion de la ley, sin que se pretenda con elfjo identificar los
Pero sI se destaca la estrecha conexién que

principios generales del! derecho con la doctrina.
entro ésfa y aquellos se opera, ya que es 1a doctrina la que aporta las opiniones y la que da a

conocer esas verdades jurfdicas de indiscutible validez, esos principios y verdades establecidos por
el Derecho marcario, lo que sirve cabalmente de sustentacion, de contenido y de substancia a las
normas de cardcter general, indiscutibles, que, como ya se djo, informan los principios generales

del derecho. (35)

En nuestra apreciacion, 1a jurisprudencia, fuente Forrnal del Derecho marcario, es hoy por hoy, el
instrumento rmas relevante para tener un mejor iento de ias instit iones mmarcarias y dal
mas eficaz manejo de las disposiciones requladoras de la materia, y que suplen de manera muy

importante las lagunas de derecho que tiene nuestra legislacidn marcaria, muy a pesar de que
inconsistencia, al producir opiniones

algunas tesis de junisprudencia sélo demuestran su
discrepantes y en ocasiones hasta contradictorias.

México, UNAM, Instituto da Investigaciones

35. Rangel Medina, David. Derecho de la
Juridicas, 1991, pag. 73.
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4. CONCEPTO DOCTRINAL Y LEGAL.

Doctrinalmente agri en cuatro [ las iones elaboradas sobre la marca:
la quo sefala a la marca un papel de signo lnd/cador del tugar de pr 1wia de la mer 3
aquella que considera a la marca como un agente individualizador del producto mismo; una mas
que redne los rasgos distintivos de las dos mencionadas; y ofra que, adoptando la tesis mixta ya
indicada enfoca la esencia de la marca en funcién da la clientela.

En el primer grupo, "La marca de [dbrica o de comercio es un signo cualquiera aplicado a un
producto y que permite reconocer la fabrica de que proviene o la casa comercial que lo vende”.
(36)

Calificandola como la mas adecuada que ha encontrado en una sentencia, Pouillet presenta esta
definicion: "Se puede decir con verdad que Ia marca es un medio material de garantizar el origen o
simplemente la procedencia de la mercancia a los terceros que la compran, en cualquier lugar y en
cualquier mano que ella se encuentre”, o "La marca debe comprenderse -aflade- como fodo signo
cualgquiera que 6! sea, que sirve para distinguir la individualidad de una mercancla, sea
manufacturada por un fabricante, sea simplemente vendida por un comerciante”. (37)

Dentro del segundo grupo, Laborde afirma que frecuentemente se confunde la marca de origen
con la marca emblematica: la primera designa el lugar de procedencia y la segunda designa la
persona, el establecimiento o el producto. “La marca embleméatica -declara- es todo signo
particular y distintivo con la ayuda del cual un fabricante, un agricultor o un comerciante, imprime el
cardcter de su personalidad sobre sus productos para distinguirios de los de sus competidores®.

(38)

Breuer Moreno también excluye de la marca la misién de indicar el lugar de procedencia y la define
como “el signo caracteristico con el que el industrial, comerciante o agricultor, distingue los
productos de su industria, comercio o explotacion agricola®. (39)

En cuanto al tercer grupo, de las notas sobresalientes de los dos grupos de definiciones expuestas,
son reunidas por Ramelia al definir la marca como “la sefial exterior escogida por un industrial o
comerciante y empleada lo mismc que el propio nombre comercial para garantizar que Jlos
productos puestos bajo ella, por la cual se distinguen, provienen de su fabrica o cornercio y
distinguelas especialmente de los productos que le hacen competencia®. (40)

36. Rangel Medina, David. Tratado de deracho marcario. Ed. Libros de Méxica, 1860, México, D.F., pdg. 154.
37. Nava Negrete, Justo, Deracho de las marcas. Ed. Porria, S.A., 1985, México, D.F., pag. 409.

38. Bauchs Garcla, Disgo. Ls emprasa: Nusva derecho i ? y . £d. Ponrua.
S.A., 28. ed., 1983, México, D.F., pag. 116.
38, Averez is. Jaune. La ién de ias y marcas y de Is transferencia tecnoldgica. Ed. Pormia, S.A.,

1979, México, D.F., pdg. 54.
«0. Otamend!, Jorge. Derecho do marcas. Ed. Abaledo-Parrat, 1989, Buenos Asws, Argentine, pag. 7.
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Parecida es la opinién de Sepllveda cuando expresa el concepto de marca en estas palabras: "la
marca es un signo para distinguir. Se emplea para sefialar y caracterizar mercancias o productos
de Ja industria, diferenciandolos de otros. ﬂene por objeto la marca proteger las mercaderias
poniéndolas al abrigo de la 1cia 1 i 1a 1. Estan das a
especializar los productos en que se usan y a indicar y garanhzar su procedencia®. (41)

Desde la perspectiva del cuarto grupo, la doctrina italiana contermmpordnea ve en /a marca un
elemento inmaterial de la hacienda mercantil. Salvo esta modalidad y la do considerar orientada la
funcién de 1a marca a la atraccién y conservacion de I1a clientela, el concepto gque pudiera ilamarse
clasico, sigue forrmando parte de las definiciones que de la marca dan los tratadistas de este grupo.
En concordancia con tales ideas Ascarelli ha emitido su concepto de marca diclendo: "La marca
sirve para individuslizar el producto, también ella constituye un bien Inmaterial, que se traduce
materialmente en una contrasena puesta en las mercancl/as o en sy embalaje, y Que sirve para
indicar la procedencia del producto de una hacienda determinada, atrayendo y conservando la
El publico puede asl! conocer la procedencia de la mercancla y cuidarse da las

clientela.
falsificaciones, y el que, gracias 8 la bondad de sus productos, ha una la,

puede conservaria, al quedar a cubierto del peligro de que el publico compre ofros productos,
creydndolos suyos*. (42)

Por su parte, Ferrara sostiene que la proteccion de la hacienda se produce, bien directamente, por
, & través de la proteccion de

medio de la prohibicidn de la competencia o, indir
fos signos distintivos que utiliza el comerciante en el ejercicio de fa empresa, entre los cuales se
encuentra la marca “que identifica las mercaderias procedentes del establecimiento del
comerciante y que son negociadas por su hacienda”. (43)

Por lo que hace al concepto legal de Marca, como antacedente conviene citar que la ley mexicana
de 1889 de una manera expresa consigrnaba el concepto de rnarca diciendo en su articulo 10. que:
“Se considera como marca de fabrica cualquier signo determinante de la especialidad para el

comercio de un producto industrial™

También la Ley de marcas industriales y de comercio de 1903 contenia exp wne /a
de marca dicilendo que: “es el signoc o denorminacién caracterfstica y peculiar usada por el
industrial, agricultor o comerciante en los articulos que produce o expende, con el fin do

singularizarios y denotar su procedencia” (Art. 1o0.).

En la Ley de 1928 ya no aparece definicién alguna, sino que implicitamente se indica la finalidad de
{a marca as! como otras caracteristicas de la misma.

Ed. Ponrue, S.A.. 2s. 8d. 1981, Mdxico, D.F., pdg. 113.

4. Sepaiveda, Céser. £l sistema . de proprectad.
42. Rangel Medina, David. Tratado de cerecho marcario. Ed. Libros de México, 1960, México, D.F., pdg. 155,
Bertone, Luis Eduardo y Cabanelas de las Cuevas, Guilermo. Derecho de marcas. Marcas, designaciones y nombres

comercisies. Ed. Helasta S.R.L.., Argentina, 1989, Tarno I, pdg. 236
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lgual sistema sigue la Ley de la Propiedad Industrial al disponer en su articulo 96 (equivalente al
Art. 1o0. de la ley derogada): “El que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los
artfculos que fabrique o produzca y denotar su procedencia, pude adquirir el derecho exclusiva de
uso mediante su registro en [a Secretaria de la Nacional, it 1do las forr idades
y requisitos que establecen la presente Ley y su Reglamento. igual derecho tendrdn los
comerciantes con respecfo a8 los articulos que vendan y de los cuales quieran indicar la
procedencia, usando su marca por sl sola o agregada a la del Industrial o agricultor que los
produjo”. Y en el 97: "Pueden constituir una marca, para los efectos del primer parrafo del articulo
anterior, 1os nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y, en general, cualquier medio
material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir a los objetos a que
se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especie o clase...".

Por su parte, la Ley de Invenciones y Marcas define a la marca en su articulo 87, en los siguientes
términos: "Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las prirmeras se
constituyen por los signos que distinguen a los articulos o productos de otros de su misma especic
o clase. Las segundas, por 10S signos que distinguen un servicio de otros de su misma clase o

especie”.

La Ley de la Propiedad Industrial vigente, define a la marca en su art/culo 88, de la siguiente
manera: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de
su misma especie o clase en el mercado”.

No obstante que en la Ley de la materia vigente sf se define a la marca, cabe mencionar que ¢n el
texto de la Convencién de Unién de Parls, cuya redaccidon es fruto de riguroso cuidado, no se
deflne de maners expresa a la marca. Ademds, en el attimo Congreso de la Asociacién
Internacional para la Proteccién de la Propiedad Industrial, respecto a la ponencia relativa a si es
necesario introducir en la Convencién de Unién una definicion de fa marca, el Congreso resolvid: 1)
que no es oportuno introducir una definicion general de la marca; y 2) encomendar al Comité
Ejecutivo la realizacién de un estudio comparativo de la nocién de |a marca en los diferentes
palses.

Sdlo por mencionar algunos ejemplos del concepto que le atribuyen a la marca las legislaciones de
otros palses, diremos que en la L idn de los Unidos, se preveé en la Ley de Marcas
de Fabrica No. 489 de 1946 que: Marca. El térrnine marca incluye cualquiera marca industrial,
marca de servicio, marca colectiva o marca de certificacion con derecho a ser registrada de
conformidad con esta Ley, esté o no registrada”. (44)

Marca industrial: El término marca industrial incluye cualquiera palabra, nombre, simbolo o dibujo,
o cualquiera combinacién de los mismos, adoptados o usados por un fabricante o comerciante
para identificar sus articulos y distinguirlos de los manufacturados o vendidos por otros™

+ Robert. Propi i ¥ o s T por Horacio Spector. Ed. Heiasta S.RL.,
Arpentina, 1988, pag. 161.
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Marca de servicio: EI término marca de servicio significa una marca que se usa en la venta o
anuncio de servicios para identificar los servicios de una persona y distinguirios de los servicios de
otras, e incluye, sin limitacién, las marcas, nombres, simbolos, tltulos, designaciones, slogans.
nombres que indican propiedad u ornigen y caracteristicas distintivas, de los anuncias por radio u

otra propaganda usados en el comercio”.

Marca de certificacidn: £1 término marca de certificacién significa una marca que se usa sobre o

en conexion con los productos O servicios de una o mas personas que no sean el duefic de la

marca, para certificar el origen regional, el material, el procedimiento de fabricacién, /la calidad,

de tales articulos o servicios, o que el trabajo o /abor en Jos
Yy ofra org .

ion”

u otras caracter
articulos o servicias fue ejecutado por miembros de un

Marca colectiva: EI término marca colectiva significa una marca o rmarca de servicio que se usa
aliva, una iacion u ofro grupo colectivo u organizacion, e
i a un it jaci u otra organizacion”.

por los miembros de una
incluye marcas que se usan para indicar

En ef caso de Venezuela, /a Ley de la Propiedad Industrial de 29 de agosto de 1855, prevé.: Bajo
of normmbre de marca se comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinacién de palabras,
leyendas y cualquier otra contrasefia novedosa, usada por una persona fisica o moral para
distinguir art/culos que ella produce, aquellos con lo que comercia o los de su establecimiento?”

(<5)
i i qQue aqu/ se abordo, es ol

En nuestra opinién, la marca, indep e de la
signo individualizador que sirve para distinguir rmercanclas o servicios de otros de su misma

especie, sin que tal apreciacidén sea una definicion propia y novedosa, sino que mds bien,
consideramos, es Ia parte medular en la que la doctrina y 1a legisiacién, tanto de nuestro pals como

de otros palses, coincidern.

45. Sansd, Banito. Estudios de deracho industrial, da Benito Sansd e Hidegart Randon de Sansd. Caracas, Universidad Central

e Venerueia, 1985, pdg. 114,
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5. FUNCIONES DE LAS MARCAS.

El estudio de los conceptos doctrinarios y legales de diferentes palses y de diversas épocas, pone
de manifiesto que son muy variadas las funciones que se atribuyen a la marca. Lo que se explica
fAcilmente, ya que segun sea el cardcter esencial que del signo marcario se adopte, asl serd Ia
funcién que se le asigne. Por lo tanto, abordarermos el estudio de este apartado, partiendo de una
clasificacidon sistemdtica de dichas funciones, la cual se infiere tanto de aquellas definiciones
tedricas como del concepto fegal de marca. Para tal fin, nos basaremos en el cuadro trazado por

el autor suizo Martin Achard, en estos términos:

Funcidn de distincién,

Funcién de proteccion,

Funcidn de indicacién de procedencia;
Funcion soclal o de garantla de calidad y
Funcidn de propaganda.

Ast tenemos que la funcidn de distincién resulta de la naturalera misma de /8 marca. La marca

sirve ante todo -dice Martin Achard-, para distinguir un producto de otro producto del mismo
género, ya sea que este ultimo lleve otra marca o que no Heve ninguna® Y Pouillet sefiala este
papel de la marca cuando afirna: £s la marca la que da a la mercancla su individualidad; permite
reconoceria entre millares de otras andlogas o0 semejantes. Cuando mds estimada es la
mercanci/a, mds valor tiene la marca. Corresponde pues al legislador, protegeria y reglamentaria, y

espacialmente castigar 1a usurpacion”. (46)

La funcion diferenciadora se hace paterite en el articulo 88 de Ia Ley de la Propiedad industrial
cuando se define a la marca como todo signo visible que distingue productos o serviclos de otros
de su misma especie o clase. Asimismo, en el articulo 89 de la citada Ley, se consideran como
marcas registrables las denorminaciones o figuras visibles, suficienternente 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.

Por lo Qque respecta a la funcién de proteccion, desde del punto de vista del titular de la rmarca, ésta
tiene por objeto protegerio contra sus competidores. Ella permite al productor que sus productos
sigan en el mercado y que pueda controlar su difusion.

La funicion protectora de la marca en beneficio del publico consumidor y en contra del productor o
comerciante es seflalada por Martin Achard cuando declara que gracias a la marca, ®! comprador
tendrd un medio de entrar en relacién con el productor, no porque la marca indique siempre el
nombre de este Gitimo, sino porque facilita por lo menos sus pesquisas”. (47)

48, Range! Medina, David. Tratado de derecho marcario. £d. Libros de México, 1960, México, D.F., pag. 172.
! o México, UNAM, instituto de Investigaciones

47. Range! Medina, Dawd. Deracho de la p
Jurickcas, 1991, pdg. 106.
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idad de la marca en al concepto cldsico

La fi jén de ion de pr esla
legal de la misma, en tanto que se emplea primordiaimente para dar al probable comprador una

de los prod:

indicecion sobre Ia pr
En los articulos 87 y 89 de la Ley de la Propiedad Industrial se garantiza para los titulares de
marcas, el derecho lusivo de uso /e su registro en el s de la Pr
Industrial, asl como la procedencia de los articulos que elabore o venda. La funcién de seffalar la
se halla a que el signo realice efectivamente su

procedencia de las mer
funcidn individualizadora, pues sin el cardcter distintivo, la marca puede causar confusiones entre

Jos consumidores acerca del origen de la mercancla.

La distintiva y /a de seflalamiento de procedencia, son las dos funciones mds Importantes de la
As/, comentando el Articulo 2569

marca, en lo cual lIa mayorfa de /os autores estan de acuerdo.
del Cédigo Civil Italiano, Auletta dice que en la actual economia fo nornmal es que el producto
jé ofrecen al publico

lHegue a Jos consumidores por medio de int jos, Jlos
simultaneamente productos provenientes de productfores diversos; por eso, para identificar la
icio i que

o da un pro to de un determinado productor, s 1O un
es Justarmente la marca®. (48)

En el campo de la propiedad industrial y mds concretamente en el de la marca, se entiende y

admite por la mayor/a de los autores, y as/ /0 recoge en su texto mismo tantc nuestra legisltacion
it 1, la de fialar la pro 1cia de los productos

como /a extranjera, que junto con la de id
marcados es una funcién primordial del signo marcario.

La represion de ciertos delitos contra la propiedad industrial, y la de variadas forrmas de la

competencia desleal; lo mismo que ef rechazo de marcas imitadoras o /a nulidad de los registros
de tercero, tienen como explicacion fundamental el

otorgados ii iendo por irmitacion, derech

impedir fa confusion que Jos signos imitadores producen acerca de Ja procedencia de las
mercancias. La vasta proteccién que /o jurisprudencia nacional y extranjera oforga a Jas marcas
notoriamente conocidas y la armplia garant/a que a dichas rnarcas concede la legislacion, se fincan
también en la important/sima funcidn que tiene el signo marcario como agernte indicador de /a
procedencia de los productos que lo ostentan.
£/ objeto de la marca es reconocer el origen y procedencia del producte. FPor esta razdn -dice
Aine- ella interesa a la ver &l industrial o al comerciante y al consumidor; s} industrial o al

comerciante, porque tiende a asegurar el beneficio de los cuidados que ha dado a su fabricacién o
a sus vontas y la reputacion que por su habilidad ha podido adquirir; al consurnidor, porque ella te
permite comprar con toda seguridad un objeto del que ya ha apreciado su calidad. (49)

48. Nava Negrete, Justo. Deracho de /as mercas. Ed. Porrmia, S.A., 1985, México, D.F., pdg. 156.
7 por ignacy Sachs, Manfred Nitsch, Mdxima Vega-

49. Sachs. ignacy. C: de y
Cenfuno y otros, edicion p. por Miguel S Mexico, UNAM. Coordnacion de Ciencies, 1973, pég. 215.
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Refiriéndonos a la funcién social, al tratar 13 finalidad de Ja marca, 6sta es considerada por Pouillet
como una garantia para el consumidor y para el fabricante; para el consumidor, porque estd
asegurando que se le da el producto Que quiere comprar; para el fabricante, que encuentra as/ un
medio de distinguirse de sus competidores y de afumar el valor de sus productos.

Manifiesta Martln Achard 8 propdsito de esta funcién que llama de Yarantia de calidad”de /a
marca: El pablico esta habituado a comprar clerfos productos, & recibir mercancias de una
naturaleza especial, de un valor especial. La rnarca entonces, No sirve para garamntizar el orngen
del pr , Sino su ~ Sobre el particular, el artfculo 139 de la Ley de Ja Propiedad
Industrial establece que los productos que se vendan o los servicios Que se presten por el usuario
dae una marca deben ser de la misma calidad que Jos prestados o fabricados por el titular de /a

rarca.
La doble garantfa que presta el signo marcario justifica su proteccion legal, en tanto, claro esta,
desempefia dicha funcion sacial que tiene asignada. Adernds, esta caracter/stica toma a la marca
en una verdadera institucion de orden publico.

La garantla que produce la marca de fébrica -ha dicho Ramella- no es solo en provecho del
fabricante © cornerciante, sino también en beneficio del consumidor, que puede, por lo tanto,

escoger entre mercanclas semejantes Ia que més le agrade, sin necesidad de ulteriores pruebas, y
ian en pr del publico en general, en relacion, sobre todo, con la higiene publica, lo cual

viene a explicar las sanciones penales por violaciones de marcas y a demostrar que Ja institucion
de las marcas de fdbrica sale del campo del interés puramente pnvado para entrar en la categoria
de las Instituci de orden publico”. (50)

A las funciones ya examinadas debe agregarse una mds, la de propaganda o publicitaria de la
marca. La atraccion de la clientela se obra en forma directa por of conocimiento que el publico tiene
de los articulos, precisamente por medio de la marca que los Identifica. Si de una rnanera
e it 7 la finalidad de la marca consiste en identificar las mercanclas, dicha

Este sefnalamiento de fla

3n e produce fa formacion de la clientela.
procedencia constituye a su vez un modo de llamar al consumidor, es un vehfculo de reclame. Ya
la posibilidad proporcionada al publico de identificar los productos por medio de ia contrasefla
permite individualizar con facilidad los mejores, -apunta Ferrara- hacia los que necesariamente
convergerd la demanda de /a clientela, lo que tendré como consecuencia que los malos productos
¥ los mediocres quedaran eliminados de! mercado” Esta consecuencia originada por el uso del
signo marcario, provoca a su vez -sgrega el jurista Raliano- una accién moralizadora sobre 1a
produccién favoreciendo y estimulando las mejores mercaderias. (51)

La propaganda de que so habla no se refiere al industrial o comerciante, sino al producto mismao,
que si es de buena calidad y merece /a aceptacién de los consumidores, sera nuevamente
sollcitade por su marca, la cudl, de este modo y por este concepto se transforrna en un valioso
factor de difusién del articulo, y consecuentemente de atraccién y conservacion de la clientela.

50. Rangel Medina, David. Las marcas y sus leyendas obigatorias. México. Talleras de Impresos de Lujo, 1958, pdg. 25
571. Range! Medina, David Las marcas y sus leyendas oblgatonas. México, Taleres de lrmpresos de Lujo, 1958 pdg 33
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En nuestra opinion, si se pudiera tener a /a vista los textos legislativos marcarios de los diversos
palses asf como las tesis judiciales que se han dictado sobre la materia, y los textos doctrinarios

maéds recientes, sin duda llegarfarnos a la conclusién de que la funcidn de fa marca juridicamente,
o servicios de otros iguales o similares, o sea, la funcién

eas que ] F=
distintiva.
Es precisamente mediante esa funcion distintiva que /a mesrca constituye como wuna finalidad u

objetive inmediato, un signo de adhes/én a la clientela, es decir, es el instrumento eficazr para
adquirir, var y la ; asl idn, como un objeti Ji garantiza la

calidad constante de los productos 0 servicios, en la eleccién de Jos mismos.

£En nuestro pals como en los demds palses en vias de desarrollo, la marca juega un importante
papel en la proteccién del consurnidor, de ahl, que en sus legislaciones marcarias se incluyan
n nas que 1 la pr de este interés social y que el uso de las marcas tengan
como propdsito benelficiar considerablermnente dicho interés. Nuestra Ley de la Propiedad Industrial,
no solo seflala expresamente su cardcter social, sino ademds incluye una serie de normas juridicas
que tienden a oforgar al consumidor una auténtica proteccion y en general a la econom/ia del pals.

, en el P la marca desempefla una importante funcién de reclame
pubhcltanc De hecho, la mercadotecnia modema se ha construido principalmente alrededor de la
publicidad de la marca, pues es mediante la publicidad que se crea y llega a mantenerse la

demanda por el producto.




6. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LA MARCA SOBRE EL PLANO JURIDICO.

A juiclo del tratadista Nava Negrete, para que cuslquier signo o medio material pueda constituir
vélidarmnente una rmarca es suficiante que reuna [os siguientes requisitos de validez: (52)

A) Capacidad o eficacia distintiva, y

8) Licitud.

Por lo que hace al primer requisito citado, acordas con fa doctrina en general, se considera que
uno de los requisitos de validez que debe necesariamente reunir una rmarca es el DISTINTIVO, el
cual surge de su propia conceptuacion y funciones, en virtud de que la marca est4 destinada a
identificar un producto o un servicio entre los productos o servicios de la misma especie o clase

ofre s por los cor idores.

No puede concebirse que una marca no tenga cardcter distintivo. Sin cardcter distintivo no hay

marca. Todas las leyes del mundo en una forma y ofra lo exigen;, pero hay leyes que ademas
establecen concretamente la prohibicidn general de [os signos desprovistos de cardcter distintivo.

La demanda de un producto o servicio es posible mediante la capacidad o fuerza distintiva que
tiene la marca, de ahl la capacidad que tienen los consumnidores de poder realizar directarmnente
con cuidado sus proplas elecciones y adquirir el producto o servicio preferido, evitando toda
confusién con otros similares; y por otro lado, también perrnite al productor o prestador de servicios
acudir al proceso de identificacion en ol resultado materal de su trabajo.

Industrial expresamente se refiere a la capacidag

En el articulo 89, ia ley i 1a de /a Pr
o eficacia distintiva como un requisito Indispensable de validez que debe reunir un signo para

constituir una marca, cuando establece que pueden constituir una marca:
“l. Las denominaciones o figuras visibles, suficlerniternente 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”.

Este mismo reconocimiento se advierte tambiér en nuestra jurisprudencia. Pero aun méas el mismo
Convenio de Parls, del cual nuestro pals es mmiembro, reconoce expresamente el requisito de
validez que se examina, al establecer en su articulo 6 quinquies B) 2): Cuando estén desprovistas

de todo cardcter DISTINTIVO™,

La doctrina en general al referirse a Ia marca le da Ja asignacién de SIGNO DISTINTIVO,; de ahf
que se afirme la indisolubilidad o conexién directa que existe entre la marca y la capacidad o

eficacia distintiva.

Esencialmente son dos los principios que rigen la capacidad o eficacia distintiva, a saber:

52. Nava Nagrate, Justo. Deracho de ias marces. E£d. Porrua, S.A., 1935, Méxice, D.F., pag. 166.
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A) La marca debe ser distintiva por sl misma, abstracciéon hecha de toda otra, es decir que eila
debe revestir un cardcter de originalidad e para el papel que le es asignado
porialey, y

8) La marca debe ser distintiva objetivamente, con el objeto de evitar toda posibilidad de confusién

con marcas existentes.

El principio enunciado en ef inciso A), se refiere a la ORIGINALIDAD que fa marca debe revestir y
en cuanto al enunciado en el inciso B), a la NOVEDAD.

En relacién al principio de originalidad, se dice que existe una gran unifonmidad no sélo en cuanto a
Su connotacién, sino en su aplicacidn por la doctrina en general; con algunas ligeras discrepancias
surgidas de jas legislaciones marcarias o de Jos criterios judiciales de los diversos palses, de los
signos o medios materiales que no son susceptibles de apropiacién individual,

¥ reconocido en fa actual ley mexicana de

El pr pio que se es perf: e
1a Propiedad Industrial, en sus articulos 89 y 90, al excluir los signos o medios materiales carentes

de originalidad por pertenecer al acervo comun, al patrimonio lingulstico comun y por lo mismo no
pueden ser objeto de apropiacién individual o de monopolio alguno, asimismo la insuficiencia en la
originalidad es motivo de exclusién, ésta solo puede evitarse imprmiéndole al signo o medio

material distintividad.

No obstante lo anterior, un signo o rmedio matenal constiluira validamente una marca en la medida
en que la combinacion o disposicion de sus elementos lo revista de una forma caracteristica o en
Su caso, se aplique a productos o serviclos distintos a los que nannalmen!a se refiere o designa y

para los cuales se rechaza su apropiacion individual.

Por lo que hace al principio de novedad, se sostiene que de la misma capacidad o eficacia
distintiva de la marca surge su inconfundibifidad con otras marcas existentes ya registradas o
usadas para los mismos o similares productos o servicios., en esto consiste la novedad; de ahl que
Se sostenga acer{adamente que para que exisfa una marca valida es necesario que el signo tenga

i de individ, 1, esto es, que sirva pare diferenciar e! producto, y por ofra parte, sea
nuevo o sea diverso de ofros signos distintivos usados para distinguir el mismo género de

productos.

Ahora bien, la novedad debe juzgarse primeramente en relacién a otras marcas, y en seguida, en
relacion a productos iguales o semejantes, asimismo, la anterioridad como destructora de la

novedad, caso en el que Ia marca no estard disponible.

En otro aspecto, el principio de novedad se encuentra sujeto a la siguiente regla: 1a proteccién
Juridica otorgada a todo signo o medio material para que constituya validamente una marca se
encuentra limitada a productos o servicios determinados, particulares, singulargs, a los cuales
idenlifica o distingue. A esto, se le llama LA ESPECIALIDAD de la marca.

Al efecto, la doctrina sostiene o siguiente:
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L.a marca debe ser el signo distintivo de Indiidualidad de fa mercancia; es preciso naturalmente
que ella sea distinta de foda ofra marca y para ser distinta, es preciso que ella sea especial, es
deci, de tal naturaleza que no se confunda con otra y por io rmismo, a ser reconocida faciimente.”
3

La novedad requerida en materia de marcas es una especializacién del signo adoptado -por su
aplicacion a un producto detenmninado; es lo que se acostumbra a expresar diciendo que la marca
daebe ser aespecial, es decir, de tal manera qQue ella no se confunda con alguna ofra marca

anterionmente empleada para objetos parecidos.” (54)

Es Indudsable que la marca se encuentra referida exclusivamente a productos o serviclos
determinados, y que esta regla es reconocida expresamente por la doctrina, jurisprudencia y por

las legislaciones marcarias de los diversos palses.

A dicha regla, nuestra Ley de la Propiedad Industrial se refiere expresamente, cuando establece:

Art. 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:
e i los

“l. Las denominaciones o figuras nemente distintivas, ibles de
productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse frente a los de su misma especie o

clase*”.
El Convenio de Parls también hace alusién a esta regla en sus art/culos 60. bis y 10 bis.

Ademds, cabe mencionar que la evaluacion y apreciacion del principio de novedad de la marca se
encuentra limitada y sujeta al principio de la territorialidad, es decir, debe entenderse referida la

eficacia juridica de las marcas danicamente en el territorio nacional.

Por otra parte, en la doctrina y jurisprudencia reciernte en general, se afirrna que entre 1os requisitos
de validez de la marca, uno Importante lo constituye inevitablemente fa LICITUD DEL SIGNO, es
decir, para que éste sea jurfdicamente tutelable como marca es indispensable que no sea contrario
& la ley, rmoral, buenas costumbres y orden publico. Este requisito esta reconocido en nuestra Ley
de la Fropiedad Industrial al establecer en su articulo 90 fos supuestos en que no procede ef

registro de una marca.
En el mismo ordenamiento legal invocado, el articulo 213 expresamente hace referencia a este
requisito, al establecer:

“Art. 213.-Son infracciones administrativas:

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

ial. EJ. Porrda, S.A., 2a. ed. 1981, México, D.F., pAg. 115,

53. SepaNveda. César. £] sistems de
34. Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. £d. Porris, S.A.. 1985, Maxico. D.F., pag. 181,
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en el plano inter i , al

Dicho es T Jur
Convenio de Parls que:

Rutfculo 6 quinquies seccién B. Las marcas de fabrica o de comercio reguladas por el presente
articulo no podrén ser rehusadas para su registro nl invalidadas mas que en los casos sigulentes:

Cuando sean contrarias a la moral, o al orden publico y, en particular, cuando sean capaces de
enganar al publico”. '

Finalmente, se afirma por la ¥ la jurispr en general, que la licitud debe ser valuada

en relacion at signo o medio material y no al producto o servicio a los cuales distingue, por lo que

no obstante la ilicitud de la marca, puede ser licito el producto o servicio o viceversa. Y por lo

tanto, la validez de una marca es absolutamente independiente de la licitud o flicitud del producto o

servicio & los cuales &lla se aplica. Esta regla no sdélo es admitida en el plano nacional sino
en elir ional, al el Convenio de Parls en su articulo 7 lo sigulente:

La naturaleza del producto al que la marca de fébrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en
ningan caso, ser obstdaculo para el registro de la marca™.

Ahora bien, /a llicitud de! producto o servicio puede presentarse por regla general cuando se ormite
© no se otorga un penmiso, licencia, autarizacién o concesion indispensable para que el producto o
serviclo pueda ser objeto de comercializacién; por una prohibicién legal e incluso cuando sean de
exclusiva explotacion por parte del Estado.

En nuestra modesta opinién, la marca posee una verdadera eficacia distintiva, constituyendo un
instrumento para alcanzar y atraer clientela sobre el producto diferenciado, de ahl que estemos de
acuerdo en que los requisitos de validez de la marca sobre el plano jurfdico son efectivamente: la
capacidad o eficacia distintiva y Ia licitud. Sin embargo, considerarmos que Jos requisitos de validez
re!erentas a fa originalidad, novedad, semejanza entre rarcas, , dispor it y ia
territor son la ie del género eficacia distintiva.

Lo anterior tiene sustento tanto en la Ley de la materia como en la doctrina y la jurisprudencia, por
lo que categdéricamente podemos afirmar que sin esos requisitos de validez anotados, nunca
nacera el derecho al uso exclusivo de la marca a través de su registro.




7. CLASIFICACION DE LAS MARCAS.

De acuerdo con la Doctrina, 18s marcas se dividen en nominativas, figurativas, mixtas y plasticas.

Las marcas i . QUE se co como verbales,
nominadas, fonéticas o de palabra, son que se ] de una o més
palabras.

En este tipo de marcas no se toma en cuenta la forma especial de las letras sino el sonido de la
palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta en qué caracteres viene escrita.

Las marcas figurativas, tampién llamadas Innominadas, sin denominacion, visuales, graficas o
nsisten en dil o figuras caracterfsticas.

La marca figurativa se distingue de /a nominativa porque funda toda su caracteristica en el sentido
de la vista, sin que para nada concurra en ella el oldo.

La marca figurativa suele ser mds fdcil de retener en la mente del publico consumidor que la rmarca

nominativa. Pero la marca figurativa no puede, como la nominativa, cormmer de boca en boca para

designar el producto. De ahl que para suplir esta desventaja es frecuente que la contrasefia

adoptada como marca se forrme combinando el elemento nominativo con el elemento figurativo y

es pr la racién da esas dos especies de marcas, que da lugar & las marcas
T marcas comp {

Algunos autores consideran ademas las marcas ideativas, en las cuales de la combinacion del
elemento nominativo con el figurativo, o por virtud de otrc artificio, surge un tercer elemento de
sugestién, por el cual viene a aprenderse y a recordarse no tanfo una imagen, ni un sonido, sino
una idea que con ellos se origina. De este modo las marcas que al mismo tlermpo que con la forma
nominal se Integran con la forma emblemé&tica, tormanse en marcvas evocativas.

Las marcas mixtas pueden resuftar de la combinacion de un vocablo con una figura; también
pueden componerse cormnbinandoe palabras y colores; ig we los 1tos de la fi iory
pueden ser a la vez nombre, figura y colores.

La dltima clasificacion a que nos refarimos, es la referente a marcas formales o pldsticas, que son
aquellas en las que el medio rmaterial que se ermplea como signo distintivo, esta dado por la forma
de los productos, la forma de sus envases, la forma de sus recipientes o la forma de las
respectivas envolturas.

Esta manera de catalogar las marcas atendiendo a la clase de signos que las constituyen, es un
principio de derecho universalmente adoptado de modo indirecto por la legislacion y de modo claro
y expreoso por la doctrina.

Nuestra Legislacién también reconoce expresamente la clasificaciéon mencionada de los signos
marcarios. Asf tenemos que el artfculo 113 fraccién Il de la Ley de la Propiedad Industrial,
establece:
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“ART. 113.-Para obtener el registro de una rmarca daberd presentarse solicitud por escrito ante el
con los sigui datos:

. ElI signo distintivo de la marca, i 1do si es inativo, inado, tridi o
mixto®.

Existe una segunda clasificacién de las marcas desde el punto de vista de sus relaciones con otras
especies de marcas, siendo ésta la que las divide en: defensivas, de reserva, ligadas y colectivas.

Las marcas defensivas o protectoras son aquellas que presentan semejanza a la vista o al oldo,
las cuales son llevadas a registro por algunos industriales y comerciantes no con el fin de ser

sino & con ia ir 1 de usar s6lo una de ellas y para impedir que terceros
competidores usen o registren una marca similar de fusion con la marca en
uso.

Se llaman de reserva las marcas registradas para ser eventualmente usadas. Se (trata
generalmente de marcas con ciertas cualidades que las hacen atractivas al publico consumidor,
que sean sugestivas e interesantes para sefialar ciertos productos o para fines de publicidad y que
los comerciantes e industriales precavidos registran, reservéndolas para su uso anfes que ofros se
anticipen y las adopten.

En tanto Jlas marcas do defensa y de reserva se asemejan por el hecho de que no se dastinan a un
uso inmediato y aun cuando varfen en cuanto a los fines que se persiguen en el registro de unas y
otras, se dice generalmente que también las de reserva son marcas de obstruccion.

Las marcas ligadas son, en términos de lo pnavtslo por el articulo 145 de la Ley de la Propiedad

Industrial, las que pertenecen a un mi. prop 10, Son i y amparan los mismos o
similares articulos.

Difieren de las marcas de proteccion y de reserva en que no estan forrmadas unicamente con el
propésito de no ser usadas, sino que lo normal es que con la marca originaria o principal se

1 S por su titular, Caracteristica de las marcas asl formadas es que no
pueden ser transmitidas sino en conjunto. Para todos los demas efectos, cada marca se considera
como un registro independiente.

La marca colectiva es el signo destinado a ser colocado sobre mercancias para indicar
especialmente que han sido producidas o fabricadas por un grupo de personas o en una localidad,
regién o pals determinado. Encuentra su utilidad particular en donde los producfos son reputados,
pero donde las empresas particulares no son bastante importantes para soportar la carga de Ia
marca individual! y sobre todo el depésito y las persecuciones en el extranjero.

No distingue los artfculos de un productor determinado de de sus es,
fabricantes o comerciantes de los mismos productos, pero opone la proteccion de una asociacién
focal, en su conjunto, a los productos de ofras regiones.
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Por identificar al producto como procedente de empresas distinguiéndolo no ya por sus

caracteristicas particulares, sino por sus caracteri/sticas comunes deri del lugar o de
fabricacién, las marcas colectivas estan en contraposicién con las ir I que
mayoria.

Sobre el particular, el artfculo 98 de la Ley de la Fropiedad Industrial, establece:

“ART. 96.-Las o de prodi s, fabr ., cormer o pr es
de servicios, leg constitui podrén solicitar el registro de marca colectiva para distinguir,

en el mercado, los productos o servicios de sus miembros respecto de los productos o servicios de
terceros”,

Existe una tercera clasificacion que divide a las marcas en st y j o
en atencion a la naturaleza de jos elementos que entran en su constitucion.

Para algunos autores las marcas compuestas son las cor idas de que considerados
alsladamente, no podrian ser apropiados como marcas por ser del dominio publico, ya que
o ente astan for por la combinacién de palabras o figuras de uso comun.

Slendo ese confunto caracter{stico lo que constituye la rmarca, entonces su novedad radica no en la
denominacién en sf y por sl, sino en la configuracién que se le dé, en la disposicién de los
elementos, en los colores con que se ha trazado, asl como en la representacion.

Cuando se forrma con la asociacién de diversas marcas del mismo ftitular o con la reunién de
elementos que, considerados separadarnente, por s/ mismos son idéneos para constitulr inarcas,
entonces se dice que /a marca es compleja o asociada.

Las marcas complejas, caracfen’zadas por elementos ya reservados en otro u otros registros del
mismo dueflo, son med de pr para quienes de la idad que de
cada signo tienen por virtud de su resp registro, Y una defensa mas amplia.

La simultaneidad de las marcas simples y la compleja permitiré a su titular la persecucion asf de
quien use cada una de dichas reservas como de aquellos que adopten el conjunto.

Las marcas cormnplefas no son necesariamente mixtas, pudiendo ser sus componentes
exclusivamente palabras o figuras.

Atendiendo a la fey conforrme a la cual se otorga su proteccion mediante el registro, las marcas
registradas en México se dividen en tres clases: nacionales, extranjeras e internacionales.

Se consideran como nacionales las marcas registradas en México, de conformidad con la Ley de Ia
Propiedad Industrial.
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ya en obro u otros palses, se registran en
de Unidn de Parls y de las

Marcas extranjeras son
México al amparo de las

COITeSpo de la
Se denominan (marcas Internacionales las que en virtud del acuerdo de la Conferencia de Madrid
fachada el 14 de abril de 18971 y por haber sido depositadas en la Oficina internacional de Berna,
quedaron registradas y prolegidas en México y en todas las naciones adheridas a dicho convenio.

de Ja C

Finalmente se hace una quinta clasificacién de las marcas, dividiendolas en marcas registradas y

no registradas.
Al respecto, cabe mencionar que el hecho que defermina el nacimiento de la marca radica siempre
en la crescion, que se pone de manifiesto, bien por e! uso concrefo que hace el sujefo para

las rmer © en virtud de la publicidad.

Cosa distinta es /a detenminacion de la fuente del derecho a /a marca. Segun la legislacion
comparada son fres /os modos de adquirir el derecho a la marca: a) por el uso, b) por el registro y

©) por el uso y registro combinados.

Nuestra legislacién el mixto, de lo que desiva la existencia de marcas registradas y
no reglistradas.

las 10s de la Ley de /a

prefor

De la reglamentacion de las primeras se

Fropledad Industrial; por /o que su estudio perriticd, por exclusién, conocer el régimen de las no
registradas.

En nuestra apreciacion, la anica clasifi cec:én de marcas que importa, es la que las clasifica en
nominativas, Innominadas, tridii it ¥y mi éstas el género ds todas /as dernds
clasificaciones aqul estudiadas. En el caso de nuestro pals, /a mencionada clasificacién encuentra

su fundamento en ef srt/iculo 113 de /a Ley de la Fropiedad Industrial,

No por ello las derngs clasificaciones dejan de ser importantes, perp anicaments creemos, para

fnes de /a doctrina.
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8. SIGNOS CONSTITUTIVOS DE MARCAS.

Antes de entrar al estudio de este tema, conviene mencionar que en las legisiaciones marcarias de
los diversos palses no existe un criterio uniforrne para calificar los signos o medios materiales que
pueden constituir una marca, por lo que tal como lo contempla la doctnna sobre la materia, pueden
advertirse la existencia de varios s asenell iento de esta cuestién.

En este tenor, para mayor claridad y comprension, considerarnos pertinente entrar al estudio de
este tema guiandonos en la agrupacién hecha por el tratadista Justo Nava Negrete. (55)

El citado autor agrupa a los diferentes signos que pueden constituir una marca, en tres categorias
a saber:

A) Signos Nominales a Verbales: El nombre civil y comercial y la razén y denominacién sociales,
seuddnimos, titulos de nobleza, firmas, sellos y nombre geogrdficos, titulos de obras literarias,
artisticas o cientificas y algunos derechios conexos, denominaciones: (arbitrarias o de fantasia y
evocativas); otros signos: (numeros, letras, iniciales, y monogramas),;

B) Signos Figurativos o Em, it he . etiquetas, vifietas, refratos, fotografias,
colares, mapas, envolturas, for.nas del envase, forrnas del producto, escudos, banderas y signos o
punzones de control y garantia, y

C) Signos Mixtos o Complejos: Son aquélios que se componen o combinan de signos nominales y
figurativos.

De acuerdo con la clasificacion propuesta, las Marcas Nominales o Verbales consisten en
términos que tienen o no significacién y que atraen a la vez los ojos del publico porque ellos se
escriben y sus oldos porque ellos se pronuncian.

Refiriéndonos a la otra clasificacion de signos figurativos o emblematicos, la doctrina en general
coincide en afirmar que estos signos estan destinados a atraer la atencién de los ojos; ahora bien,
éstos pueden estar constituidos por: emblemas, etiquetas, vifletas, retratos, fotografias, colores,
mapas, envolturas, formas del envase y del! producto, escudos, banderas, signos y punzones de
control y garantia.

Haciendo referencia a los signos mixtos o complejos, tenemos que son aquellos que estin
constituidos por la combinacion de signos nominales y figurativos, y los cuales son susceptibles de

una proteccion juridica a titulo de marca, siempre y cuando tengan capacidad o eficacla distintiva y
searn licitos.

Por otra parte, las legislaciones de diversos palses, muy principalmente de aquellos que son
signatarios del! Convenio de Parls, coinciden en seflalar que son admisibles como marca:

Negrate, Justo. Derecho de las marcas. £Ed Porria, S A, 1985, México, D.F., pag. 420.
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1. Signos o medios materiales que requieren de consentimiento o autorizacién del titular o
interesado para que validamente un tercero pueda registrario como marca:

a) Los escudos, banderas o emblemas de cualquier pals, Estado, Municipio o divisiones politicas
equivalentes; as!/ como las denominaciones, siglas, s o ble de organi. iones
intermacionales, gubernamentales, no gubemamentales o de cualquier otra organizacién
reconocida oficialmente, asf como la designacién verbal de los mismos;

b) Los signos o sellos oficiales de control y garantla adoptados por un Estado o monedas, billetes
de banco, monedas conmemorativas o cualquier medic de pago nacional o extranjero;

¢} Los nombres de lugares de propiedad particular;
d} Los nombres, seuddnimos, firmas y retrafos de personas;
e} Los titulos de obras intelectuales o artisticas, as/ como los titulos de publicaciones y difusiones

periddicas, los personajes ficticios o simbdlicos; los personajes humanos de caracterizacion, los
nombres ar i ylas it iones de grupos ar it

2. Signos o medios materiales que se encuentran sujetos al cumplimiento de un requisito o
limitacién expresamente para que puedan constituir una marca:

a) Los envases que reunan el requisito de originalidad;

b) Las letras, fos dfgitos o los colores que reunan el requisito de distintividad, ya sea mediante
combinaciones o acompaflados de elementos tales como signos, o der i iones;

¢) Las denominaciones geogréficas, propias o comunes, y los mapas, asl/ como los gentilicios,
nombres y adjetivos siempre y cuando: No indiquen la procedencia de los productos o servicios y
originar ;

i fusion o error en to a la pr cia de los pr A

d} Las denominaciones de poblaciones o lugares que no se caractericen por la fabricacion de los
productos que se pretenden amparar con la marca;

e) Los nombres comerciales y las razones o denominaciones sociales cuando no se encuentren
inmersos en ninguna de las hipotesis seftaladas para los signos no idéneos como marcas;

f) Ef nombre propio de una persona fisica cuando no se confunda con una marca registrada o un
nombre comercial publicado.

3. Signos o medios materiales que mediante una interprefacién a contrario sensu y ademés de la
doctrina dominante, se han considerado admisibles para constituir marcas:

aj) La fortna del producto o servicio cuando tenga un cardcter distintivo, y
b) Las denominaciones arbitrarias o de fantasfa y las evocativas.
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4. Signos o medios rmateriales que pueden constituir una marca en general:

Las denamlnaclones figuras visibles o formas U 1alaes,

de 1os prod: o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a
los de su P o clase ( liberal); dentro de este grupo podemos incluir entre otros
signos o medios materiales los siguil . Las monogramas, emblemas, efiquetas,
vifietas, fotograflas, envolturas, etcétera.

Desde nuestro particular punto de vista, consideramos inconveniente la acion que
ir la , ya Que es

legistaciones hacen de los signos o MHos que
insuficiente e Impropla para dejar establecido legalmente y de una manera completa qué es o

registrable cormo marca.

Gran parte de las legislaciones sobre propiedad industrial presentan al respecto una enumeracion
de aquello que ordinariarmente puede servir como marca y ante la evidente insuficiencia de dicha
proporcionan un concepto general de los requisitos que deberd tener el signo
1do que p T serfo *las denomminaciones o figuras visiblaes,

de identificar los productos o servicios a que se apliquen o

enunciacion,
constitutivo de marca,

traten de aplicarse, Irente a los de su misma especie o clase”.

Dicha mencién en las diversas legisiaciones resulta un tantec inutil, ya que ademdas sefialarn de un
modo expreso cudles son los medios no aptos para emplearse corno marcas.

En virtud de lo anterior, consideramos que los medios idéneos pueden ser tan Infinitos como la
imaginacion pueda concebirfo, por lo que bastaria con decir que la marca puede consistir en todo lo
que, no prohibido por la ley, es apto para diferenciar los productos unos de otros, idénticos o

semejantes, de procedencia diversa.
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9. MARCAS NO REGISTRABLES.
Las denominaciones arbitrarias, de o £t . pueden constituir vélidamente signos
marcarios en virtud de reunir el requisito de capacidad o eficacia distintiva en cuanto a su principio
de orginalidad; en cambio carecen de este requisito y principio aquellas denominaciones que
constituyen los verdaderos, necesanos y propios nombres de los productos o servicios, en virtud

de que existe entre ellos un nexo indisoluble y obligado, y por lo mismo, resufta imposible
atribuirfes otro nombre.

La liegalidad e ineficacia de dichos signos para que puedan constituir vélidamente signos
marcarios, es manifiaesta, ya que son del dominio pablico y ninguna persona fisica o juridica puede
hacerfos objeto de un derecho exclusivo,; seria como “violar el principio de la libertad del comercio y
de la industria permitir al particular monopolizar toda una especie de productos apropidndose su
denominacién necesaria, empleada de un modelo corriente por el piblico como la mas verdadera,
fa mas sencilla y la mas natural de las mercanclas] ademds, 1a clientela creerfa que una sola

persona es la que detecta ese objelo y no se dirigirfe mas que a éI” Por estas razones, resulta
evidente que dichos signos no pueden ser objeto de monopolio o de un derecho privativo o
exclusivo por alguna persona, pues los mismos se encuentran susiraldos al dominio pablico, pues

pertenscen a! patrimonio lingdfstico comuan, y cualquiera puede servirse de ellos, sin rastriccién
alguna. (56)

Lo anterior es aplicable a los nombres técnicos de los productos o servicios y al emblema o figura
que simbolice el género o especie a que pertenece el producto o servicio, toda vez que su
Heglitimidad e ineficacia como signo marcario, emana de la aplicacién del principio que rige la

naturaleza de la marca emblemdtica, en virtud de que la palabra es traduccién de la figura y
viceversa.

La flegalidad e ineficacia afecta también a las denominaciones vulgares, corrientes o de uso
comun. En realidad se trata de una transmutacién de una denominacion arbitraria o de fantasla a
una denominacion de uso comun, commients, lo que provoca su inelegibilidad como marca, y por
ende objeto susceptible de apropiacién exclusiva, ya que ingresa al dominio publico.

Este fendmenoc de fransmutacion, fransformmacion o vulgarizacién provoca la pérdida de los
derachos del propletario de la marca contra cualquiera y ia ausencia del requisito de validez que

debe reunir todo signo marcario relativo a su capacidad o eficacia distintiva en cuanto al principio
de originalidad.

Los nombres propiocs. técnicos, denominaciones genéricas y descriptivas han sido calificadas por la
doctrina desde un principio, como denominaciones necesarias, y por Io mismo deben reunir
aguellas jos siguientes atnibutos: ser verdaderas, precisas y usualses.

56. Bagfos Cornroza. Tratado de

propi 2 ho de ia
de la dasleal Ed Civitas, S.A, Madnd, 1978, pag. 853.
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Pasando a tas denominaciones, figuras o frases descriptivas, en la doctrina en general se suele
analizar la Hegitimidad e Ineficacia de las denominaciones descriptivas conjuntamente con las
comentadas con anterioridad. Asimismo, en nuestro pals dichas denominaciones constituyen el
impedimento legal que mds frecuentemente se presenta, y al cual se recurre por nuestras
autoridades administrativas, sin distincién entre éstas y las anterionmente analizadas; de ahl que
nuestra jurisprudencia judicial se constrifie a las mismas fundamentalmente.

El que una denominacién, figura o frase sea considerada corno descriptiva, y por lo mismo no sea
admisible como signo marcario, significa que aquella evoca la idea o representacién del producto o
servicio a que se refieren, haciendo alusién directa e inequivoca, a 10s atributos y composicion de
éstos, es decir, la especie, la calidad, cantidad, dastino, valor, presentacién o época de elaboracion
de los productos o de prestacion de los servicios. Dentro de /a anterior prohibicion quedan también
comprendidos las figuras o emblemas que han sido fomados de la naturaleza misma del producto.

El fundamento o la razén de esta prohibicién es la de evitar un monopolio consistente en que
cualquler persona fisica o jurldica pudiera i ir @ sus cc idores el empleo de los atributos o
composicion de sus productos o servicios, iante la apropiacién de 1@aciones,
figuras o frases que pertenaecen al dominio publico y que traerla como consecuencia que la
o public idor en general creyera que la mencionada persona fIsica o jurldica es la
gnica que elabora o prosta dichos productos o servicios con fales atributos o composicion. (57)

Es Inadmisible como signo o medio material para constituir una marca, la reproduccién o imitacién
de monedas, billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacionales o extranjeros o las
monedas conmemorativas.

Esta prohibicién obedecié al hecho de que habla personas sin escripulos que reproducian o
imitaban en todo o en parte los disefios de las manedas o billetes para emplearios como marca de
sus productos.

Tanto las monedas como los billetes de banco se encuentran también tutelados por el Cédigo
Penal. La lagisiacién sobre delitos monetarios es sin duda, una parte del derecho penal econémico
en sentido estricto. En esta clase de delitos el bien juridicarnente protegido lo constituye el interés
de la Administracién Publica en el contro! de los medios de pago internacionales; y la finalidad
ultima la constituye la proteccién de la Economia Nacional que se convierte en intarés constante de
proteccion.

En suma, tanto las monedas como los billetes de banco ya sean considerados dentro de la
proteccién del dambito penal como delitos de fé piblica, de la economla nacional o en su caso
monetarios, o cierto es que le emisién de la moneda y de los billetes de banco es de la exclusiva

1cia del en los ti s actuales, y cuya proteccion juridica en cualquier émbito,
como lo es el marcario tiene como interés jurldicamente protegido en ultima insfancia la propia
Economla Nacional.

57. Sansd, Benito. Estudics de derecho industnial, de Benito Sansd e Hidogart Rendon de Sansd. Caracas, Universidad Ceantral
de Vanozuela, 1965, pag. 173.
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En cuanto a los fes de pago na o extranjeros, su llegitimidad e ineflcacia para
constituir signos marcarios fluye por sf misma, en virtud de su naturaleza padblica. Dichos medios
de pago se encuentran también tutelados por nuestro Codigo Penal,

En cuanto a las monedas conmemorativas, éstas no pueden ser reproducidas o Imitadas para
constituir signos marcarios, en virtud de su significacion publica que se les atribuye, aunado a su
cardcter oficial.

Por otra parte y refiriéndonos a las condecoraciones, llas u ofros pr , hay que mencionar
que en cuanto al signo o medio material como marca y en atencién al cardcter personalisimo que
tienen las condecoraciones, medallas o premios, éstas no son registrables como marca.

Las recompensas, medallas, diplomas, menciones, premios, condecoraciones o distinciones
honorificas reprasentan el trabajo y el esfuerzo; constituyen una consagracion a la superioridad.

Asl también son verdaderas recomendaciones a la confianza del publico y sélo a sus titulares
comresponde su empleo, que en el campo industrial y comercial significan el sello o certificado de la
excelencia del articulo, recomienda su eleccién y conltribuyen y aumentar su venta, a /a vez que el
crédito y la rep sn del imiento que las fabrica, y que el competidor que falsamente

P tales indi ion no sdlo engafia al puablico consumidor, sino que ademds disputa
deshonestamerite. (58)

La doctrina sobre la materia coincide wunanimemente que las aludidas distinclones honorificas
tienen un cardcter perscnal, de ahl que no puedan ser transmitidas o cedidas ya sea a titulo
oneroso o gratuito.

En vista de lo anterior, resulta inadmisible juridicamente que un tercero emplee como signo
marcario una medalla, condecoracién, premio o distincion honorlfica, ya que personalmente no la
adquirié y no fue producto de su esfuerzo o trabajo.

Por otra parte. las condecoraciones, medalias u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias,
congresos, eventos culturales o deportivos, deben ser reconocidos oficialmente, puos de Jo
contrario serian admisibles como signos marcarios.

Continuando con las marcas no registrables, carecen del requisito de validez de la licitud que todo
signo marcario debe reunir: los signos, palabras o figuras que contengan indicaciones no
verdaderas sobre la naturaleza, origen, componentes y cualidades de los productos o servicios o
de cualquier modo tiendan a tratar de engafiar o a inducir en error al publico. Al efecto, la doctrina
en general denomina a estos signos, palabras o figuras, marcas deceptivas, engafiosas, confusas
o fraudulentas.

58. Feméndez Novoa, Carfos. Derecho do marcas. £d. Montecorve, S.A., 1990, Madrid, Espafia, pdg. 214.
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En la actualidad, tanto Ia trir como la jurisprudencia y la legistacién de los diversos palses
reconocen la ineficacia de las marcas it . eng o fraud: itas. La 1 e
ineficacia de las marcas deceptivas, engafiosas, confusas o fraudi nas obad a tras propd.
fundamentales:

a) Evitar que el consumidor se encueantre en peligro de confusién en la eleccién de los productos o
serviclos;

b) Evitar que la marca no desempefie su funcién mediata de colectora de clientela; y

c) Evitar la profeccidn de signos que por si mismos serfan un instrumento de competencia ilicita.

Por fo que hace a los signos contrarios a la moral, a las buenas costumbres y al orden publico, da
una u ofra manera en todas las legistaciones marcarias internas de los palses del mundo y a nivel
internacional se prevé expresamente esta prohibicion.

Sobre el particular conviene aclarar que en el campo juridico han resuflado Inutiles y estériles los
intentos de precisar las nociones de maral, buenas costumbres y orden puablico; no sdlo en la
legistacién, sino auon en la doctrina y en Jla jurisprudencia; no obstante de los abundantes
argumentos que se han vertido al respecto. Cualquiera que sea el concepto de orden jurldico, debe
tornarse en su contenido necesariamente la accidn del tiempo y las modalidades del espacio, asl/
también la referencia a la salvaguarda de los intereses de Ia colectividad y de la subsistencia del
Estado, todo ello bajo un marco jurldico.

Sea o no fljada la regla def orden publico en la legislacion, ella existe en foda organizacion juridica
de una sociedad, no obstante, una marca no podra ser considerada contraria al orden publico por
el hecho de que no sea confortne a cualquier disposicién de la legislacién sobre marcas, salvo en
ef caso de que esta disposicién misma se refiera al orden pablico.

Finalmente, otra prohibicién es la que se refiere a la traduccion a otros idiomas, la variacion
ortografica caprichosa o la construccion artificial de palabras no registrables. Los rmotivos o razones
que propiciaron esta prohibicién, cuyos efectos y alcance se extienden a las dernas prohibiciones
aqul estudiadas, son las de evitar un monopolio consistente en la apoplaciéon exclusiva de
denominaciones, figuras o frases que pertenecen al dominio publico.

Desde nuestra particular apreciacién, para que una marca sea registrable y tenga por o tanto
proteccién, debe ajustarse a lo permitido por la Ley, es decir, que no incida en ninguna de las
prohibiciones que las hace no registrables. Tales prohibiciones estdn constituidas unas veces por
razones de orden publico, olras por razones de cortesfa internacional, otras por razones técnicas
intrinsecas a las mismas marcas; las demdas para prevenir ila competencia desleal y para proteger
al publico consumidor, evitando su indebida explotacién y también la confusién entre las marcas.

De manera general, para que proceda la prohibicién marcaria, deben existir estas dos condiciones:
&) que el signo o medio material se encuentre establecido en una disposicidn legal y b) que
expresa o implicitamente pueda inferirse la no comercialidad o cuando ésta dependa del
cumplimiento de alguna condiciéon para su empleo.
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CAPITULO IV. EXEGESIS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

1. Nociones fundamentales y adqul‘slcion del derecho de la marca.
2. Signas o medios materiales que pueden constituir una marca.

3. signos o dit Qque no dern constituir una marca.
4. Procedimiento de registro de una marca.
5. F i oS administrativos.

1. NOCIONES FUNDAMENTALES Y ADQUISICION DEL DERECHO DE LA MARCA.

La Ley de la Propiedad industrial lleva una denominacién que es coherente con el espliritu y Ia letra
del Articulo 28 constitucional, a Ia cormiente internacional predominante, a su propio espiritu y a la
materia regida. E! articulo 28 Constitucional seflala que los derechos de los inventores son un
privilegio que el Estado concede; de alguna forma se entiende como un derecho de propiedad
segun lo concebla el liberalismo.

A nuestra materia tradicionalmente y ahora en la actualidad se le sigue denominando “"Propiedad
Industriat” y no so6lo se hace referencia expresa de dicho ténmino en las legislaciones intermas de
los diversos palses sino ademds, es aceptado unanimemente por la doctrina e incluso, el mismo ha
sido introducido en jos instrumentos juridicos intemacionales.

Tal denominacién de nuestra Loy, le viene también de! Convenio de Parls del que nuestro pals es
signatario y al que, de su revisién de Estocolmo en 1967, se denomind Convenio Internacional
para la Proteccion de la Propiedad Industrial.

La Propiedad Industrial se extiende en ia mas amplia acepcion y se aplica en genearal a la industria
y al comercio.

Es importante indicar que en rmateria intemacional se establece que la propiedad intelectual
comprende dos ramas principales: la propiedad industrial (invenciones, marcas de fabrica y de
comervcio, dibujos y modelos industriales, denominaciones de origen, etc.) y el derecho de autor
(obras literarias, musicales, artisticas, fotogréficas, cinematogréficas, etc.); de ahl, la creacién de
un organismo que se ocupa de la proteccién internacional del derecho de autor y de la proteccién
internacional de la propiedad industrial. Este organismo se denomina “Qrganizacién Mundial de la
Propiedad Intelectual” (O.M.P.1.).

No obstante que existen lazos tan comunes en relacion a los dos grupos antes mencionados,
ambas modalidades de deracho siguen rumbos perfectamente definidos y distintos, ademas, la
marca no implica una creacion intelectual, 1o mismo acontece para las denominaciones de origen,
por lo que es preciso hacer esta salvedad, en el empleo de la expresion "Propiedad Intelectual”.
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En concordancia con lo anterior, buscando una acepcidn deal término Propiedad Industrial, se
puede decir que es el sistema de normas juridicas de orden puablico y de interés social que tienen
como finalidad asegurar y proteger la propiedad de los bienes inmateriales, particularmente /as
creaciones nuevas y los signos distintivos, productc de las relaciones industriales y comerciales de
cualquier persona ffsica o juridica: as! comno la represién de 1a competencia desleal.

Ahora bien, refirisndonos a los objefos juridicarnente protegidos por la Ley de la Propiedad
Industrial, tenemos que son Ios siguientes:

a) Patentes de Invencion;

b) Registros de Modelos de Utilidad;

c¢) Registros de Disefos Industriales,

d) Secrefos industriales;

@) Marcas de Productos y de Servicios,
) Nombres y Avisos Comerciales;

©) Denominaciones de Origen, y

h} Represién de la Competencia Desleal.

Esta misma proteccién es concedida en materia internacional por el Convenjo de Paris (articulo
1%). del que nuestro pals es signatario en su revisién de Estocolmo de 1967.

Se puede agrupar a dichos objetos en tres grandes apartados: a) Creaciones Nuevas, b) Signos
distintivos y c) Competencia Desleal; por lo que hace al primero, se comprenden los objetos antes
designados con los incisos a), b) y ¢); y en el segunde, se comprenden los indicados con los
incisos e), N} y g), finalmente en el tercero, los incisos d) y h).

Ahora bien, ningun tratado internacional define estos objetos y las leyes de los diferentes palses
difieren entre sl en relacién con varios puntos importantes y por tal motivo, no es posible dar
definiciones de los diferentes objetos de la Fropiedad industrial que gocen de aceptacion general.

De ahl/ que tengamos que circunscribimos a los conceptos que nuestra Ley de la Propiedad
Ingustrial da al respecto en sus articulos 15, 16, 17, 18, 28, 32, 82, 88, 100, 7105, 156 y 213.

Por otra parte, en México, el derecho exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro en
el Instituto A icano de la Propi Industrial, cumpliéndose con las formalidades y requisitos que
establece /a Ley de la Propiedad Industrial y que mas adelante en este mismo capitulo se habra de
abordar.

Sin embargo, dicho registro no producird efecto contra un tercero que de buena fe explotaba en
territorio nacional la misma marca v ofra semejante en grado de confusidén, para los mismos o
simitares productos ¢ servicics, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de
manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro o del primer
uso deciarado en ésta.
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El tercero tendrd derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres afios siguientes al
dia en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberd tramitar y obtener previamente la

declaracion de nulidad de éste (Articulos 87 y 92).

Segun la doctrina, México adoptd en relacién a esta cuestion el sistema basado en la prioridad del
registro impugnable durante un plazo determinado. Se llama también el sistema del efecto
atributivo diferido o mixto, segun este sistema, se combina el derecho nacido por el uso con el
derecho nacido por el registro, es decir, ol derocho a la rmarca se adquiere por su titular mediante
Su registro, pero se reconoce coma prioritario el derecho adquirido pc.: un tercero Si prueba que ya
usaba dicha marca de forma ininterrurmpida y con anterioridad a la fecha de presentacién de la

solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta.

De conformigad con la doctrina predominante en los diversos palses, I3 propiedad de la marca
puede adquirirse, ademas del sisterna mencionado con anterioridad, a través del sistema basado
en la prioridad de uso y del sisterna basado en la prioridad de registro o depdsito.

A traves del sistema basado en ia prioridad de uso, también denominado declarativo, la propiedad
de la marca se adquiere por quien primero la usa y no por qulen ta deposita o registra, es decir,
aqudl que primero ha ofrecido en el mercado productos © servicios distinguiéndolos con una marca
(no registrada) por un plazo determinado (varla segun los diversos palses).

A través del sistema basado en la prioridad de registro o depdsito, también denominado atributivo o
constitutivo, no se permite que un tercero haga valer el derecho adquirido por el uso de una marca
con anterioridad a su registro por otro, es decir, adquiere la propiedad de una rnarca quien primero
la registra y no quien la usa primero, al cual no se le confiere derecho alguno. £f depdsito o registro
es el que fija el punto de partida de! derecho, si alguien utiliza una rnarca antes de depositaria, el
depdsito no entrafia ningun efecto retroactivo.

A nuestro modo de ver, con independencia de 1as ventajas que pueda tener el adquirir el derecho
al uso exclusivo de la marca, sea a través del sisterma basado en la prioridad del registro
impugnable durante un plazo deterrninado, a través del sisterma basado en la prioridad de uso o a
través del sisterna basado en la prioridad de registro o depdésito, lo cierto es que /a Ley de Ia
Propiedad Industrial, en el caso de /a ltegislacion mexicana, ha adoptado ef sistema Que se basa en
la prioridad del registro impugnable durante un plazo determinado.

Lo anterior quiere decir que |a proteccién al uso exclusivo de la marca en nuestro pals, no surte
pPlenamente sus efectos con el registro sino después de transcurride el plaro de fres aflos Que

expresarnente consigna la ley de fa materia en su articulo 92 fraccién 1, plazo en el Qque el registro
e haber utili > ininterrumpidamente,

es susceptible de impugnacion por un tercero que de
para los mismos o similares productos o servicios, la misma marca u ofra semejante en grado de

confusién, con anterioridad a !a fecha de presentacion de la solicitud de registro o del primer uso

declarado en ésta.
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La impugnacién a que hacemos referencia, debe llevarta a cabo el tercero solicitando la
declaracion administrativa de nulidad de Is marca en conflicto y una vez obtenida dicha declaracion
administrativa de nulidad por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, deberd
solicitar el registro de dicha marca, de conformidad con lo previsto por la fracci6bn | del articulo 92
de la Ley de la materia. ’

Es decir, el derecho del tercero para solicitar el registro de la marca que usaba con anterioridad,

de una icién suspensiva, que en este caso estd dada por la obtencién de la
deaclaracién administrativa de nulidad. Ahora bien, para ejercitar el tercero su derecho de solicitar el
registra de Ia marca en conflicto y por ende para obtener la declaracién administrativa de nulidad,
cuenta unicamente con un plazo de tres afios, mismo que debe computarse a partir de la fecha en
que surta sus efectaos la publicacion del registro en la Gaceta, acorde con lo previsto por el citado
numeral de la Ley de Ja materia en relacién con lo dispuasto por el artfculo 151 fraccion il y Gltimo
pdarrafo del ordenamiento legal invocado.
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2. SIGNOS O MEDIOS MATERIALES QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA.

Clertamente en el punto 8 del Capltulo anterior entramos al estudio de los signos constitutivos de
marcas, desde la perspectiva de la doctrina, razén por fa que en este apartado nos limitaremos a lo
que la Ley de la materia prevé en relacién con los signos que pueden constituir una marca.

As/ tenemos que, de conformidad con el articulo 89 de la Ley de la materia, pueden constituir una

marca:

/. Las denaominaciones o figuras visiblos, suficientemente distintivas, s ible de it i) jos
productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie O

clase;

i. Las forrnas tridimensionales,

. Los nombres comerciales y denominaciones o razones socidles, siempre que no queden
comprendidos en el articulo siguiente, y

1V. El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una marca registrada
© un nombre comercial publicado.

De conforrnidad con el numeral clrado pueden oonsflrulr una marca, en primer [ugar, las

ible te distinti . Pese a que la palabra "visibles” no

denorminaciones o figuras
es muy elocuente y puede inducir a error, consideramos que se trata de denominaciones que

tengan representaciones graficas, o sea, que estén escritas, pudiendo ser tambidn las figquras, las
formas tridimensionales, los nombres comerciales, las denominaciones o razones sociales o e/
nombre de una persona filsica. En otras palabras, se debe tratar de una denominacién advertible
por cualquiera, para poderia comparar con otra. Por otra parte la Ley requiere que [as
denominaciones sean suficientemente distintivas, lo que quiere decir que las marcas deben ser
susceptibles de identificar los productos a que se aplican frente a los de su misma especie o clase.

Por formas tridimensionales debe entenderse, de conformidad con fo previsto por el articulo 53 del
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, los envollorios, empaques, envases, la forma o la
pbresentacion de los productos.

Por nombre cornercial debe entenderse, de conformidad con lo dispuesta por el articulo 105 de la
Ley de la Propiedad Industrial, el nombire de una empresa o establecimiento industrial, comercial o
de servicios.

Pese a que las denominaciones o razones sociales y 10s normbres propios de personas flsicas no
aparecen definidos en la Ley, ello no es obstéculo para que éstos llaguen a ser signos constitutivas
de marcas. Por lo anterior, si se quisiera saber el significado de dichos términos se tendria que
acudir al Diccionario o bien a algunas Leyes como e! Coédigo Civil, la Ley General de Sociedades
Mercantiles y Ley del Notariado.
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Evidentemente lo previsto en el numeral de cita es muy amplio y general, por lo que
debe ser ido en r it con otras disposiciones de la Ley que previenen

los supuestos en qQque una marca no es registrable y de ah! partir para determinar el alcance del
vocabla *signos constitutivos de marcas®, pues sin duda se complementan. De ahl que ese signo
que puede constituir validamente una marca, es en términos del numeral de cita, tan amplio como
fo previsto por la Ley de la rnateria en relacién con

la Imaginacion i , Siendo mas 7o
las prohibiciones para registrar una marca, como en el siguiente punto se estudiard.
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3. SIGNOS O MEDIOS MATERIALES QUE NO PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA.

Con fa misma salvedad anotada al inicio def punto que antecede, en este apartado nos limitaremos
a lo que la Ley de la Propiedad industrial prevé en relacién con los signos que no pueden constituir

una marca.

En términos de lo dispuesto por el articulo 80 de /a Ley de la materia, no serdn registrables como
marca:

1. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, gque se expraesan
de manera dindmica, aun cuando sean visibles;

Ejemplos que encuadran en dicha prohibicién son los personajes ficticios o simbdlicos y los
personajes humanos de caracterizacién, mismos que son maleria de profeccién corno tales pero en’
términos de lo previsto por la Ley Federal de Derechos de Autor. Es declr, consideramos que tal
prohibicién obedece al hecho de que estos signos encuadran en el concepto de derechos
it les, mi: que se itran regulados por ia referida Ley Federal de Derechos de

Autor.

il. Los nombres técnicos o de uso comun de los productos o servicios que pretenden ampararse
con la marca, asl como aquellas palabras que, en el lenguafe corriente o en las practicas
comerciales, se hayan convertido en la designacién usual o genérica de los mismos,

Considerarnos que estas prohibiciones tienen su origen en el hecho de que tales nombres técnicos
o de uso comun, designaciones usuales o genéricas de Jlos productos, no son susceplibles de
apropiacién exclusiva, por razones de orden publico.

Cabe mencionar que las prohibiciones anotadas en la fraccién en estudio y en ofras tantas del
artfculo en comento, operan dnicamente en el caso de que se preterndan registrar como marca
tales nombres técnicos o de uso conuin, designaciones usuales o genéricas, para amparar
pr de una i ién en la que se encuentren comprendidos, de forma tal que si se desea
registrarfos como marca para amparar productos de una clase distinta, o sea, en la que no se
encuentren, el registro puede ser viable.

1. Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se hayan hecho de uso comiin
¥ aquellas que carezcan de originalidad que las distinga faciimente, asl corno la forma usual y
comriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o funcién industrial;

De acuerdo con esta prohibicién, no pueden constituir una marca las fortnas tridimensionales que
sean del dominio pablico, o sea aquéllas que patentadas como modelo, terminaron su vigencia;
tampoco pueden constituir una marca las formas tridimensionales que se hayan hecho de uso
comuan por sy utilizacion generalizada, lo que evidentemente fiene su razén de ser en el hecho de
que han ingresado al dominio publico y por ende no pueden ser susceptibles de monopolio alguno.
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Tampoco en términos de la citada [fraccion seran registrables como marca las formas
tridimensionales que carezcan de originalidad que las distinga faciimente, lo cual consideramos
tiene su fundamento en el hecho de que la caracteristica mas importante de la marca es que seo
trata de un signo distintivo, en ténminos de lo dispuesto por el articulo 88 de la Ley de la materia.

La fraccidén en estudio prohibe también registrar como marca, la forma usual y corriente de los
productos o la impuesta por su naturaleza o funcién industrial, lo que tiene Intima relacion con la
prohibicion estudiada en la fraccibn anterior y con la que se estudiara en la fraccién siguiente, ya
que la forma usual y cormriente de los productos es la materializacién o representacion grafica de
una denominacion genérica o de una denominacion descriptiva.

1v. Las denorninaciones, figuras o forrnas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus
caracteristicas, sean descriptivas de Ilos productos o servicios que traten de protegerse como
marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el
comercia sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composicion, destine, valor, lugar de
origen de los productos o la época de produccidn.

Tal prohibicién, como se ha precisado con anterioridad, obedece a que las frases descriptivas son
del dominio pdablico y por lo mismo no pueden ser ibl de mor lio. Es importante
mancionar que para Qque una marca encuadre en esta prohibicién, es necesario que en su corjunto
resulte descriptiva, no siendo valido que se le analfice solo en una parte y que ésta sea dascriptiva,
cuando puede tener algun elemento que resufte ser lo suficientemente distintivo, de forma tal que
en su conjunto no resulte descriptiva.

Asimismo es conveniente mencionar que habra denominaciones que puedan resuftar evocativas y
no descriptivas de la especie, calidad, cantidad, composicién, destino, valor, lugar de origen de los
productos o la época de produccién, siendo tales denominaciones completamente viables para
constituir una marca, toda vez que con las /mismas ciertamente se lraerd a la memoria una
cualidad o un efecto, pero sin precisarlo y sin describirlo, o sea, sin que se delinee ni se
represente.

V. Las letras, los digitos o Jos colores aislados, a menos que estén combinados o acompanados de
elementos tales como signos, disefios o denominaciones, que les den un caracter distintivo,

Tal prohibicién obedece al hecho de que tales signos son del dominio publicoe y por ende no
pueden ser susceptibles de monopofio. Sin embargo, en esta misma fraccion se prevé la
posibilidad de registrar tales signos siempre y cuando estén combinados o acomparfiados de otros
elementos que les den el cardcter de distintividad de que debe gozar toda marca.

Vi. La traduccién a otros idiomas, la variacién ortogréfica caprichosa o Jla construccién artificial de
palabras no registrables;

Tal prohibicion consideramos. comprende o involucra a todas tas demas prohibiciones contenidas
en el articuio en estudio, que No obstante se expresen en otro idioma © se les imprima alguna
variante ortogrédfica, no por ello eluden su irregistrabilidad como signos marcarios.
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Vi, Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacion, escudos, banderas o emblemas de cualquier
pals, Estado, municipio o divisiones politicas equlvalen!es as/ como las denominaciones, siglas,
o de orgarni jones intern , gubernamentales, no gubemamentales o

de cualquier otra organizacién reconocida oficialmente, asfi como la designacién verbal de los

£nismos;
Las prohibiciones aqui contenidas, consideramos tienen su razén de ser en el hecho de que de no
obtener la respectiva autorizracion para registrar como marca tales signos, se afectar/an derechos

adquiridos por los palses, estados, municipios, divisianes i u org.
Internacionales, gubermamentales, no gubemamentales, reconocidas oficialmente.

Vill. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantla adoptados por un
estado, sin autorizacion de la autoridad competentes, o monedas, billetes de banco, monedas
conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

Tal prohibicién encuentra su espiritu en el hecho de que los signos referidos han sido adoptados en
forma exclusiva por las autoridades para darles legalidad a sus actos y para regular el comercio.
De ahl/ que si no existiera esta prohibicién, se afectarian los derechos de las autoridades y se

pondria en riesgo la seguridad juridica de /os actos por ellas realizados.
Evidentemente, pese a que obteniendo autorizacion de la autoridad respectiva es posible registrar
como rmarca los signos citados, la autaridad establecerd en la autorizacién que otorgus, el alcance
de la misma y las limitaciones que se impongan al que vaya registrar la marca, a fin de
salvaguardar derechos cuyo gjercicio compete en forrna exclusiva a la autoridad.

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la represerntacion grdfica de condecoraciones,
medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o
deportivos, reconocidos oficialmente;

Ndotese que esta prohibicién aplica unicamente tratdndose de signos que e€stén reconocidos
oficialmente. Lo anterior quiere decir, al igual que la prohibicidn previamente estudiada, que los
signos referidos han sido adoptados en forma exclusiva por algunos organismos u asociaciones
para otorgar reconocimiento a los participantes y ganadores de [os eventos referidos.

Resulta claro enfonces, que tal prohibicién estd onentada a evitar el uso de esfos signos, que esta

reservado en exclusiva a cierfos organismos u asociaciones.

X. Las denominaciones geogrdficas, propias o comunes, y los mapas, as/ como los gentilicios,
nombres y adjetives, cuando indiquen la procedencia de /o5 productos o servicios y puedan originar

confuysién o error en cuanfo @ su procedencia,

Si analizamos tal prohibicidn en su pnmera parte, tenemos que de fonna tajante, en ningun caso
serén registrables como marca las denominaciones geogréficas propias o comunes y los mapas,
porque evidentemente estos signos pertenecen al dominio pablico y no pueden ser susceptibles de

moncpolio.
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Por cuanto hace a la segunda parte de la prohibicion de cita, tenemos que no serdn registrables
como marca los gentilicios, nombres y adjetivos, Gnica y ' Indit la
procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusién o error en cuanlo a su

procedencia.

Evidentemnente, de fondo, esta prohibicién estd encarninada a ewvitar que e! consumidor caiga en
confusion respecto de la procedencia de los productos que adquiere con fa marca.

X1. Las denominaciones de poblaciones o {ugares que se caractericen por la fabricacién de ciertos
productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando
sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propletario,

Esta prohibicién aplica Gnicamente en e! caso de que se pretenda registrar una marca para
amparar productos cuando la misma comesponda a la denomminacion def lugar o de la poblacién
por la fabri o1 de esos prod 3

Que se caracterice pr i: t

Asimismo, la citada fraccion permite el registro coro marca de [os nombros de lugares do
i Ll : que se trate de una denominacién

propiedad particular, debiendo las sig
especial e inconfundible y que se cuente con el consentirmiento del propietario.

Esta prohibicion, al igual que la anteriorrmente estudiada, estd encaminada a evitar Qque el
consumidor caiga en confusién respecto de la procedencia de los productos que adquiere con la

marca.
Xl Los nombres, seudoénimos, firnas y retratos de personas, sin consentimiento de Ilos
interesados o, si han fallecido, en su orden, del conyuge, parientes consangulneos en linea directa
Y por adopcion, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado,

Esta prohibicién, por el contrario de otras estudiadas en este apartado, no tiene su razén de ser en
tutelar un derecho de orden publico, sino por el contraric, se trata de tutelar un derecho
estrictamente personal. En tal orden de ideas, sl serén registrables como marca los nombres,
Sseuddnimos, finrnas y retratos de personas, siernpre que se cuente con el consentimiento de los
interesados o de quien tenga facultades para hacerlo.

Xl Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asf/ como los titulos de publicaciones y
difusiones periddicas, los personajes ficticios © simbdlicas, los personajes humanos de
caracterizacion, los nombres artisticos y fas denominaciones de grupos arti/sticos; a menos que el
ttular del derecho correspondiente lo autorice expresamente,

Con esta prohibicidn se tutelan derechos personales que de origen se encuentran protegidos por la

Ley Federal de Derechos de Aufor y en tal virtud, son registrables como marca tales signos
siernpre y cuando se cuente con el consentimiente del titular del derecho o de quien tenga

facultades para hacerfo.
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de engarsiar al publico o

XIV. Las denominaciones, figuras o formas (ri 1ales,
ir @ error, it por tales las que ituy falsas indi it sobre la naturaleza,
Hes o ¢ de los productos o servicios que pretenda amparar;

Como se desprende de la letra del citado precepto legal, el bien jurldico que se (utela es
precisamente el publico consumidor, quien en multiples ocasiones con el empleo de marcas

engafiosas se le induce a error.

XV. Las denominaciones, figuras o formnas tridimensionales, iquales o sernejfantes a una marca que
licada a lquier prod: o

el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser
servicio.

Se entenderad que una rnarca es notoriamente conocida en México, cuandc un sector determinado
del publico o de fas circulos comerciales del pafs, conoce !a marca como consecuencia de las
actividades cormerciales desarrolladas en México o en ef extranjero por una persona que emplea
asa marca en ralacién con sus productos o servicios, asf como el conocimiento que se fenga de /a
marca en el territorio, como consecuencia de la promocion 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 procederd en cualquier caso en que el uso de la marca por quien soficita su
registro, pudiese crear confusién o un riesgao de asociacién con el titular de 13 marca notoriamente
conocida, © constituya un aprovechamienlo que cause el desprestigio de /a marca. Dicho
impedimento no serd aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la marca

notoriamente conocida;
Cabe mencionar que por primera vez en la Ley de la materia se define el concepto do marca
notoria, pese a que existe una gran variedad de jurisprudencia ern forno a esta figura, Con esta

prohibicion se pretenden desalentar practicas desleales de comercio.

Ndétese que esta prohibicidn se extiende para una marca que prefenda aplicarse a cualquier
producto o servicio, /o que no sucede con las dermds prohibiciones contenidas en el articulo en
estudio. Es decir, tratdndose de marcas notorias, la prohibicién se aplica para cualquier praducto o
servicio de fos comprendidos en /a clasificacién prevista por el articulo 59 del Reglamento de /a Ley
de la Propiedad Industrial, siendo éste el anico caso previsto por nuestra legislacién, no asi en
legisiaciones como la de Estados Unidos de Norte Arnérica, en la que no obstante se traten de
marcas sin notoriedad, la prohibicién para registrar una marca idéntica o semejante en grado de
confusién a ofra, se extiende para cualquier clasificaciéon de productos 0 servicios.

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a ofra en tramite de registro
presentada con anterforidad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares
productos o servicios. Sin embargo, si podrd registrarse una marca que sea idéntica a otra ya
registrada, sila solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios

similares;
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Cabe mencionar que esta prohibicion se extiende, a manera de innovacién, a una marca que sea
idéntica o semejante en grado de confusién a otra en tramite de registro presentada con
anterioridad. Sin embargo para ejercitar a tiempo esta prohibicién, presupone que el titular de la
marca que se considere invadida ejerza una severa vigilancia en relacién con las marcas que se
soliciten a registro, lo cual en minirma escala sucede en la realidad. Asl, pese a que la intencién del
legislador fue buena y que seguramente con esta prohibicion se pretendia que el titular de una
marca se opusiera al registro de otra marca idéntica o semejante en grado de confusion y as/ evitar
el consecuente empleo de tiempo para anular dicha marca después de concedida ésta, en la
practica no se ejercita con oportunidad esta prerrogativa por el empleo de recursos de que tendria
que allegarse el titular de la marca para la vigilancia de una marca espuna y finalmente se cae en
el extremo de ejercitar accidn de nulidad confra |a marca otorgada en semejantes circunstancias,
una vez que el titular afectado Se percala de la existencia de la marca, lo cual puede suceder

mucho tiempo después que ésta sea registro.

Es de hacer notar que la prohibicion contenida en /a fraccion en estudio, se aplica unicamente en
relacién con productos o servicios iguales o similares, de lo que se desprende que pese a que una
marca sea idéntica o semejante en grado de confusién a otra previamente registrada, es
susceptible de registro siempre y cuando se aplique para productos o servicios diferentes a los
amparados por la marca anterior, se solicite o no por el mismo titular.

XV, Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusidn, a un nombre commercial
aplicado a una empresa o a un establecimiento industriaf, comercial o de servicios, cuyo giro
preponderante sea la elaboracion o venta de los productos o la prestacion de los servicios que se
pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con
anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado
de la misma. Lo anterior no serd aplicable, cuando la solicitud de marca la presente el titular del
nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya sido publicado.

Basicamente, la prohibicién aqul contenida es la misma que la prevista en la fraccidn anterior,
anicamente que aplicada a un nombre comercial.

Cabe mencionar que 1o dispuesto en la ultima parte de la fraccién en estudio es contradictorio y
consideramos que no debiera formar parte de 1a misma, ya que se establece que el titular de un
nombre comercial podré solicitar el registro de una rmarca que sea idéntica o semejante en grado
de confusidén a dicho nombre cornercial, pero si no existe otro nombre comercial idéntico que haya
sido publicado. O sea que es absurdo lo previsto en esta fraccion, pues no se puede condicionar el
otorgamiento de una marca idéntica o semejante en gradoc de confusién a la existencia de un
nombre comercial idéntico que se haya publicado, pues ello significa que existe la posibilidad de
encontrar un nombre comercial idéntico, pero cuyo titular y propietario es distinto de aquél que
solicita la marca, /o que presupone la inobservancia del instituto de efectuar el exarnen de fondo a
que se refiere el articulo 108 ya mencionado, por lo que en un orden Iégico no deberfa haberse
estipulado en la fraccién en estudio, su Gitima parte.
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A nuestro modo de ver, las pr i para raeg, una rnarca contenidas en la Ley a estudio,
son e i de los bi J que se el orden ia pr
privada, el pi. idor y el ., de formna tal que queda

el ambito de proteccion a los derechos de propiedad industrial.
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4. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA.

Los artfculos 713 al 126 de la Ley y 56 y sigulentes del R o, bl 1 los requeni
que han de cumplirse a fin de obtener el registro de una marca.

Para ello es menester ocurrir ante el instituto Mexicano de 1a Propiedad Industrial en promocién por
cuadruplicado, escrita en idioma espaflol, siguifendo en jo conducente el modelo que proporciona
gratuitamente el Instituto. Veamos las diferentes partes de ese tramite.

1. La solicitud.

En esta se debe de indicar:

a) Fecha desde la cual se hubiese empezado a usar la marca, o bien, en su lugar, la declaracién
de que no se ha usado. En el primer caso, la Ley, en el articulo 113, determina que la fecha del
primer uso declarado no puede variarse posteriormente. Por ello tiene importancia cerciorase de la
fecha exacta antes de hacer 1a manifestacién. Cuando ocurren conifroversias respecto a quien
empled primero una marca sucede que el legitimo propietario no se cuida de este extremo y pierde
la contienda.

&) La denominacion de la marca, cuando se deseen registrar una o varias palabras, s/ es el caso
de una rmarca nominativa, o bien, la mencién de que se trata de una marca innominada, c sea que
se compone da una figurs, diseflo o logotipo sin palabra, o bien, la mencion de que se trata de una
marca mixta, si se desea registrar la combinacién de palabras, figuras, diseflos, o bien por ultimo,
la mencioén de que se trata de una marca tridimensional, cuando se desea registrar la forrma del
producto o su , en tres dii fones.

¢) Los articulos o productos o los servicios a que se aplica o va a aplicar la marca, designandolos
de una manera concreta. £l articulo §9 del Reglamento proporciona la clasificacion oficial de los
productos o mercaderfas y servicios a los que se aplican marcas.

d) El nombra, la nacionalidad y el domicilio del solicitante. Cuando las solicitudes y promociones se
presenten por conducto de mandatario, éste debera acreditar su personalidad.

Si se presentan documentos en idioma distinto del Espafiol, deberan acompafarse de su
respectiva traduccion al Espafiol.

e} El tipo de establecimiento a que comesponda la solicitud (industrial, comercial o de servicios),
sefialando e! domicilio donde se fabriquen o comercialicen productos, o bien se presten servicios
con la marca.

) El nombre del apoderado, silo hubiere, y el domicilio para que éste reciba las notificaciones.

g} Ellugar y la fecha, seguido del nombre y la firma del solicitante o su mandatario.
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h) En aquellos casos en que se solicite prioridad de una rnarca extranjera también se deboerd
mencionar el pals de origen, el namero de registro y la fecha de presentacion en el pals de origen.

i) Leyendas y figuras no reservables. En este apartado se indicaréan las palabras y/o figuras que
conforme a la Ley de la Propiedad Industrial no son reservables.

Al calce de la solicitud se harén constar, en forma de lista, los documentos que se envian junto con
ella, y que serdan en todos los casos, solicitud de registro de marca por cuadruplicado, el
comprobante de pago de la tarifa comrespondiente y etiquetas impresas, que servirdn para la
publicacion en La Gaceta, y, ocasionalmente, el mandato, las reglas de uso y licencia de la marca
¥ Su transmisién de derechos (solo en caso de marca en copropiedad), la autorizacién para usar
los escudos, banderas o emblemas del pals, Estado o Municipio, o la autorizacién de la autoridad
competente en ef caso de la fraccidn Vil del articulo 90; la del propietario del lugar a que se refiere
la fraccidn Xi do! art/iculo 90 de [a Ley, si este nombre forrna la marca; la del titular del nombre,
seuddnimo, firma o retrato que se pretenda registrar como marca; la del titular de las obras a que
se refiere la fraccion X del articulo 90 do la Ley, y, finalmente fa autorizacién que el titular de una
marca conceda a un tercero para que éste la registre bajo clertas condiciones.

2. Pago de servicios.

Para cumplir con el articulo 114 de la Ley es necesario acompafiar a la solicitud de registro de
marca, el comprobante del page de las tarifas comespondientes al estudio de la solicitud, registro y
expedicién del titulo. Al efecto conviene mencionar que la tarifa que rige por 103 servicios que
presta el Institul icano de la Propi Industrial fue publicada en e! Diario Oficial de la
Federacion de fecha veintitrés de agosio de rnil novecientos noventa y cinco.

3. El examen de forma.

Comeo lo prové el articulo 119 de ia Ley, recibida la solicitud se procederd a efectuar un examen de
forma de ésta y de /a docurnentacion exhibida, para comprobar si se cumplen los requisitos que
previene la Ley y su Reglamento.

Este examen es efectuado por personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al
momento de presentar la soficitud de registro de marca. De esta forma, si en la solicitud se ha
hecho figurar el nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante; se ha hecho figurar el signo
distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado, tridimensionat o mixto; se han
seflalado los productos o servicios a los que se aplicard la marca; se ha efectuado el pago de la
tarifa comespondiente; se ha presentado en los forrnatos autorizados por el Instituto, por escrito y
redactada en Idioma espafiol, o en su caso, acompafiada de su traduccién al espafiol y si esta
debidamente firmada por el interesado o su representante y estd acompaflada del comprobante de
pago de la tarifa correspondiente, en caso de compulsa: daré entrada a la solicitud y esa sera su
fecha de presentacion. De lo contrario, se tendré como tal el dia en que se cumpla con dichos
requisitos. Evidentermente, de no i rse los r IS mencionados, la solicitud se tendra por
abandonada.
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L8 fecha de preser ¢ inard la prelacién entre las solicitudes.

4. El examen de fondo.

Cuando se completa con éxito el examen de formma, en términos de lo previsto por el articulo 122
de la Ley, se pvocederd a realizar el examen de fondo, en el que se verifica si 1a marca es
registrable en los términos de Ley. Es decir, en dicho examen se efectia una comparacion entre la
marca solicitada y fodas las marcas de esa misma clase que estén vigentes o en tramite ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El resultado de tal examen puede ser, acorde con lo previsto por el articulo 122 de la Ley, o que la
solicitud o la documentacién exhibida no cumple con los roquisitos legales o reglamentarios, o que
existe algun impedimento para el registro de la marca, o bien que existen anterioridades.

En cualquiera de estos casos, el Instituto lo comunicard por escrito al solicitante otorgandole un
plazo para que subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurrido y manifieste lo que a
su derecho convenga en relacién con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si el
interesacdo no contesta dentro del plazo concedida, se considerard abandonada su solicitud.

Si ef examen produjo una marca igual o semejante, en respuesta el solicitante puede alegar en su
benelficio que la anterioridad encontrada es de su misma propiedad, con lo que puede expedirse la
marca ligada a la otfra, como lo prevé la fraccion XVi del articulo 90 de la Ley. O bien, puede
arg que el di inador del Instituto ha hecho una apreciacion estricta, y que en realidad,
no existe auténtica semejanza, para lo cual debersd de allegarse de todos aquellos elementos que
sean necesarios para desvirtuar la semejanza entre las marcas, y si tiene razén, se concedera la
marca.

Ofra variante esta constituida por la circunstancia de que el peticionario puede obtener que el
duefio de la marca semejante anterior la limite a clertos articulos, permitiendo a la vez que se
conceda el nuevo registro para amparar mercanclas que, aunque de una misma clase, sean
diversas. T én cabe la p itit de que el peticionario obtenga del dueflo de la marca
semejante anterior el consentimiento para registrar la marca, condicionando al peticionario que la
limite para ciertos productos o servicios, sin que el dusfio de la marca anterior tenga que limitar el
alcance de su marca. Si el Instituto encuentra de conforrnidad este procedimiento, concedera la
marca } it las ar iones correspondientes. Aunque esto no se encuentra previsto en la
Ley, resulta de una interpretacion equitativa del articuio 94.

Puede suceder también, como lo prevé el articulo 123 de la Ley, que al contestar el solicitante
dentro del plazo concedido, a efecto de subsanar el impedimento legal de registro, modifique o
sustituya la marca, con lo que ésta se sujetard 8 un nuevo trdmite, debiiendo efectuar el pago de la
tarifa correspondiente a la nueva solicitud y satisfacer los requisitos de los articulos 113y 114 de la
Ley y los it de su R 0, 8 que anteriormente hicimos referencia. En este supuesto
se considerard como fecha de presentacién, aquelia en la que se solicita el nuevo tramite.
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Finalmente, como se desprende de Io previsto por el artfculo 124 de ila Ley, el interesado puede
aducir que la marca opuesta como anterioridad esta tachada de /i

Jidad. ducidad o ).
En términos de dicho artfculo, la solicitud p a8 en hasta que se resuelva el
que el interesado promueva en forma simuftdnea a la peticion de que

pr resp
quede suspendido el asunto.
Puede suceder también, en términos del articulo de cita, Que sobre la marca opuasta como

anterioridad exista ya pr de dad, o car 2, pPor un fercero
o de oficio, caso en el que, aun sin solicitarfo el interesado, el Instituto suspendera el tramite de /a8

solicitud hasta que se re. va el pr it r

Siresulta ravorable el examen de fondo, en térrminos de lo dispuesto por el artfculo 125 de la Ley,
el Instituto expedirg el titulo como constancia de su registro.

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

Finalmente, como lo prevé el articulo 127 de la Ley, las resoluciones sobre 1os registros de marcas
¥ Sus renovaciones deberan ser publicados en la Gaceta, para Gue en términos de lo dispuesto por
el articulc 8° de la Ley, surtan efectos ante tercaeros.

Desde nuestra perspectiva, consideramos que la importancia del procedimiento de registro de una
marca en nuestro pals, radica en la circunstancia de que el derecho a su uso exclusivo se adquiere
mediante su registro en el Instituto icano de Ia Propit Industrial, con salvedad hecha a un
tercero que demuestre haber usado la misma marca u otra semejante en grado de confusion, para
los mismos o similares productos o servicios, de forma ininterrumpida y con anterioridad a la fecha
de presentacion de la solicitud de registro o del prirmer uso declarado en ésta.
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5 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

Las acclones de proteccion a los derechos de propledad industrial son, en nuestro pals, auténticas
acciones en el plano sentido de la palabra, puesto que se traducen a la larga en sentencias
¥y en declarativas. S6/o Que tienen varias fases que las vuelven
dneos. Tienen una fase que podriamos
Industrial, y

ias o absolutori:

Yy veces Sus f
Namar técnico-administrativa y de ella conoce el
tienen, después, una fase jurisdiccional dividida en actividades ante tribunales penales y en

son

{ icano de la Fropit

tnibunales civiles.
La fase técnico-administrativa tiene, a su vez, su secuencla de revision de la legalidad ante los

tribunales federales que T de ft ativas, o sea los Jueces de Distrito en
Materia Administrativa, y los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa

de! ejercicio real de las

Esa fase administrativa-técnica, viene a ser pr we el pre
acciones. Viene a ser el procedimiento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad (ndustrial una

serle de actos preparaforios y guarda en cierta forma alguna semejanza con aquelios actos que
en el ito judicial.

son presupuestos bdsicos para decidir una accién declarativa o una

De la Ley de la Fropiedad Industrial surgen entre ofras, que importan para los fines que se

persiguen en este trabajo de Invasrlgacmn, las acciones de nulidad, caducidad, cancelacion e
h con arreglo al procedimiento de declaracion

infraccion ativa que se yr
administrativa previsto en el Capltulo Il del Titulo Sexto de la Ley y con las formalidades que esta
e, en lo que po se oponga, el Codigo Federal de

st

Ley prevé, slendo

Procedimientos Civiles.

Cabe decir que para los ﬂnes del pr trabajo, nos avocaremos al estudio de las
de los pr inistrativos en general, pues ademds de que en concreto

ya fueron abordados en e! punto S del Capltulo | de este trabajo, su estudio merece un trato

especial que escapa al objeto que se persigue.

Con la salvedad anotada, diremos que para Iniciar cualquier trarmitacion destinada a obtener la
proteccién de los darechos de propiadad industrial, esto es, pars que se pueda poner en marcha el
poder publico cuando se trata de ejercitar una de las acciones que ya se han mencionado, es
necesario cumplir con ciertos requerimienfos comunes & todos los casos.

Primer es Jo que exista un interés jurldico del promovente. Aunque la Ley no lo
ello se desprende de lo previsto por el articulo 1° del Cédigo Federal de

expre
Procadlﬂllentos Civiles de aplicacién suplatoria a la Ley de la Propiedad Industrial, que en su psrte

conducente establece:

~Art. 1° Sdlo puede Iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la
declare o un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés

contrano”.
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Ademds, ese interés jurfdico se desprende de la prdctica general, asl como de Ia jurisprudencia
que existe sobre la materia. Si se intenta perseguir a los infractores de una marca, por ejemnplo por
persona diversa del propietario o si se desoea nulificar una marca, sin justificar cual es el propdsito
perseguido, falta el interés para promover y la Administracién no tiene por qué desarrollar su
actividad en un asunto que carece de fin practico visible, o que no beneficia a nadie.

De manera que para integrar ese presupuesto, en aquellos casos en que no sean los titulares de
derechos de propiedad industrial quienes deduzcan 1a accion, es necesario recurmr a ciertos actos
mediante los cuales se hace nacer dicho interés. Por ejernplo, cuando alguien desea nulificar una
marca que /e impide registrar la suya, debe solicitar esta altima y una vez que surja la anterioridad
¥ se le comunica ella, nace su accién para invalidaria.

Por otro lado, no posee interés jurfdico quien ha dejado de ser titular por operacion de la
caducidad, o a quien se le ha nulificado una marca o patente. De suerte que se puede apuritar
como requisito irmprescindible que los derechos estén vigentes, situacion que expresamente se
haya prevista en el articuto 191 de la Ley al establecer: "También se desechard la solicitud por la
falta de documento que acredite la personalidad o cuandeo el registro, patente, autorizacién o
publicacion que sea base de la accién, no se encuentre vigernte®,

Ofro requisito previo es que la tramitacién la emprenda el leg/timo interesado o su representante
legal. La calidad de apoderado se puede comprobar de la formma que previene el articulo 187 de la
Ley y 16 de su Reglamento.

La solicitud de declaracién inistrativa debe re tir cierta forma, como lo establece el artfculo
789 de la Ley. Debe mencionar en primer término el nombre del que prormnueve, su domicilio, el de

su representante, cuando o haya. Se continua concretamente con lo que se pide, su fundamento

legal, asf como la causa del interés juridico.

Se proporcionarédn los datos del supuesto infractor o invasor, o del titular contra quien se actua, as/
como su domicilio y el tipo de accidn que se deduce. Vendrad después una narracion sucinta de los
hechos, /a relacion de las pruebas en las que se apoya la promocion y los fundamentos legales de
fa misma.

La demanda se ha de formular por triplicado, para conservar una copia sellada y para que se dé
trasiado con otra. Deberd agregarse a la demanda el comprobante de pago conforme al articulo 16
del Acuerdo por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano
de Ja Propiedad Industrial. La contestacion debe ajustarse en lo general, a la misma forma.

Como o preve el articulo 7190 de la Ley, cuando haya anexos que estén relacicriados con la
mar escrituras, objetos de

demanda tales como pruebas d itales, cortil s,
cualquier clase, deben remitirse precisamente con el escrito de demanda, pues de lo contrario se

podria considerar abandonada la gestion y tendrlfa que repetirse la instancia.
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Por ofra parte, para que puedan ser tomadas en cuenta aquellas pruebas diversas de las

documentales (pericial, inspeccién) deben ser ofrecidas en la misma demanda. Después so6jo
podran aceptarse las supervenientes.

En términos de! articulo 193 de la Ley, realizados los tradmites del caso, la demanda se hace del
cor to del pr

dor, o duefio de la marca. Se concede un término de un
mes para que manifieste por escnlo lo que a su derecho convenga., siendo aplicable para el
computo de dicho ténmino io dispuesto por el articulo 184 de fa Ley.

Dicho plazo puede prorrogarse tratidndose de procedimientos de declaracién administrativa de
infraccion, como lo prevén los articulos 209 fraccion IX y 216 de la Ley, o bien cuando las pruebas
que se han de exhibir se encuentren en el extranjero, como lo prevé el articulo 198 de la Ley.

Como lo estableco ef articulo 199 de la Ley, transcurrido el plazo para que el titular afectado o el
presunlo infractor, presente sus manifestaciones, previo estudio de los antecedentes relativos y

desahogadas las pruebas que lo requieran, se dictard la resolucion administrativa que proceda, la
que se notificard a los interesadaos.

Para ejercitar la segunda fase de las acciones, esto es, aquélla que se desenvuelve ante los
tribunales civiles y penales, as/ como para la adopcién de las medidas previstas en el articulo 199
B:s de la Ley, serg necesario, en términos del articulo 229 de Ia Ley, que el titular del derecho haya

a jos prod s, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de
propiedad industrial, las indicaciones y leyendas a que se refieren jos articulos 26 y 131 de la Ley,
o por algun otro medio haber manifastado o hecho del conocimiento publico que los productos ©
servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial,

Los referidos articulos 26 y 131 de la Ley disponen respectivamente, la obligacién de hacer
mencién en los productos O procesos gue se encuentran patentados o en tréamite, sobre tal
situacion y la obligacion de ostentar, en los productos o servicios para los cuales una marca se
encuentra registrada, la leyenda "marca registrada*, las siglas "M.R." o el simbolo &.

Podrlamos decir que sin una proteccion adjetiva, los derechos de propledad industrial no tendrfan
razén de existir, o por lo menos, pertenecerian al campo de la teorfa. Eslos derechos se actualizan,
se objetivizan, sélo a través de las acciones de propledad industrial. Son ellas la auténtica prueba y
la medida de tales derechos; son la sancién natural de ellos. Las conlroversias en esta materia
tlenen precisamente por contenido el ejercicio de las acciones.
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CAPITULO V. SISTEMA DE CONFUSION DE MARCAS.

1. Resefla de las diversas disposiciones sobre confusiéon de mmarcas previstas
en la Ley de la Propiedad Industrial.
2. Recopilacidn de jurisprudencia relativa a confusion de maircas.

3. Necesidad de regular el sistema de corfusion de marcas.
<. Lineamientos propuestos para determinar la confusiéon entre rmarcas.

1. RESENA DE LAS DIVERSAS DISPOSICIONES SOBRE CONFUSION DE MARCAS
PREVISTAS EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

E1 motivo de presentar en este apartado la resefia de las diversas disposiciones solire confusién de
marcas que prevé la Ley de la Materia, obedece al hecho de evidenciar que la confusion de
marcas es una figura jurfdica de enorme trascendencia en lo que respecta a la propiadad industrial,
ya que es la responsable de determinar los derechos del titular de una marca, Jo que se traduce en

el uso exclusivo del signo marcario.

Es decir, partimos de la hipdtesis legal de que fa marca es todo signo visible que distingue
productos o servicios de otros de su rmisma espeacie o clase en el mercado, como o previenen los

articulos 88 y 89 de la Ley.

Esa distincién de que debe estar investida la marca significa que no ha de confundirse con otra
marca previamente registrada y esa confusion a su vez, implica que el signo marcario no ha de ser
idéntico o semejante en grado de confusion a la marca previamente registrada y vigente o a la
marca en tramite de registro presentada con anterioridad.

De ahl que sila marca no goza de esa distintividad no serd susceptible de registro. En tal sentido
se manifiestan las fracciones XV, XVI y XVIi del articulo 90 de la Ley al establecer respectivamente
que no serdn registrables como marca las denorninaciones, figuras o forrnas tridimensionales,
iguales o semejantes a una marca que el instituto estime notoriamente conocida en México, para
ser aplicadas a cualquier producto o servicio; una marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusion a otra en trdmite de registro presentada con anferioridad o a una registrada y vigente,
aplicada a los mismos o similares productos o servicios y, una marca que sea jdéntica o semejante
en grado de confusion, a8 un nombre comercial aplicado a una empresa ¢ a un establecimiento
industrial, cornercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboracién o venta de los
productes o la prestacién de los servicios Que se prefendan amparar con Ia marca.

de la no del registro de una marca idéntica o semejante en grado da confusién a
otra previamente registrada y vigente ¢ a una marca en tramite de registro, la Ley de la materia
establece en su articulo 91 que no podré wusarse ni formar parte del nombre cormercial,
denominacién o razén social de ningun establecimiento o persona moral, una marca registrada o
una semejante en grado de confusién a otra marca previamente registrada, cuando:
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se trate de establecimientos o personas morales cuya actividad sea la produccion, importacién o
comerclalizacion de bienes o servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, y
no exista consentimientc manifestado por escrito del titular del! registro de la marca o de quien
tenga facuitades para hacerio.

No obstante que se pueda obtener el registro de una marca, conviene destacar que su registro no
producird efecto alguno contra un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma
marca u otra semejante en grado de confusién, para los mismos o similares productos o servicios,
siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininferrumpida, antes
de la fecha de presentacion de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta, situacion
que se encuentra prevista en el articulo 92 de la Ley.

lgénticas prohibiciones establoce la Ley de la materia en tratandose de avisos y nombres
comerciales, como lo refiere el articulo 108 de la Ley al disponer que recibida la solicitud y
satisfechos los requisitos legales, sc efectuara el examen de fondo a fin de determinar si existe
algun nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusién aplicado al mismo giro, en
trémite o publicado con anferioridad, o a una marca en tramite de registro o a una ya registrada
idéntica o semejante en grado de confusién que ampare productos o servicios iguales o similares
relacionados con e! giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. De no
encontrarse anterioridad procedera la publicacion.

El momento del proceso del registro de una marca en el que se determina la registrabilidad de la
misma, en base a su distintividad, o sea de que no exista una marca idéntica o semejante en grado
de confusién a otra previamente registrada y vigente o a otra en tramite de registro, se lleva a cabo
en el examen de fondo que se encuenitra previsto en los articulos 122y 124 de la Ley.

Por lo que hace a la transmisién de las marcas, se considerardn ligados los registros de las marcas
de un mismo titular, cuando dichas marcas sean idénticas y amparen similares productos o
servicios, o bien sean semejantes en grado de confusién y se apliquen a los mismos o similares
productos o servicios, situacién que se encuentra prevista en el articulo 145 de fa Ley.

Como resulta evidente, una marca que carece de distintividad y que ha sido registrada, se
encuentra viciada de nulidad y en ese sentido se pronuncia el articuio 151 de Ia Ley al establecer
que el registro de uns marca seré nulo cuando:

1.- Se haya otorgado en contravencién de las di iciones de esta Ley o la que hubiese estado
vigente en la época de su registro;

il.- La marca sea idéntica o semegjante en grado de confusién, & otra Que haya sido usada en el
pals o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de la marca
registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga
valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente
en el 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 registrd,
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iV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacion, existiendo en vigor otro
que se considere Invadido, por tratarse de una marca que Sea igual o semejante en grado de
confusion y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y

V.- Ef agente, el representan’e, el usuario o el distribuidor del titular de una marca registrada en el
extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en grado de confusion,

sin el consentimiento expreso det titular de la marca extranjera. En este caso el registro se reputard
comao obtenido de mala fe.

Consecuentemente, la lLey de

la matena tipifica en su articulo 213 como
administrativas:

infracciones

- Usar una marca parecida en grado de confusién a otra registrada, para amparar 105 mismos o
similares productos o servicios que los protegidos por la registrada;

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en grado de confusién
como elemento de un nombre comercial o de una denominacién o razén social, o viceversa,
siempre que dichos nombres, denorninaciones o razones sociales estén relacionados con
establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca,;

Vi.- Usar, dentro de la zona geogréfica de la clientela efectiva o en cualquier parte de la Republica,
en el caso previsto por el articulo 105 de esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en
grado de confusion, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar un
establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o simnilar giro;

VI.- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas a que se refiere
el art/culo do. y las fracciones VI, VHI, IX, Xit, Xlll, XIV y XV del articulo 90 de esta Ley;

Vill.- Usar una marca previamente reglistrada o semejante en grado de confusién como nombre

comercial, denominacién o razén social 0 como partes de éstos, de una persona fIsica o moral

cuya actividad sea la produccién, importacién o comerci i6rn de bit o servicios iguales o

similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento, manifestado por escrito, del
titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades para elto;

XVi.- Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusion, sin el

consentimiento de su ftitular o sin la licencia respectiva para anunciar bienes, servicios o
establecimientos iguales o similares a los que se aplique el aviso.

XVI.- Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusién, sin el consentimiento de

su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de
servicios del mismo o similar giro.

La reincidencia en cualquiera de las infracciones administrativas antes enunciadas dard lugar a que
se tipifique un delito, una vez que la primera sancién administrativa impuesta por esta razén haya
quedado firme, como lo previene el articulo 223 de ia Ley.
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Como se puede spreciar en esta resefia, algunas veces se habla de distintividad, en otras de
confusion y en otras mas de identidad o semejanza en grado de confusién. Como quiera que sea,

fo de fondo es que la Ley de la materia prohibe expr de marcas, el registro y
el uso de marcas que carezcan de distintividad, o sea de aquéllas que sean susceptibles de
confundirse con otras por ser idénticas o semejantes en grado de confusion o por amparar /oS

mismos o similares productos o servicios.

, i

Lo anterior quiere decir que la confusion entre marcas tiene que ver tanto por su denominacion y/o

diseflo como por los productos o servicios a los que pretenda aplicarse. De ahl que pese a que dos
it en grado de confusién en razén de sus denominaciones

marcas ser o
Yo , sl se apli para pr o servicios diferentes, no operara la prohibicién de
registro.

Asimismo, ha podido evidenciarse que la confusién es una figura jurldica Que se contrapone a la
caracteristica de distintividad de que debe gozar /a marca, por lo que la confusiéon determina el
derecho a la validez de Ia marca, es decir, el derecho a su uso exclusivo.
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2. RECOPILACION DE JURISPRUDENCIA RELATIVA A CONFUSION DE MARCAS.

En el presente punto se proporcionard solamente alguna de la vasta jurisprudencia que en ma(erla
da confusién de marcas han dictado nuestros i Tl . con la lidad pr ipal de
evidenciar el sisterna que nuestra legislacion ha adoptado.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacién.
Epoca: 8A. N

Tomo: Vi Segunda Parte-2.

Pagina: 572.

RUBRO: MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION.
en grado ds confuslon, se debe

TEXTO: Para determinar si dos son 2f
atander principalmente al efecto que puedan producir en el e, s
decir, al primer golpe de vista o al ser pron rapic te, ya que si blen la autoridad

administrativa, para calificar su registro puede realizar un anélisis cuidadoso de sus
elementos, no por ello debe olvidarse que lo realmente importante es la prmera impresion y
la confusidon que dichas marcas produzcan en el pablico. En este sentido, es claro que, tratandose
de cuestiones marcarias, es el pablico consumidor quien fundamentalmente merece proteccién
para evitar su desorientacion y error respecto a la naturaleza y orngen de los distintos
productos que concurren en el mercado, justificindose por ello, la exigencia legal de que
las marcas sean suficienternente distintas entre sif, de tal suerte que el consumidor no

confunda una con ofra.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
PRECEDENTES:

Amparo en revisién 304/90. Daniel Industries Inc. 28 de marzo de
Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretaria: Clementina Flores Sudrez.

1990. Unanimidad de

vofos.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Apendice 71985.

Parta: vi

Tesis: 3.

Pagina: 12,

RUBRO: MARCAS. ANALISIS DE SU POSIBLE CONFUSION.

TEXTO: Si bien este tribunal ha sostenidc que para determinar si  dos marcas son
semejantes en grado de confusién, se debe atender no solo a un andlisis minucioso, sino
principalmente al efecto que puedan producir en el publico consumidor al primer goilpe de
vista, o al ser pronunciadas rdpidamente. ello no significa que quien deba juzgar sobre Ia
semejanza de las marcas no pueda fijarse minuci e en sus para determinar o
aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se jas lee u oye en forrna
ordinaria, sin poner atenciénn muy cuidadosa, pues la impresion subjetiva que las marcas
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produzcan de momento, puede ser obfeta de un anallsis cuidadoso, que no olvide que debe
atenderse 8 la primera impresion que dichas marcas produzcan en el publico.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
PRECEDENTES:

Séptima Epoca, Sexta Parte:

Volumen 70, pdg. 49. Amparo en revisibn 527/74. Henkel & Cie. G.M.B.H. 29 de octubre de
1974. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmén Orozco.

Volimenes 151-156, pag. 209. Amparo en revision 487/74. Henkel & Cie. G.M.8.H. 22 de octubre
de 1974. Unanimidad de votos. La publicacién no menciona ponente.

Volumenes 151-156, pag. 209. Amparo en revisién 204/77. Industrias Valvet de México, S. A.
2 de agosto de 1977. Unanimidad de votos. La publicacion no menciona ponente.

Volamenes 151-156, pdg. 209. Amparo en revisiéon 861/79. Brs. Inc. 23 de enero de 1980.
Unanimidad de votos. La publicacién no menciona ponente.

Volumenes 157-156, pag. 113. Amparo en revision 527/871. Aqua Mex, S. A. 24 de agosto de 1987,
Unanimidad de votos. La publicacién no menciona ponente.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Apendice 1985.

Parte: vi

Tesis: 31.

FPdgina: 53.

RUBRO: MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA.
INTERPRETACION DE LA FRACCION XVl DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS.

TEXTO: Cuando se trate de determninar si dos marcas son semejantes en grado de confusion,
conforme a la fraccién XVIii del articulo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse
primordialmente a8 su conjunto, es decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de
manera importante debe atenderse a la primera impresién, esto es al efecto que puedan producir
en el pablico consumidor al primer goipe de vista, o al ser oldas cuando son

pror Jas r We, pues es do suponerse que el publico consumidor no siempre
hace un isis minuci y /7 de las marcas de los productos que adquiere, asf como
t = es io que # He todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino

fundamentalimente que la similitud de Jos elamentos principales pueda originar confusion. Por
tanto, para establecer si entre dos o mas marcas registradas, o cuyo registro se pretende,
existen elementos de confusion que puedan servir para determinar si una de elflas imita a las
otras, no debe apelarse primordialmente al andlisis de las diferencias que entre una y otra
existan, porque no ha sido esa la mente dellegisiador en el caso, ya que ello requiere una
elaborada operacién mental jetiva, que el pabli cor id que es el que puede ser
inducido a error, no estd en aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al anéalisis
de las semefanzas que f4ciimente pueden advertirse entre una y otra marca y que son las unicas
susceplibles de provocar la confusién del publico consumidor, induciéndolo a error respecto de
alguna de ellas. Tal es el criterio que tenta el legi: en el pr pto legal citado, al establecer
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que no se admitird a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya
registrada y vig . a los o similares productos o servicios, en grado tal que
pueda confundirse con la anterior, toméndola en su conjunto o atendiendo a los elementos
que hayan sido reservados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
PRECEDENTES:

Séptima Epoca, Sexta Parte:

Volumenes 157-162, pég. 106. Amparo en revisién 1829/871. Hardy Spicer Limited. 15 de
marzo de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Géngora Pimentel.

Volumenes 157-162, pag. 106. Amparo en revisién 60/82. Barco Of California. 15 de marzo de
1982, Unanimidad de votos. La publicacién no menciona ponente.

Volamenes 157-162, pag. 106. Amparo en revision 1458/79. Kern Foods, Inc. 3 de mayo de
7982, Unanimidad de votos. La publicacién no menciona ponente.

Votlomenes 157-162, pag. 205 Amparo en revisién 146/81. Laboratorios Miles de México, S. A.
7 de septiembre de 1981. Unanimidad de votos. La publicacién no menciona ponente.

Valimenes 157-162, pPag. 205. Amparo en revision 746/81. Intercontinental Hotels
Corporation. 7 de septiembre de 19871. Unanirnidad de vaotos. La publicacion no menciona ponente.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Fuente: Semanario Judicial de Ia Federacion.
Epoca: 7A.

Volumen: 151-156.

Parte: Sexta.

Pégina: 115,

RUBRO: MARCAS, CONFUSION DE.

TEXTO: Cuando el articulo 91, fraccion XVIil, de la Ley de Invenciones y Marcas prohibe el
registro de una Marca que sea semejante a otra ya registrada y vigente, aplicada a articulos
similares, en grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomindola en su conjunto o
atendiendo a Jlos elementos que hayan sido reservados, se debe entender que se ests
protegiendo al fabricante de la competencia desleal, de manera que ningun competidor pueda
venir a vender sus productos con una marca Qque induzca a confusién al pablico consumidor
sobre cusl es el producto que esta adquiriendo, lo que implica que si cree estar comprando el
articulo de un productor, amparado con una marca, no se le debe inducir a confusion, de manera
que venga a adquirir otro articulo, producido por otro fabricante, con la consiguiente lesidn a los
intereses de! consumidor y del propietario de la primera marca. Luego si la marca cuyo registro se
solicita comprende la marca anterior en tal forma que el puablico consumidor pueda creer que
al adquirir el nuevo producto estd adquiriendo el anterior, o una variante del mismo, con la
marca ligeramente modificada, en caso de registraria se estarla violando la prohibicién
establecida en el precepto. Para poner solo algun ejemplo, puede pensarse que si se registrara
por un productor nuevo lfa marca FORD KRAFT para amparar automéviles, es razonable
suponer que el puablico consumidor. al adquinirtos, podria haber sido inducido a pensar que
estaba comprando un vehlculo producido por la fabrica titular de la marca FORD anterior, con la
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sigulente lesién a sus derechos de registro marcario. Y lo mismo sucede tratdndose de tintas,
s/ /a marca anterior es astro, y la solicitada ahora es ASTRO KRAFT.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

PRECEDENTES:
Amparo en rovision 241/871. Unanimidad de

votos. Ponente: Guillerrno Guzmaédn Orozco.

Sun Chemical Corporation. 30 de jufic de 71981.

instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Semanario Judicial de la Federacion.

Fuente:
Epaca: 7A.

Volumen:  103-108.
Parte: Sexta.
Seccidn: Jurisprudencia.
Pagina: 297.

RUBRO: MARCAS. CONFUSION. PRODUCTOS DIFERENTES.
TEXTO: Fara que una marca no deba registrarse, aplicando para ello ef articulo 108, fraccién
X1V, inciso b), de la Ley de Ja Propiedad Industrial aplicable, se requiere que los articulos

amparados por ambas inarcas tengarn caracteristicas semejantes.
frata de articulos que no tienen mayor relacién entre s/, por su naturaleza y su uso, o por las

tiendas en que se venden, no hay inconveniente en usar marcas que podrian confundirse,
it de fusion en Jos productos, o de competencia

propiedad de una marca tiende,
de manera Qque otro no pueda

De manera que si se

cuando no hay la menor po.
comercial desleal entre los productores. La
esencialmente, a proteger el prestigio de un fabricante,
aprovecharse de ese prestigio para obtener un provecho comercial, en dotrimento del propietario
de la marca anterior, ni pueda causar a este algun desprestigio en relacion con la calidad de
su producto. Pero cuando los productos a que se aplican las dos marcas son de naturaleza
substancialmente diferente, o se aplican a usos substancialmente diferentes, y se expenden en
comercios substancialmente diferentes (cuando se trata de establecimientos
especializados), no se ve que haya razén para negar ol registro de una marca por su posible
samejanza o confusion con la otra. Pues en estos casos no podra haber confusién para adquirir
el producto del duefio de la marca anterior, con motivo del registro del otro, ni el productor duefio
de la anterioridad podré sufrir dafio en su prestigio ni en su economia con el uso de la otra
marca. Ni podrd el duefio de la segunda usar el prestigio de la primera, para vender su producto,
ya que ambos productos se encontrardn en esferas diferentes de wuso, aplicaciones y
expendios comerciales (0 departamentos especiales, en comercios generales). Por lo demas,
aunque os produclos amparados por una marca pertenezcan @ wuna categorfa, y lfa marca se
haya expedido en principio para arnparar todos los productos de esa categoria, sila realidad es
que la marca estd destinada a amparar productas de cierta naturaleza y destinados a ciertos
usos afines, el registro de esa marca no impide el registro de wuna segunda marca semejante
que se destine a amparar exclusivarmente ciertos productos que, aungue perfenezcan a la

j: laen la ion del artfculo 71 del Reglamento de la ley, sean articulos de

naturaleza esencialmente distivta, y de uso y intos, y que

iones esenci e dist
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eseancialmente se venden en comercios de naturaleza también diferente, como en el caso, por
de para bie pisos y taplceria y de cepilios dentales.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
PRECEDENTES:

Séptima Epoca, Sexta Parte: Volumen 87, pdg. 55 Amparo en revisién 21/76. Johnson &
Johnson. 16 de marzo de 1976. Unanimidad de votos. Ponente: Guillertno Guzmén Orozco.
Volamenes 97 -102, pdg. 149. Amparo en revision 707/76. Dresser industries, Inc. 18 de marzo
de 1977. Unanimidad de votos. La publicacion no menciona ponente.

Volumenes 97 -102, pag. 149. Amparo en revisién 131/77. American Cyanamid Company. 12
de abril de 1977. Unanimidad de votos. La publicacién no menciona ponente.

Volimenes 97 -102, pdg. 149. Amparc en revisidén 291/77. Laboratorios Infan, S. A. 271 de junio
de 1977. Unanimidad de votos. La publicacién no menciona ponerite.

Volumenes 103 -108, pdg. 134. Amparo en revisién 347/77. Central Exportadora Nacional, S. A.
92 de agosto de 1977. Unanimidad de votos. La publicacién no menciona ponente.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuifo.
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion.
Epoca: 7A,

Volumen: 97-96.

Parte: Sexta.

Pdagina: 132,

RUBRO: MARCAS, CONFUSION DE. SUGESTIONES Y ASOCIACIONES.

TEXTO: E! articulo 105, fraccién XIV, inciso b), de la Ley de la Propiedad Industrial aplicable,
prohibe el registro de una rmarca cuando hay wuna probabilidad razonable de que el publico
consurnidor, en general, pueda incurmr en confusién al respecto.

Es gecir, una marca puede ser sugestiva de la otra, o puede establecer alguna conexién mental
con la otrs, pero para que esto llegue a la prohibicidon legal es necesario que la relacién
entre ambas sea tal, que haya probabilidad razonable de confusién en el publico en general
respecto del producto ¢ de su fabricante. Por ofra parte, dos palabras que por las solas letras
que las componen podria parecer gque inducen a confusién pueden no hacerfo cuando
ideolégicamente el significado de ambas o de una de ellas hace que haya en ambos casos
asociaciones mentales lo bastante diferentes para que no sea probable la confusidn. Perc para
ello serd necesario que los productos especlficos (y no solamente los genéricos) protegidos
con ambas palabras, sean diferentes, y que las etiquetas en que ambas palabras son usadas
como rarcas, no guarden similitudes de omarnentacion o de tipo de letra, que hagan aparecer
fa probabilidad de confusién. Tal es, por ejemplo, el caso de las palabras "Bacardl® y
“Bacard”, que tomadas como coryuntos de letras sin significado, s darlan lugar a confusion
entre ellas. Pero dado que la palabra “Bacard™ tiene claras asociaciones idiomdticas que
bastan a distinguirla de la otra, no se ve claramente que en este caso concreto pudiera
haber posibilidad razonable de confusién, si no fuese porque ambas marcas se aplican
exactamente al mismo praducto y ambas etiquetas tienen elemenfos de omamento y tipos de
letras que s/ inducen a confusion.
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PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

PRECEDENTES:
Amparo en revision 344/76. Bacardl Company Limited. 18 de agosto de 1876. Unanimidad de

votos. Ponente: Guillerrno Guzmén Qrozco.

Segun se desprende de la jurisprudencia citada, el que ha D nuestra
aunque proplamente dicho el Derecho Marcario Mexicano, dentro del cual queda inmersa la
Jurisprudencia como fuente formal;, para deternminar la confusién entre marcas, se basa en el
estudic de los factores, visual, gr ic ico e
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3. NECESIDAD DE REGULAR EL SISTEMA DE CONFUSION DE MARCAS.

Las legislaciones marcarias de los diversas palses no contienen normas que establezcan principios
que deban de observarse para la apreciaciéon de ja janza o parecido entre marcas. Y por lo
tanto, esta 1 es de la exclusiva competencia de la Administracion en los palses conmo el
nueastro en que el registro se efectia con examen pravio de la registrabilidad del signo y, en todo
caso, de Ja competencia de los tribunales.

Hemos sostenido con antelacicn que la Jurisprudencia, fuente formal del Derecho Marcario
Mexicano, establece ciertas bases para determinar la semejanza o parecido entre marcas, no
obstante que las decisiones de nuestro mds alto Tribunal en muchos casos denotan su
inconsistencia porque se basan en opiniones discrepantes y en ocasiones hasta contradictorias.

A efecto de evidenciar las contradicciones en que suelen incurrir nuestros mas altos Tribunalas al
determinar la confusién entre rmarcas, a continuacion y a modo de ejemplo, se cita la siguiente
resolucién sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible a fojas 86 del Semanario
Judicial de la Federacion, Séptima Epoca, Volumen 139-144, Sexta Parte, cuyo texto es el
siguiente:

MARCAS, CUANDO NO EXISTE CONFUSION ENTRE LAS.

Al sostenerla recurrente que “no es exacto que entre Ia marca BRI cuyo registro se negé, yla
marca BRIO existan semejanzas en grado de confusion®, es de reconocerse que tiene razdn, pues
la clasificacion contenida en el articulo 71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial no puede servir de tinica base para establecer semejanza o diferencia entre productos
distintos, aunque de un mismo grupo de la citada clasificacién, y con apoyo en este razonamiento
se concluye que entre la marca BRI que pretende amparar “alimentos y sus ingraedientes® y la
marca BRIO que protege uanicamente ~dulces y caramefos”™, aunque tanto urnos coimo olros
pertenecen al grupo 46 de la aludida clasificacién, sin embargo, son diferentes entre si, y por lo
mismo, no puede existir confusién entre ambas marcas, dado Jos productos de cada una.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
PRECEDENTES:

Amparo en revision 81/80. Verduras Congeladas, S. A. 24 de septiembre de 1980. Mayorfa de
votos. Ponente: Abelardo Vézquez Cruz.

Esta resolucidn es contradictoria, ya que entre la marca “BRI" cuyo registro se negd y la marca
“BRIO" sf existe semejanza en grado de confusién. A fin de evidenciar esta confusién, entraremos
a analizar ambas marcas partiendo de lo previsto por el articulo 90 fraccién XVI de la Ley de la
Propiledad Industrial, que para mejor proveer a continuacién se transcribeo:

“ART. 90.-No seran registrables como marca:
XVi.Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusidn a ofra en framite de registro

presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a Ilos mismos o Similares
productos o servicios...".
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De la interpretacién del precepto legal invocado, tenemos que una rmarca no sera registrable
cuwando concurran fatalmente las siguientes hipétesis:

&) Cuando sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra en tramite de registro presentada

con anterioridad o a una registrada y vigente,

b) C so 7 alos o similares prod o servicios.

tesis, a fin de di strar que entre las marcas en estudio

Por lo que hace a la primera de las hj
exlsfe semejfanza en grado de confusion y toda vez que la Ley de [a materia no establece los
la confusién entre marcas, seguirermos los lineamientos que al

i s para e in
respecto nos proporciona la jurisprudencia y que han quedado precisados en el punto anterior del

presente Capltulo.

Comenzaremos nuestro andlisis considerando el efecto que producen las marcas en estudio,
b iendo a la primera impresion que puedan producir en el puablico

consurnidor al primer golpe de vista:

MARCA REGISTRADA CON ANTERIORIDAD MARCA CUYO REGISTRO SE NEGS

BRIO 8R!

Sin ser erudito en la materia y asumiendo el papel de simple consumidor, podemos apreciar la
enorme semejanza que en grado de confusion existe entre la marca "BRI” cuyo registro se nego y

Ia marca registrada con anterioridad "BRIO™

Si ademds de lo anterior consideramos el hecho de que, g , las marcas en
estudio tienen la i i6n gr ical, esto es, ambas marcas tienen como elemento

comun el vocablo "BRI”, y que la unica y débil diferencia entre ellas estd dada por /a letra "O”,
habremos de concluir que armmbas marcas no solo son semejantes en grado de confusién, sino que

son practicamente Idénticas.

Ahora bien, desde el punto de vista fonético, las marcas en estudio son muy similares cuando son

ptonuncladas © escuchadas rapidamente, en forma ordinaria, sin poner atencién muy cuidadosa,
que existe entre estas marcas.

1 Que es cor jia de 13 ji o

Dicho de otra forma, de acuerdo con el sonido y la forrma de lar estas y

asumiendo el papel de simple consumidor, podemos apreciar la enonne similitud que existe entre
la marca cuyo reglstro se negdé "BRI” y la marca registrada con anterioridad "BRIO®, al ser
te, dada la similar forma de pronunciarias asf como de escucharias.

pr rap

En relacion con la segunda en el pr tegal i en e/ caso a
dio se ya que de ser en grado de confusién la marca "BRI" cuyo

registro se negS a /la marca “BRIO" registrada con anterioridad, resuita que ambas marcas se
aplican para los mismos productos.
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Es decir, mientras la marca "BRI” pretende amparar "elimentos y sus ingredientes®, la marca
"BRIO*", registrada con anterioridad, protege “dulces y caramelos”, productos 6stos que se
encuentran comprendidos dentro de una misma clasificacion de productos, en este caso, dentro de
la clase 46 de la clasificacién oficial, de conformidad con la clasificacién contenida en el articulo
71 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

No obstante que la marca "BRIO” registrada con anterioridad protege exciusivamente “duices y

caramelos” de la clase 46 de la clasificacidn oficial, representa un obstaculo para el registro de la
marca "BRI" que pretende proteger “alimentos y sus ingredientes”, pues los “"dulces y caramalos”
se encuentran comprendidos dentro de la misma clasificacién oficial y acorde con lo dispuesto en
la fraccién XVi del articulo 90 de la Ley, no sera registrable como marca, una marca que sea
idéntica o semejante en grado de confusién a otra en trémite de registro presentada con
anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o serv:clos
cormo ocurre en el presente caso. A mayor abundamiento, los “dult Yy cari los” son la P

del género “alimentos y sus ingredientes”®, de tal forrna que aun sin establecerse que se pretenden

amparar “dulces y caramelos®, con so6lo establecerse que se pretenden amparar "alimentos y sus
ingredientes”, se esta abarcando a aquéllos.

Esto es resuttado de la anterior clasificacién oficial, a la que se refiere la resolucibn aqul analizada,
que identificaba a cada una de las clases en rubros, lo que daba pauta a que en la solicitud de
registro respectiva se estableciera que los productos o servicios que pretendlan protegerse se
expresardn en rubros, lo que implicaba la protecciéon a toda una clase de productos o servicios,
situacién que ya no sucede en [la actual clasificacién de productos y servicios que proporciona el
articulo 59 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.

De ahl que la resolucién estudiada resulte contradictoria, ya que entre la

marca “BRI" cuyo
registro

se negd, y la marca "BRIO" s/ existan semejanzas en grado de confusion, segun se
demostré, tanto por las denominaciones que conforman a ambas como por los productos a que se
aplican las mismas, sin que sea obice lo sostenido en ia resolucidon analizada, en el sentido de que
“aunque los productos amparados por las marcas citadas pertenecen al grupo 46 de la clasificacion

oficial son diferentes entre sl, y por Io mismo, no puede existir confusién entre ambas marcas,
dado los productos de cada una”.

Otra cosa seria si la marca “BRI” cuyo registro se nego, excluyera de los productos que pretende
proteger a los “dulces y caramelos®, ya que de esta forma salvarfa el impedimento previsto en ia
fraccion XVI del articulo 90 citado con antelacion, pues pese a ser semejante en grado de
confusion a la marca "BRIO” registrada con anterioridad, se aplicarla a productos, que pese a
pertenecer a una misma clasificacion, no se encuentran protegidos por esta Gitima marca.

Tal es el criterio que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se
admitird a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya registrada y
vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pueda

confundirse con la anterior, tomandola en su conjunto o atendiendo a los elementos que
hayan sido reservados.
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Lo anterior debe entenderse en el sentido de que se esta protegiendo al fabricante de la
competencia desleal, de manera que ningun competidor pueda venir a wvender sus productos
con una marca que induzca a confusion al publico consumidor sobre cudél es el productc que
estd adquiriendo, lo que implica que si cree estar comprando el artfculo de un productor, amparado
con una marca, no se le debe inducir a confusion, de manera que venga a adquirir otro articulo,
producido por otro fabricante, con la consiguiente lesién a los intereses del consumidor y del
propietario de la primera marca. Luego si la marca cuyo registro se solicita comprende la marca
anterior en tal forma que el publico consumidor pueda creer Qque al adquiric el nuevo
producto estad adquiriendo el antenor, o una variante del mismo, con la marca ligeramente
modificada, en caso de registrarla se estaria violando la prohibicion establecida en el precepto.

Cabe destacar el hecho de que lo mismo la doctrina que la junsprudencia y la legisiacion
establecen reglas de caracter general para calificar la concurrencia o ausencia de [a condicién
distintiva de Ia marca. Pero el problema estriba en el desdén que la administracion pablica hace de
tales reglas incorporadas al Derecho Marcario, del que constituyen su estructura, 1o que provoca la
intervencion de los 6rganas jurisdiccionales que regulan las cunliendas que sc suscitan entre
particulares entre s/ 0 entre éstos y la propia administracion.

Aunque como ya se estudio con anterioridad, la doctrina es fuente material del Derecho Marcario
Mexicano, en la practica se le asigna un valor secundario como fuente de integracion en nuestro
sistema juridico de la propiedad industrial, por diversas razones, no obstante que en nuestra
legislacién ist algunas disy 1es que expresamente otorgan a la doctrina el cardcter de
fuente, como acontece con el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles al sefialar en su articulo
222 jos requisitos especiales que deben llenar las sentencias y el contenido de fas mismas y como
dispone el Cédigo Federal de procedimientos Penales en su articulo 292.

Como cor cia de la it

d de fuente supletoria Que dichos codigos tienen en el Derecho
marcario, las disposiciones contenidas en los preceptos legales citados constituyen otros tantos
mandamientos para sostener que no depe tratarse a la doctrina con tan absoluta indiferencia, sino
atenderia segun el prestigio de sus autores y tomando en cuenta la correspondencia que exista

entre el sistemna legal cuyas nonmas interpreta y las instituciones simifares de nuestra legislacion
vigente.

La importancia de la doctrina radica en que es la que aporta las opiniones y la que da a conocer
esas verdades jurldicas de indiscutible validez, esos principios y verdades establecidos por el
Dearecho marcario, lo que sirve b e de s
normas de cardcter general.

i6n, de contenido y de substancia a las

De aht que las opiniones de los autores y tratadistas que se han ocupado del estudio, exposicion y
sistematizacion de los principios reguiadores del derecho sobre marcas, tienen un valor que sin ser
ciertamente el de las reglas de obligatoriedad absoluta, sf representan un importantisimo papel
entre los diversos factores iddneos para interpretar y aplicar la legistaciéon mexicana.
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Sea para adquirir y conservar el derechio exclusivo a 1a marca, sea para disfrutar el oon!enlda e
e en el p y

tal derecho, la Indole distintiva de la marca es un factor
solucidn de mulitud de variados problemas que & diario surgen en las relaclanss industriales y
mercantiles con motivo de la interpretacion y aplicacion de ia ley que regula tales derechos.

En efecto, la admisién o rechazo de marcas cuyo registro se solicita; algunos conceptos de nulidad
de registros ya obtenidos, el examen de novedad y el extraordinario de novedad de las marcas, la
aitiple s figuras ias contra la pr ind. jal que deriva de la

e
marca registrada, as/ como /a detenminacion que previamente la autoridad administrativa debe
de wsurpacién; el ejercicio de las acciones civiles y

hacer de la de dich
penales que puedan ejercitarse para reprimir la lesion de un gran sector de los derechos exclusivos

que otorga el registro, y en fin, el estudio y decision de conflictos sobre competencia desleal; son
todas ellas materias que forman la columna vertebral del Derecho Marcario y que se sustentan

sobre el cardcter distintivo de la marca.

Por todo Jo anterior y en virtud de que las legisiaciones marcarias de los diversos palses no
contienen normas que establezcan principios que deban de observarse para la apreciacion de la
semejanza o parecido entre marcas, Siendo una cuestion de /a exclusiva cornpetencia de la
Administracién en los palses coma el nuestro en que el registro se efectiia con exarnern previc de
la registrabijlidad del sigrnio y, en todo caso, de la competencia de los tribunales; surge /a necesidad
de regular el sisterna de confusién de marcas, con el fin primordial de evitar en lo posible la
: fecultad discrecional de la Administracion para determinario, cuando ya existen ciertos

s lecidos por /a doctrina.

lir
Cuando nos referimos en el titulo de este punto del presente trabajo de investigacion a /a palabra
a la necesidad de

regulart, fo estamos haciendo en el sentido literal oo la palabra, esto es,
establecer reglas que deban seguirse para deterrninar el sistema de confusién de marcas.

Ahora bien, /o que en este modesfo trabajo estamos prefendiendo no es establecer por completo,
aunque s algunas, las reglas que deben de seguirse para determinar el sisterna de confusion de
marcas, pues muchas de 6stas ya existen y han sido precisamente establecidas por la doctrina,
sino mas bien lo que se persigue es que quien deba juzgar sobre semejanza de rmarcas lo haga en

estricto apego a esos linearnientos o reglas.

Pero cémo lograr lo anterior §i a la doctrina, pese a ser fuente material del Derecho Marcario
Mexicano, en la prdctica se le asigna un valor secundario como fuente de integracion en nuestro
sistema juridico de la propiedad industrial. £Esta es una cuestidn que trataremos de despejar en ef

sigulfente y Ultitno punto de este trabajo de investigacién.
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4. LINEAMIENTOS PROPUESTOS PARA DETERMINAR LA CONFUSION ENTRE MARCAS.

Una vez que se ha resaltado la necesidad de regular ol sistema de confusién de marcas, en el
presente apartado se habrdn de exponer las reglas que la doctrina ha ido para d i

1a semejanza entre marcas, para posteriormente proponer, desde nuestra humilde apreciacién, con
todas las limitantes que ello Implica, algunos lineamientos que podrian servir para ampliar los
criterios para determinar la confusién entre marcas. Asimismo, habremos de proponer solucion al
problema que se presenta en la prdctica cuando discrecionalmente la Administracion determina la
semejanza entre marcas, siendo que ya existen ciertos lir Hos idos por fa doctrina.

As! tenemos que la doctrina ha sancionado intemacionalmente unos principios o reglas que
permiten apreciar la semejanza entre marcas, entre los que destacan los siguientes:

1a. La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto:.

Esto es, la marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma
s imprime en la mente del consumidor, como un todo anico.

Lo antenor implica en otros términos, que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin
particularizar en Ias diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles,
considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten
de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carécter distintivo;
todo ello debera efectuarse a la primera impresion normal que proyecta la marca en su conjunto,
tal como la observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda
asimildrsele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios.

2a. L.a comparacién debe apreciarse fomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias:

La marca gebe apreciarse por las semejanzas que resulten del conjunto de sus elementos y no por
sus diferencias que surjan en sus detalles tomados asislada y separadamente.

La opinién del juez debe resuttar del exarmen sucesivo y no de la comparacién simultdnea y
minuciosa de las marcas; de ah/ que dicho funcionario no tiene por qué pregunfarse si poniendo
las marcas a su vista la una de /a otra, pueda facilmento descubrir entre ellas ciertas diferencias
por una comparacion atenta, sinoc que es preciso ante todo que primero busque si, conforme a las
exigencias habituales de la vida comercial, existe entre elias una determinada analogfa que ellas
puedan, consideradas aisladarmente, ser facilmente confundidas.

3a. La imitacién debe apreciarse por imposicién, es decir viendo afternativamente las marcas y no
compardndolas una al lado de la otra:

No hay que olvidar que el consumidor no tiene frente a sus ojos las dos marcas cuando el producto
revestido de una de ellas le es ofrecido y que aquel! que quiere aprovecharse de imitacién mas o
menos habil se cuida de presentar al lado de su marca, aquélla que éf se esfuerza en imitar.
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En efecto, el consumidor al elegir un producto o servicio con una marca deterrminada, lo hace en
funcidn de que en su mente por fo comun tiene vagamente fliada la imagen de dicha marca; asif
larnblén porque su eleccién se vea constrefiida a lo que se le ofrece, sin que al efecto, pueda
establecer valoraciones comparativas entre la mencionada imagen de la marca de su prediiaccion
y la que actualmente adquiere y tiena ante sus ojos, ignorando si 6sta es una simple imitacién de
aquélla, por no tener ambas marcas anle su presencia y poder compararias. Al efacto, deben
tornarse en cuenta las practicas o costurnbres seguidas en la industria o comercio.

4a. La imitacién debe apreciarse supeoniendo que la confusién puede sufrifa una persona
medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atencién comun y ordinaria.

Para juzgar mds o menos la posibllidad de confusidon no es suficlente tomar como término de
comparacion el grado de atencion dsl primero que llega, del consurnidor ignorante e ininteligents,
sino el grado de atencién del consumidor vigilante, cuidadoso de sus intereses.

Mds aun, se juzga la posibilidad de confusidn de las rnarcas con referencia a la mentalidad del
consumidor al que esta destinada la mercaderia, y sobre el que, en definitiva, ha da operar ia
marca. Y se entendard por tal el consumidor medio, ni especialmente perspicaz, ni torpe en
extremo. Cuando el térrmino medio de los consumidores pueda confundir una marca con otra, la
imitacion esta fuera de duda. El criterio es flexible ya que la atencidon que pone la gente de escasa
cultura en estos signos es menor de la que emplea la gente culta pudiendo ocurrir que una misma
marca pueda considerarse confundible o no segan 1a clientela a que se aplique la mercaderia.

En realidad se hace referencia a una atencién comun y ordinaria de un consurnidor medio en la
adquisicion de un producto o prestacion de un servicio determinado, es decin, deberd tornarse en
cuenta el nivel de cultura del consumidor y su atencidon habitual, la cual en ocasiones sera
cuidadosa y en otras ocasional y superficial en cuanfo a la marca elegida. Asf también deberd
tenerse en cuenta la naturaleza misma de! producto © scrvicio.

Estos principios o reglas no deben entenderse con extrema rigidez, sino que al respecto predomina
cierta flexibilidad en su aplicacion, de tal sverte que el criterio subjetivo del exarninador deba
apegarse en razonammientos o principios 16gicos y a 1a ley.

El principio general de la identidad o sermejunza en relacién a otras marcas anteriores sec encuentra
debidamente reconocida en nuestra Ley de la Propiedad Industrial, al establecer que:

ART. 90.-No seran registrables como marca:

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra en tramite de registro
presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares
productos © servicios. Sin embargo, si podrd registrarse una marca que sea idéntica a otra ya
registrada, sila solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios
similares.



Cabe hacer 1, 8 pr de lo prt do en el numeral invocado, que el problerna para
determinar la confusién entre marcas surge cuando las marcas en conflicto son semejantes y no
cuando son idénticas, pues siendo idénticas no existe ningiun problerna para determinaria, ya que
1a sola observacién permitird apreciaria.

Por otra parte, se han establecido por fa doctrina, jurisprudencia y algunas legislaciones marcarias,
normas especiales o reglas de confundibilidad de las marcas, especialmente, las denominativas,
grdficas y mixtas, de la siguiente manera:

La primera nonma relativa a Jas marcas denorminativas, es la siguiente: para juzgar sobre la
imitacion es preciso prescindir dol vocablo de uso general que en ellas se encuentre, limitando la
valoracién tnicamente a las palabras originales y caracteristicas.

En otros ténninos, cuando en la comparaciéon de dos marcas se advierte que ambas tienen un
elemento comun, que no puede ser objeto de apropiacion individual, pero tienen ambas otro
elemento que por sl mismo sea el predominante y ademdas sea éste suficientemente distintivo,
caracteristico o de acentuada individualizacion, nc habra confusion entre ambas marcas ya que el
elemento comun en este caso es de importancia secundania y no fundamental o decisiva para
producirfa; aun mas el elemento predominante y por ende distintivo serd retenido con mayor
rfacilidad por el propio consumidor que el elemento comdn.

Por otro lado cuando dos marcas examinadas en su conjunto resulta que tienen una misma parte
inicial o radicsel y oésta sea e! elemento predarninante y it ind rente que habrd
confusion, sin que la parte restanta de ambas marcas por su Laracter secundario e insignificativo
influya notablemente para otorgarles distintividad.

En esta linea, se han vertido normas o reglas que tienen un caracter estrictamente objetivo y que
son de aceptacion unanime en relacion a la confundibilidad de las marcas; de ahl que pueda
establecerse que la semejanza entre dos marcas, puedan ser de varios tipos:

a) Fonética, cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar;

b) Grafica, cuando dos palabras se pronuncian de modo diverso y se escriben de modo analogo, y
c) Conceptual. Cuando siendo las palabras fondtica y graficamente diversas, expresan el mismo
concepto.

Obviamente, esfos criterios deben lomarse en cuenta por el examinador, pues sin duda su
aplicaciéon traerd consigo elementos objetivos de apreciacion en la semejanza de dos marcas, no
obstante su importancia debe estimarse sélo como complementaria, ya que no debo por ningun
motivo hacerse abstraccion del consumidor, legitimo destinatario del producto © servicio
diferenciado y motivo fundamental e ineludibie de los principios antes examinados.

Asl también, en relacién a las marcas graficas, no debe juzgarse la posibilidad de confusién con
referencia a la figura en si misma, prescindiendo de la forra en que esta representada.
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s se presenifan en las marcas mixtas de palabras y figuras y para ias

Pro mas Z
marcas compuestas formadas por varias figuras y pelabras combinadas. El criterio a seguir es el
a un de los oS que

sigulente: no deberd pr
fa marca, sino realizarse una valorizacién de conjunto, apreciando on una mirada de coryjunfo
it que tr iternt a la marca su nota caracteristica.

dlas son los '0S o

En efecto, dichos elementos predorminantes, fundamentales o decisivos son los que imprimen ya
J, ¥ Que pueden recaer no sélo en las palabras, sino inciuso

sea la intividad o la confur
en las figuras 0 con mayor razon en ambas.

Por otra parte, resulta que una misma marca puede ser empleada por vanas personas, siempre y
cuando distinga producias © servicios diferentes (con excepcién de las marcas de aito renombre o
notoriamente conocidas); as/ también, de aquellos productos o servicios que por su similitud
puedan ocasionar o hacer nnacer algan riesgo de confusion el esplritu de /a clientela, aun cuando se

encuentren en clases distintas de la Clasificacidn Oficial.

En relacion a /a8 nocion de similitud o afinidad entre los productos o servicios, puede advertirse en

la doctrina y jurisprudencia de los diversos palses, una gran diversificacién de criterios.
En nuestra doctrina, se acoge al criferio estrictamente econdmico de la safisfaccidn de
necesidades parecidas. Es decir, 1a similifud o afinidad entre los productos o servicios debe
exarninarse primordialmente atendiendo a su naturaleza y como coadyuvantes a ese crilerio
obfetivo y jurfdico podrian fomarse en cuenta olros critenos que tengarn cormo propdsito acemnfuar o
reafirmar una mayor objelivacion (satisfaccion ge idénticas necesidades, destino a la misma
clientela, el mismo uso, efc.). En todo caso, es a la Administracién (discrecionalmente), o en
altima instancia los tribunales (interprefacion) a quienes compete decidir esta cuestion tal como

ocurre en diversos palses.
Lo cierto es que /as resoluciones o fallos que se ernitan decidiendo sobre la similitud o afinidad
eantre los productos o servicios debterdn constreflirse a razonamientos /ogicos y apegados a la ley,
para el efecto de perseguir Ios siguientes propositos.

a) Evitar la arbitrariedad y antijuricidad, y por consiguiente la vulnerabilicad del sisterna jur/dico, y

b) Satvaguardar y asegurar los intereses legltimos del consurmndor, evitandole que incurra en emor

y confusion en fa eleccion de un producto o servicio determunado

Los riesgos de confusion en que puede incurrir e publico pueden abarcar o extenderse incluso a
de wusar idéntica marca, pod-lan ser atribuidos

productos o servicios no similares que,
empresa.

oblige en ocasiones a apreciar que existe un peligro de confusion resp
o /os s por r s idénticas o semejantes no sean Jde la misma

err als

En efecto, es una realidad econdmica tangible que en el trdafico modemo una misma empresa

desamrolla muchas veces su actividad en sectores mdustriales conexos o cormplementarios, o que
a fa pr 7 ael

o' aun a
naruraleza
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S6lo las circunstancias concretas de cada caso pueden proporcionar el criterio oportuno con

respecto a sl existe o no fi ili La fusion estriba, pues, en tomar el producto que se
Je ofrece (al comprador) sefialado por un signo semejante, como uno mas de ios que proceden del
Ir pr igi

Ahora bien, en adicidn a los principios o reglas antes expuestos, a continuacién proporcionaremos
otros tantos, que en nuestra modesta opinidén, podrian servir para ampliar los criterios para
determinar la confusién entre marcas, aclarando que si bien es clerto no son del todo innovadores,
s pretenden ser reglas generales:

a) Para deterrninar la semejanza entre marcas debieran cotejarse las mismas en base a su
contenido conceptual. Esto es, el publico consumidor podrd recordar con mayor facilidad las
marcas y no se dejara llevar por otras it graficas o diti . £n términos praclicos esto
significaré que cuando hay un contenido conceptual se admite generallmente una mayor
aproximacion en los otros drdenes, gréfico y auditivo.

No obstante, el contenido conceptual debe ser conocido, debe tener una cierta difusién, pues de lo
confrario no producird el efecto sefalado.

b) Cuando la marca anterior sea una marca de defensa, es decir una marca que no fue registrada
para ser usada sino para evitar que olros lo hicieran, el criterioc que debiera aplicarse en el cotejo
entre marcas deberla ser menos riquroso. Puede ser que las mismas marcas sean declaradas
confundibles en unas clases e inconfundibles en otras en las que las marcas anteriores eran de
defensa.

La marca de defensa es casi seguro que no ha de ser usada y por ello es que no debiera ser un
impedimento tan severo al registro de marcas que sf han de ser usadas.

La falta de uso no es equivalente al caracter defensivo. Es [6gico que un comerciante o un
fabricante tengan alguna marca registrada que han de ulilizar en un futuro cercano. Esta falta de
uso de marcas registradas en clases relacionadas con la actividad de su titular no debilita su
derecho, provocando que se aplique un criterio benévolo cuando ellas estan en juego.

c) La semejanza entre marcas debe juzgarse en atencidn a la identidad o semejanza de los signos
y la identidad o similitud de los productos o servicios.

d) La ldentidad o semejanza entre marcas debe juzgarse considerando los factores fondltico,
gréfico, ortogréfico, conceptual y el significado o evocacion conceptual de las denominaciones o
signos confrontados.
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Ahora bien, en to a la pr

i ica que se pr ta en la practica do discr

la Administracién determina la semejanza entre marcas, slendo que ya existan lineamientos
planteados por la doctrina y que ya han quedado precisados con anterioridad; es de hacerse notar
que el problerna estd en que a la doctring, pese a Ser fuente material del Derecho Marcario

Maexicano, en la prdctica se le asigna un valor secundario como fuente de integracién en nuestro
sistema jurfdico de la propiedad industrial.

La solucién a este problema, creemos, pudiera consistir en incorporar en la Ley de la Propiedad
Industrial esos lineamientos establecidos por la doctrina, y por qué no los modestos lineamientos

que de nuestra parte estamos proponiendo para ampliar los criterios para detenminar la confusion
entre marcas.

Evidentemente no estamos pretendiendo que la ley establezca definiciones para qQue sus

disposiciones se tomen Bﬁcaces y de contenido valido, toda vez que la tarea y fines de la ley
cor en

derechos y obligaciones, pero no en hacer su clasificacion
clentifica, ya que esta tarea incumbe a la doctrina, y las disposiciones legales en nada la limitan.

Lo que mias bien se propone es que en la Ley de la Propiedad Industrial se sienten las bases para
determinar la confusién entre marcas, incorporando principios generales qua sirven cabalmente de
sustentacién, de contenido y de substancia a las nommas de caracter general, situacién que
circunscribirfa al que deba juzgar sobre la semejanza entre marcas, a las reglas generales
incorporadas en la Ley, reglas que contendrén esas verdades jurfdicas de indiscutible validez, esos
peincipios y verdades establecidos por los doctrinarios del Derecho marcario.
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CONCLUSIONES.

el uso de marcas. En /a etapa colonial y en la

En 1a etapa pr no se
etapa independiente las marcas tenlan como funcién la de indicar quién era el propietario del
un g de que carec/an de una
como un i

bien, y no pretendian diferenciar objeth
finalidad mercantil, por lo que no den ser
al concepto moderno de la funcién marcaria.

La Ley de la Propiedad Indusmal en vigor es el ordenamiento que mas influencia ha tenido
it de! Convenio de Parfs, merced al

del r
Tratado de ubre Comercio del que Méx:co es signatario a partir del 1* de enero de 1994,

pues las leyes anteriores no /a tuvieron tanto, siendo ordenarmientos que en materia de
lal dejaron ho que <

P a la pr

La marca es el signo individualizador que sirve para distinguir mercancfas o servicios de
otros de su risma especie, siendo esta spreciacién la parte medular en la que la doctrina y

la tegistacion coinciden.

La funcibn de la marca desde el punto de vista jurldico es la de distinguir productos o
servicios de otros iguales o similares. Mediante esa funcion distintiva la marca constituye
7 jé un signo de edhesmn a Ja clientela, es el
en tanto que por su
en su

como una d u objeti
instrumento eficaz para adquirir, rvar y la !
objetivo mediato se garantiza l/a calidad constante de los productos o servicios,

eleccion.

La Ley de Ja Propiedad Industrial prohibe expresamente, tratdndose de marcas, el registro
de marcas que carezcan de distintividad, o sea de aquéllas que sean susceplibles de
confundirse con otra cuyo tréamite de registro se haya presentado con aenterioridad o a una
registrada y vigente, por ser idénticas o semejantes en grado de confusién o por amparar los
mismos o similares productos O Servicios.

La confusién es una figura jurfdica que se contrapone a la caracteristica de distintividad de
que debe gozar la marca, por lo que la confusién determina el derecho a /a validex de ia
marca, es decir, el derecho a su uso exclusivo.

e! Derecho Marcario Mexicano para determinar la confusion

El sk que ha P
entre marcas, se basa en el estudio de Jos factores, visual, gr ical, fc 7 ideolégico y

semadntico.

que se )

La intervencién de los drganos jurisdiccionales que regulan las
entre Pparticutares entre s/ o entre éstos y la propia administracién es provocada

por ef que la istracion pdblica hace de las reglas de cardcter
genenil que para calificar la concurrencia o ausencia de la condicién distintiva de la marca,

se encuenitran incorparadas en el Derecho Marcario, del que constituyen su estructura.
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Sea para adquirir y conservar el derecho exclusivo a la marca, sea para disfrutar el
contenido de tal derecho, la Indole distintiva de la marca es un factor deternminante en el
P y lucién de ttitud de variados problemas que a diario surgen en las
rel, ind jales y mer con i de la interpr y de la ley
que regula tales derechos,

En virtud de que las legislaciones marcarias de los diversos palses no contienen nonnas que
astablezcan principios que deban de observarse para la apreciacién de Jla o
parecido entre rmarcas, siendo una cuestion de la exclusiva competencia de Ia
Administracién en los palses como el nuestro en que el registro se efectia con examen
previo de la registrabilidad del signo y en todo caso, de la wcia de los trib.

surge la necesidad de regular el sistema de confusion de marcas, con el fin primordial de
evitar en lo posible la f: discreci ! de la Administracién para determinario, cuando ya

I 1 clertos lir tos por la doctrina.

Las reglas para determinar el sisterna de confusién de marcas Que se proponen en este
trabajo tienen como fin primordial, al igual Que las reglas que ya existen y que han sido
establecidas por la doctrina, incidir en qulen deba juzgar sobre semejanza de marcas,
constrinéndolo a que lo haga en estricto apego a esos lineamientos o reglas.

La problemética que se presenta en la prdactica cuando discrecionaimente la Administracion
detenmina la semefanza entre marcas, siendo que ya existen lineamientos planteados por la
doctrina; se traduce en que a la doctrina, pese a ser fuente material del Derecho Marcario
Mexicano, en la préctica se le asigna un valor secundario como fuente de integracién en
nuestro sistema jurldico de la propiedad industrial.

La a este pro cr pudijera consistir en incorporar en la Ley de la
Propiedad industrial esos lir i por la doctrina, y por qué no los
modestos lineamientos que de nuestra parte proponit para iar las criterios

para determinar la confusion entre marcas.

Evi e no os pretendi que la ley establezca definiciones para qQue sus
di; se tomen ¥ de contenido valido, toda vez que la tarea y fines de la ley
1 en e fe Hed derechos y obligaciones, pero no en hacer su

clasificacion cientlfica, ya que esta tarea incumbe a la doctrina, y las disposiciones legates
en nada la limitan.

Se propone que en la Ley de la Propi Indi ial se Wen Ias bases para deferrninar la
confusién entre marcas, incorporando principios generales que sirvan cabalmente de
, de it y de ia a las normas de cardcter general, situacion que

circunscribiria al que deba juzgar sobre la semejanza ertre marcas, a las reglas generales
incorporadas en la Ley, reglas que contengan esas verdades juridicas de indiscutible validez,
esos principios y verdades establecidos por los doctrinarios del Derecho Marcario.
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