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INTRODUCCION

Con el presente trabajo, el cual consiste en un estudio de investigacion dei
Derecho Marcario, se pretende en primer lugar, otorgar un panorama general de
las marcas, tratando cada uno de los temas que comprenden el titulo de la
presente Tesis, es decir, se pretende abarcar el estudio tanto de fa prelacion
como de las solicitudes de marca y su registrabilidad; y en segundo lugar, y de
manera primordial, se sustenta de manera indirecta, la inconstitucionalidad de la
anterior Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial, en cuanto a la

aplicacion actual de algunos de sus preceptos.

E! tema de! derecho marcario, perteneciente a ia Propiedad Industrial, se
considera de principal importancia, y es por eso que me decidi a abordarlo, toda
vez que en la actualidad al presentarse un panorama merarmente consumista, es
importante que los destinatarios finales de tales productos o servicios, cuenten
con una “certeza” de la calidad de los productos o servicios que pudieran liegar
a adquitir y asi poder ejercitar su libertad de eleccion entre diferentes tipos

existentes en el mercado.

Por otro lado, el tema también cobra importancia en virtud de que los
fabricantes y comerciantes, que invierten fuertes sumas de dinero en lograr una
identificacion por parte de los consumidores con sus productos o servicios, y la

asociacion de sus signos distintivos con cierta calidad o servicio, se ven afectadas



por conductas de competencia desleal dirigidas a causar confusion entre los

consumidores o apropiarse de un prestigic inmerecido.

Existen diariamente multiples ataques contra las marcas propiedad de
diversas personas, problemas que son necesarios estudiar para evitar caer en
situaciones ilegales, tales como el otorgar monopolios en favor de determinadas
personas en contravencion a lo ordenado por nuestra Constitucion o bien atentar

contra ia libertad de comercio.

Un principio de primordial importancia en matefia de Propiedad Industrial
a nivel mundial, es el conocido como el Principio de Prelacion, mismo que parte
de la maxima juridica “prior temporis potior iure” (primero en tiempo primero en
derecho). Dicho principic implica que la persona que comienza a utilizar una
marca en el comercio, tendra un derecho, sobre cualquier persona que lo use con
posterioridad. Sin embargo, en razon de las lagunas legales que se dieron por la
entrada en vigor de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad industrial
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de junio de 1991, han
sucedido diversos conflictos que violan tal principio, mismo que se analiza a fondo

en el capitulo cuarto de este trabajo recepcional.

Es por lo anterior, que en el capitulo central de este trabajo, se intenta
explicar ia importancia del citado Principio de Prelacién en materia marcaria y la

posible inconstitucionalidad del precepto regulador de tal en la reformada Ley de



Fomento y Proteccion a la Propiedad industrial.

Asi pues, con el ohjeto de Hegar a analizar dicho Principio, resulta
imperante estudiar tanto la forma en que se adquiere el derecho sobre una marca,
qué se puede y qué no se puede registrar como signo distintivo, esfo es, las

fuentes de donde brota asi como sus limitantes.
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ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES
Y LEGISLATIVOS DE LAS MARCAS.



CAPITULO |

ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVOS
DE LAS MARCAS

La Exposicién de Motivos de la Ley de la Propiedad Industrial vigente,
indica que la misma se expide con apoyo en los articulos 28, 89, fraccion XVy 73

fraccion X de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos.'

Por lo que respecta al articulo 28 de la Constitucion de 1917, el mismo
especifica en su primer parrafo la prohibicion de los monopolios, pero reserva
para la nacion aquellos a los que considera indispensables para el ejercicio de la
soberania o esenciales para cumplir con su funcién gubermnamental, asimismo
confiere a los autores y artistas el privilegio de reproducir sus cbras por
determinado tiempo; el cual también se concede a los inventores vy
perfeccionadores de alguna mejora, pero exclusivamente para el uso de sus

inventos.

RANGEL Medima David, “Tratado de Derecho Marcano™, México 1960, pag. 131
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Este articulo que fue reformado en 1983, sefiala que la prohibicion de
referencia se sujetara a lo dispuesto por las leyes respectivas, sefialando en su
parrafo noveno que los privilegios de los autores y artistas para la produccion de
sus obras y los de los inventores y perfeccionadores de alguna mejora, no

constituyen monopolios.

Por ofro lado, los citados articulos 89 fraccidon XV y 73 fraccién X,

textuaimente establecen:

“Art. 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente
son las siguientes:

XV- Conceder privilegios por tiempo limitado, con
arreglo a la ley respectiva, a los descubridores,
inventores o perfeccionadores de algin ramo de la
industria;

Art. 73.- El Congreso tiene facultad:

X.- Para legislar en toda la Republica sobre
hidrocarburos, mineria, industria cinematografica,
comercio, juegos con apuestas y sorteos,
intermediacion y servicios financieros, energia eléctrica
y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo
reglamentarias del articulo 123.” (Enfasis agregado).

En consecuencia, continia diciendo el citado autor, que “en rigor, no

pueden considerarse los articulos 28 y 89 de la Constitucion como un apoyo
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expreso que justifigue constitucionalmente la existencia y reconocimiento de los
derechos de propiedad industrial sobre estos signos distinfivos. Su texto
gramatical asi io demuestra, por cuanto es omisc en referirse a las marcas o a los

signos distintivos."

La conclusion a la que llega el licenciado Rangel Medina, atiende a ia
division de ta propiedad inmaterial, consistente en propiedad intelectual y en
propiedad industrial, por los monopolios o privilegios a que se refiere el citado

articulo 28 de nuestra Carta Magna, consisten en:

a) Los derechos de autor sobre las obras literarias, arlisticas y
cientificas, y

b) Los derechos de propiedad industriat sobre las creaciones nuevas:
patentes de invencién, modelos de utilidad, modelos industriales y

dibujos industriales.

Para mayor claridad, a continuacién me permito hacer un cuadro de la

citada division de la propiedad inmaterial:

RANGEL Medina David, ob o ; pag. 133,
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“

Los derechos y prerrogativas scbre marcas se consideran como
objetos de la propiedad industrial y que ésta a su vez, es una de las
dos formas de propiedad inmaterial. Lo cual significa que los
derechos exclusivos que la legislacion 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 acepcion méas general, la
que comprende todos.los bienes que entran en nuestro patrimonio
y, por ende, también la propiedad industrial relativa a las marcas y
a su posesion, esta garantizada por la Constitucidn, tanto en el
articulo 14 que en su parte relativa dispone que nadie podra ser
privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumpian las formaiidades esenciales del
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al
hecho, como en el articulo 16 segin el cual nadie puede ser
molestado en sus papeles o posesiones, sino en vitud de
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y

motive la causa legal del procedimiento.



a} Patentes
b) Modelos de utilidad

l.- Creaciones nuevas: ¢} Modelos industriales
d) Disenos industriales
PROPIEDAD INMATERIAL e) Derechos de autor
a) Marcas
l{.- Signos Distintivos: k) Nombres comerciales

¢) Avisos Comerciales

Asi las cosas, por lo que se refiere al articulo 28 de la Constitucion, nada
se dice acerca de los signos distintivos, es decir marcas, nombres comerciales y
avisos comerciales, mientras que la fraccidén XV del articulo 89, facuita y obliga
al Presidente a otorgar titulos que acrediten los derechos de propiedad industrial
sobre las creaciones nuevas, sin mencionar la facultad de conceder privilegios “a
los autores y artistas para la reproduccion de sus obras” como lo menciona €l

articulo 28, asi como tampoco para el uso exclusivo de los signos distintivos.

No obstante lo anterior, no podemos concluir que por la omision en que
caen los articulos 28 y 89 Constitucionales, en lo que se refiere a la exclusividad
del uso de marcas, la propiedad de las mismas no esté protegida
constitucionalmente, segun las siguientes consideraciones establecidas por el

licenciado Rangel Medina:®

RANGEL Medina, David, ver supra; pags 134 a 135,
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Los derechos y premogativas sobre marcas se consideran como
objetos de la propiedad industrial y que ésta a su vez, es una de las
dos formas de propiedad inmaterial, Lo cual significa que ios
derechos exclusivos que la legislacion 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 acepcion mas general, la
gue comprende todos.ios bienes que entran en nuestro patrimonio
y, por ende, también la propiedad industrial relativa a las marcas y
a su posesion, esta garantizada por la Constitucion, tanto en el
articulo 14 que en su parte relativa dispone que nadie podra ser
privado de sus propiedades, posesiones o derechos sino
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al
hecho, como en el articulo 16 segun el cual nadie puede ser
molestade en sus papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y

motive la causa legal del procedimiento.
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Por otro ladg, el articulo 5° Constitucional, garantiza ta libertad de
que cada quien se dedigue a la profesion, industria, comercio o
trabajo que le acomode, siempre y cuando sean licitos. Asimismo,
dice el licenciado Rangel Medina, el compleme_z::to de esa libertad
es la garantia de! aprovechamiento de los productos del trabajo,
segun lo consigna el propio articulo constitucional ai establecer que
nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por

resolucion judicial.

El articulo 133 de nuestra Constitucién, establece que la misma, las
leyes del Congreso de la Unidn que emanen 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, seran la ley suprema de toda la Unién.

Desde el afio de 1963, México se adhirié a la Convencion de Unidén
de Paris para la proteccidn de la propiedad industrial y como
signatario de dicho instrumento que desde entonces se encuentra
en vigor, nuesiro pais esta obligado a dar proteccién a los signos

marcarios.




7

En conclusién, los derechos relativos a la propiedad de las marcas estan
asegurados por las garantias constitucionales que oforgan los articulos 5°, 14 y
16, y reguiados por los articulos 133 y 73 fraccion X, el cual otorga al Congreso
la facultad para legistar en toda la Repiblica scbre comercio, en donde se incluye

esta materia.

Por lo que conciermne a la fraccién X del citado articulo 73, Gustavo R,
Velasco, en su obra “Las facultades del Gobierno Federal en materia de
comercio”, citado por el licenciado Rangel Medina, establece que el Gobierno
Federal no posee facultades administrativas sobre el comercio en general, sing
Gnicamente sobre el comercid entre los Estados y s6lo cuando trate de impedir
las restricciones que lo obstruyan. Sin embargo, al ser el Congreso General, el
6rgano depositario del Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos, y sea
éste a quien se le haya otorgado la facultad de legislar en materia de comercio,
materia en la que, como se dijo en lineas anteriores, se ha incluido ia propiedad
industrial, y en especifico a las marcas, es por disposicion constitucional, el

federalismo de Ja materia.
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1.4. Distintas legislaciones mercantiles. Regulacion de la prelacion

en la solicitud de registro de las marcas.

Debido a la gran preocupacion que ha existido en nuestro pais sobre la
proteccion  al uso exclusivo de una marca, a lo largo de la historia, se han
promulgado y publicado distintos ordenamientos que regulan la Propiedad

Industrial, estos son, entre otros:

1.1.1. Ley de marcas industriales y de comercio.

Fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 25 de agosto de
1903; tenia ocho capitulos: Definicion; Registro y nulidad; Penas; Procedimiento
para obtener la revocacion de las resoluciones administrativas; Procedimiento
para los juicios civiles; Procedimiento para los juicios del orden penal, Nombre y

avisos comerciales; Derechos fiscales y Transitorios.

Define por primera vez lo que se debia entender por marca; detalla los
requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma, relaciona las
marcas que no podian ser registradas; otorga los mismos derechos a mexicanos

o extranjeros siempre que hubiere reciprocidad; establece la transmision y
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enajenacion, la accién de nulidad y la obligacion de publicar todos estos tramites

en la Gaceta Oficial de Paientes y Marcas.

Por lo que se refiere al principio de prelacién, dicha ley establecia en su
articulo 7°, que el registro comenzara a surtir sus efectos desde la fecha en que
la soficitud y los documentos respectivos, hubieren sido debidamente presentados

ante la oficina de patentes y marcas.

Asi es, segiin se expondra mas adelante, la fecha legal (ver 4.1.2.), es uno
de los conceptos inherentes al principio de prelacion, toda vez que el mismo,
consiste en términos generales, en la maxima "primero en tiempo primerc en
derechc”, por lo que si el citade precepto legal, reconoce el hecho de que los
efectos que se generan al presentar {debidamente) una solicitud de registro de
marca, comienzan a surtirse a partir de ese momento, tales efectos no son otra
cosa que la imposibilidad de terceros a intentar el registro de una marca que sea
idéntica o similar en grado de confusidn a la que se encuentra en {ramite de

registro, siempre y cuando amparen los mismos o similares productos o servicios.

Del analisis realizado en el parrafo anterior, podemos concluir que sies a
parfir de la fecha de presentacion {fecha legal), & momento en virud del cual se

generan ciertos derechos de “exclusividad” para el solicitante de un registro
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marcario, resuita a todas luces evidente el reconocimiento del citado principio de

prelacion en las soficitudes de registro de marca, tema base del presente estudio.

1.1.2. Ley de marcas y de avisos y nombres comerciales.

Promuigada por decreto el 21 de junio de 1928 por el Ejecutivo Federal, en
giercicio de faguitades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Union el

16 de enero de 1928.

Fue la primera ley que se expidid bajo la Constitucion de 1917, siendo méas
técnica en su estudio y terminologia, establecia el derecho exclusivo para el uso
de una marca para distinguir los productos y su procedencia, las nuevas se
debian registrar en el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaria
de Industria, Comercio y Trabajo y podia ser solicitada por cualguier persona

fisica 0 moral nacional o extranjera.

Por lo que se refiere al derecho de prelacién que tenian los titulares o
solicitantes de registros marcarios, el articulo 17 del citado ordenamiento legal,
preveia lo siguiente:

“Art. 17.- Cuando al hacer el examen de novedad de

una marca cuyo registro se solicite, se encuenire
semejanza con otra ya registrada o en tramitacién
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y_aplicada a los mismos objefos, se comunicara al
interesado para que manifieste dentro de un plazo fijo
su conformidad en modificarla, y si no estuviere
conforme, se les nofificard directamente a los
propietarios de las marcas semejantes encontradas,
remitiéndoles un ejemplar de la etiqueta exhibida,
haciendo la publicacion en la Gaceta”. (Enfasis
agregado).

Del precepto legal transcrito, se desprende el reconocimiento del derecho
que tenian los titulares o solicitantes de un registro de marca a que el mismio, ya
sea la marca registrada o la solicitud para su registro, sea atendida con
preferencia respecto de aquélla con la cual se compara, en virtud de ser anterior

en el tiempo. (Ver4.1.)

Asi es, el legislador de 1928, reconoce y materializa en la ley marcaria
respectiva, la maxima “primero en tiempo, primero en derecho”, por le que le
otorga a aquel, el derecho de oponerse en un determinado plazo (cuarenta dias
para marcas nacionales 0 noventa para internacionales) para que la solicitud
posterior no prosperare en registro, por considerar el Departamento de la
Propiedad Industrial de la citada Secretaria, la posible confusién entre la marca
registrada y la que a registro se solicita o bien enire el signo marcario sujeto a
registro depositado ante la autoridad competenie con antelacion a otro idéntico

© similar en grado de confusion y aplicado a los mismos o similares objetos.
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Del anterior analisis, es importante subrayar que este derecho de oposicién

a registro de una marca, no solo se extiende a os titulares de registros marcarios,
sino a los solicitantes de los mismos que se encontraran en framite, situacién que
si bien la vigente Ley de la Propiedad industrial ya no regula, si le reconoce a
dichos solicitantes de registros marcarios, el derecho de preiacion, como en su

momenio quedara analizado.

1.1.3. Ley de la Propiedad Industrial de 1942

Expedida el 31 de diciembre de 1942, publicada en el Diario Cficial de ia
Federacion en la misma fecha y con vigencia a partir del 1° de enero de 1943, se
componia de nueve Titulos: Disposiciones Preliminares; Patentes de Invencion;
Marcas: Avisos Comerciales; Procedimiento para dictar las Declaraciones
Administrativas; Publicidad en los derechos de Propiedad Industrial;

Responsabiiidades Penales y Civiles y procedimientos judiciales.

Respecto a las marcas, sefialaba que quienes fa usaran o quisieran usarlas
para distinguir los articulos gue fabricaran o produjeran y denotar su procedencia,
podian adquirir ef derecho exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaria
de Economia Nacionai, con las formalidades y requisitos de Ley; distinguia lo
registrable como marca, los plazos de renovacion, que eran de 10 anos y

derechos fiscales y la sancidn por no pagarlos a tiempo.
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Las marcas debian usarse como se regisiraban, y por el hecho de no
explotarse en un plazo de cinco afios, se extinguian, o bien podia otorgarse una
copropiedad; asimismo, las marcas se podian transmitir o enajenar con las
formalidades de la legislacion civil y registrarse en la Secretaria de Economia

Nacional para que surtiera efectos contra terceros.

Por lo que se refiere al tema que nos ocupa, es decir “La importancia de
ia Prelacion en la Solicitud de Registro de Marca”, esta Ley, al igual que la Ley de
Fomento y Proteccién a la Propiedad industrial, fa cual es de principal importancia
para el desarroilo del presente estudio, hace caso omiso del derecho de prelacion
que corresponde a dichas solicitudes, toda vez que la misma prohibe el registro
como marca de aquella que “sea igual o tan parecida a otra anteriormente
registrada, que tomadas en su conjunto o atendiendo a los elementos reservados

puedan confundirse...™

En virtud de lo anterior, es clara la omision en la que cae el legistador del
afio 42 al no impedir ef registro como marca de aquel signo gue sea idéntico o

similar en grado de confusidén a otra en tramite de registro presentada con

anterioridad o a una registrada y vigente, siempre y cuando ambas se apliquen

“Ley de la Propiedad Industrial” , Articulo 105 fraccion XIV: 1942.
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a los mismos ¢ similares productos o servicios. Dicha omision fue repetida en ia

sucesora Ley de Invenciones y Marcas.

1.1.4, Ley de Invenciones y Marcas de 1976

Esta ley se promulgod el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada en el

Diario Oficial de ta Federacion ei 10 de febrero de 1976.

Las marcas tanto de productos como de servicios se podian registrar en
ta Secretaria de Comercio y Fomento Industrial para obtener su uso exclusivo
durante 5 afios, plazo renovable indefinidamente por periodos iguales; la marca
debia usarse tal y como fue registrada; su uso en forma distinta traia como
consecuencia la extincion del registro; esto proveia la declaratoria
correspondiente; asimismo se podian transmitir por los medios y por las
formalidades de Ia legislacién comun, solo surtia efectos a partir de su inscripcion

en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnologia.

En cuanto a la prelacion de fas solicitudes de registro de marca, segun
se menciond en el punto anterior, en la Ley de Invenciones y Marcas, al igual que
en la anterior Ley de la Propiedad industrial de 1842, se pasa por alto el derecho

que adquiere el solicitante de un registro marcario, consistente en la prelacion con
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que debe atenderse su solicitud respecto de ofras marcas, idénticas o similares
en gradeo de confusion, que intenten registrarse y su deposito ante la awtoridad
competente, sea posterior a aquella, toda vez que como ya se dijo dicho
ordenamiento legal, Unicamente impide e regisiro como marca, de aquélias que
sean semejantes a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares

productos y servicios.’

1.1.5. Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial

La Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial, publicada en el
Diario Oficial del 27 de junio de 1891, tuve vigencia hasta el afio de 1994, fecha

en la que dicha ley se reformé incluyendo el titulo de la misma.

Debido a que la presente Ley es de principal importancia para el presente
estudio, su analisis se hace con detenimiento en el capitulo IV, situacion en la que

en obvio de indtiles repeticiones me permito referr,

"Art 91 - No son registrables como marca;

XXII.- Una marca que sea idéntica a otra ya registrada y vigente, aplicada a los nusmos o simitares
productos o servicios, en grado fal que pueda confundirse con la anterior, tomandola en su conjunto
o alendiendo a los elementos que hayan sido reservados.”



CAPITULO |l

GENERALIDADES DE LAS MARCAS.
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CAPITULO I

GENERALIDADES DE LAS MARCAS

2.1. CONCEPTO

2.1.1. Nociones Previas.

Historicamente las marcas han sido un factor imporiante en las
transacciones comerciales que realizan los diversos paises del mundo, de tal
manera gue la connotacidn marca ha sido ampliamente comprendida por ia

doctrina; misma que ha etaborado un sinnimero de conceptos.

Si acudimos al diccionario veremos que la palabra marca proviene del
aleman mark y debe entenderse por ella: "Aquellos signos utifizados por los
industriales, fabricantes o prestadores de servicios en las mercancias o en
aquellos medios capaces de presentarlos graficamente para distinguirlos,
singularizarlos, individualizarlos; denotar su procedencia y calidad en su caso, de

otros idénticos o de su misma clase o especie.”™

“Dycionarnio Juridics Mexicano”, Insttuto de Investigaciones lundicas Ed Porria S.A 1988 pag. 2079



2.2.2. befiniciones Doctrinales.

La marca, afirma el autor espaniol Joaquin Escriche en su Diccionario
Razonado de Legislacion y Jurisprudencia; es la seftal que se pone en algunas
cosas, ya para que se conozea el duefio a quien perienecen, ya para probar que
se han pagado los derechos impuestos sobre ellas, ya para que conste que han
sido vistas o visitadas por las personas que tienen autoridad publica al efecto’. La
marca induce presuncion de que las cosas en que se halla puesta pertenecen a
duefic de la misma; pere no puede reputarse por si sola como prueba completa
de! dominio, siendo tan facil cometer el fraude de usar de marca o sefial ajena.
Sin embargo, cuando algunas personas disputan sobre pertenencias de cosas
perdidas en naufragio o robadas por piratas, debe deciararse que corresponden
al duefio de la marca, puesto que este tiene a su favor una conjetura de gue

carecen los demas.

Para el brasilefio Da Gamma Cerquerira, la marca “es todo signo distintivo
colocado facultativamente en los productos y articulos de las industrias en general
para identificarios y diferenciarlos de otros idénticos o semejantes de origen

diverso."

ESCRICHE Joaguin Diccionano Razonado de legislacion y Junsprudencia. 3a. Ed; Madrid Edicsenes Rosa y
130uret. 1854, 1543 pp.
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Para Laborde la marca emblematica “es todo signo particular y distintivo
con la ayuda del cual un fabricante, un agriculior o un comerciante imprime el
caracter de su personalidad sobre sus productos para distinguirios de los de sus

competidores.”

A criterio de Breuer Moreno la marca “es el signo caracteristico con que el
industrial, comerciante © agricultor, distingue los productos de su industria,

comercio o explotacién agricola.”

Otros autores como Armengaud Ainé, Eugene Poulliet, Roubier y Rosello
y Gémez, citados por Rangel Medina; afirman que la marca debe comprenderse
como "aguel signo distintivo colocado sobre los productos con el propdsito de
distinguir la individualidad de una mercancia, asi como para garantizar al publico
la procedencia de los productos, estableciendo que fabricante los manufacturé o

simplemente que comerciante los vendid.”

En este orden de ideas, & maestro Nava Negrete expresa en su obra
"Derecho de las marcas”, que la marca "es todo signo o medio material que
permite a cualquier persona fisica o juridica distinguir los productos que elabora

o expende, asi como aquellas actividades consistentes en servicios de otros
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iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer ia clientela y después

conservarla y aumentaria."

A juicio del tratadista francés Yves Saint-Gal, &l concepto marca contiene
una duplicidad porque toca por una parie el aspecto juridico y por otra el aspecto
econdmico, de tal modo expresa que la marca "es un signo distintivo que permite
a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o servicios de los
de su competencia”. Mientras que en el plano econémico la marca tiende a
proporcionar a la clientela una mercancia o un servicio cubierto publicamente con

su garantia.

En Latinoamérica, autores como Jests M. Carrillo, Francisco Casas, Boris
Kozolchyk y Octavio Torrealba, coinciden en que la marca es un signo distintivo

que sirve para diferenciar las mercancias, productos o servicios.

Sepuiveda, opina algo similar cuando expresa que: “la marca es un signo
para distinguir. Se emplea para sefalar y caracterizar mercancias o productos de
ia industria, o bien servicios, diferenciandoios de los otros. Tiene por objeto
proteger las mercaderias y los servicios poniéndolos al abrigo de la competencia

desleal mediante la identificacién, para indicar y garantizar su procedencia.”

NAVA Negrete, Justo, ob, o, pag. 147
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Al respecto, indica Ctamendi que "la marca es el signo que distingue un

producto de otro o un servicio de otro."®

En este contexto autores como Albert Chavanne, Jan Jagues Burs, M.Z.
Weinstein, Giambrocono y Mascarefias; definen a ia marca como “un signo
distintivo de las mercancias, productos vy servicios que se ofrecen en el mercado

para distinguirios de los de sus competidores”.

Salazar, por su parte sefiala que la marca “es el signo con que un
comerciante ¢ industrial, individualiza sus productos o servicios para distinguirlos
de otros semejantes o similares”. Y agrega el autor que la marca es una
contrasefia o signo grafico, que el comerciante pone en sus mercancias para
indicar su procedencia, evitando asi la falsificacion del producto y la confusion que
ésta pueda producir en el pablico. Es una proteccion que el comerciante da a su

cliente y a si mismo.

Desde el punto de vista de Rodriguez y Rodriguez la marca es "la sefial
externa que es usada por un comerciante para distinguir los productos elaborados
por él, vendidos o distribuidos, de manera que el adquirente pueda cerciorarse de

su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la competencia

OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, Segunda Edicion, Argentina 1985, pdg 7
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desteal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la solvencia de
aquel, para colocar productos inferiores o no acreditados, por lo que se utiliza un
comerciante para indicar el origen de las mercancias que en su empresa se
producen o venden, en este sentido puede decirse que la marca es un signo de

origen.”

La marca, nos dice el doctor David Ranget Medina, “es el signo de que se
valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar

sus mercancias o servicios de los de sus competidores™®

En conclusion podemos decir que existe una gran uniformidad en la
doctrina al conceptuar ia marca como un signo distintivo. Se emplea para senalar
y caracterizar mercancias o productos de la industria o del comercio,

diferenciandoios de otros.

La marca debe ser usada por una sola persona o por una sociedad, debe
ser individual, no puede amparar a la vez los productos de diversas personas,
porque fracasaria en su finalidad, es decir, la de determinar la procedencia de los
articulos o servicios. Este principio, sin embargo, admite contadas excepciones

como en el caso de las llamadas “marcas colectivas”.

10 RANGEL Medina. David, “Derecho de la Propledad Industnal & Inteectual”, UNAM, México 1981, pag.48.
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La marca ha de ser distintiva, es decir que no se confunda con las marcas
existenles o con las de denominaciones o signos del dominic plblico, y en ello
reside su caracter esencial. También ha de tener caracteristicas de originalidad,
entre mas original sea una marca, entre mas tenga de creacién, mayor proteccion

encuenira por si misma.

2.2.3. Definicion Legal

Nuestra Ley de la Propiedad Industrial modificada por decreto publicado
el 2 de agosto de 1994, en su articulo 88; define a la marca de la siguiente

manera:

“Art, 88.- Se entiende por marca a todo signo
visible que distinga productos o servicios de otros de su
misma especie o clase en el mercado.”

Por otra parte el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en su
capitulo XVII de la Propiedad Intelectual; dispone en su articulo 1708 que la marca
es cualquier signo o cualquier combinacion de signos que permitan distinguir los
bienes o servicios de una persona de los de otra, inclusive nombres de perscnas,

disefios, letras, nimeros, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes

o la de su empaque. Las marcas incluirdn las de servicios y ias colectivas y
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podran incluir las marcas de certificacion. Cada una de las partes podra
establecer como condicién para el registro de las marcas que Ios signos sean

visibles.

2.2.NATURALEZA JURIDICA.

En el estudio que nos ocupa, es importante determinar la naturaleza
juridica de las marcas; para tener la fundamentacion constitucional de esta
institucidn juridica en nuestro sistema de derecho, y saber de esta manera en
caso de conflicto cuales seran los tribunales competentes para conocer cada caso
y tener los elementos indispensables para resolver las controversias que se

susciten en la interpretacion y aplicacion de ia ley.

2.2.1. En e! Derecho Publico.

Existe una gran diversidad de teorias y criterios que pretenden explicar la
naturaleza juridica de las marcas, asi tenemos que la primera y mas antigua
clasificacién es la del Derecho Puablico y 1a del Privado, cuyo origen emana del
Derecho Romano, con la doctrina de Ulpiano, quien determina: Derecho Publico
es aquet que se ocupa de las cosas gue interesan al Estado, y Derecho Privado

el que atiende exclusivamente al interés de los particulares.
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Para Ferrara, citado por Nava Negrete; "el derecho a la marca es de orden
privado, pero hace notar que también se manifiesta el interés plblico, por las
disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripcion

en los registros, la represion penal de su imitacion y usurpacién.™’

Para el maestro Rojina Villegas, "el derecho de las marcas debe
enmarcarse dentro del contexto del derecho piblico, ya que tanto la propiedad
intelectual como la propiedad industrial (inventos, marcas y nombres comerciales);
se refieren a bienes incorporales, gue no son susceptibles de posesién material;
ya que no tienen un cuerpo, ni tampoco de posesion individual ni exclusiva, y en
consecuencia de no ser corporales, en rigor no constituyen formas de propiedad,
sino derechos de naturaleza distinta”. Y agrega el autor que estas disciplinas se
reguian por una ley especial. De tal forma que al catalogar las marcas dentro de
la propiedad industrial, le estd dando una nafuraleza eminentemente

administrativa.

En el mismo sentido De Pina Vara, afirma que las marcas corresponden al
derecho administrativo y no al derecho civil o privado, en atencién a su calidad

de propiedad especial.'

NAVA Negrete, Justo, ob cit, pag. 147

: NAVA Negrete Justo, ver supra; pag 122
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Consideramos que nuestra Ley de la Propiedad Industrial vigente, también

se adhiere al criteric de Derecho Piblico, toda vez que en su articulo 1° expresa:

“Art. 1°.- Las disposiciones de esta ley son de orden
ptibiico y de observancia generai en toda la Republica
sin perjuicic de lo establecide en los Tratados
Internacionales de los que México sea parte. Su
aplicacion administrativa corresponde al Ejecutivo
Federal por conducto del Instituto Mexicano de la
Propiedad industrial®.
Sin embargo, hay quienes afirman que el derecho de las marcas, es en
parte publico y en parte privado, prevaleciendo éste sobre aquel, segun nos dice

Paul Roubier™ y Pedro G. De Medina™.

2.2.2. Las Marcas como Derecho de la Propiedad.

Algunos autores sefialan identidad entre el derecho a la marca y el derecho

de propiedad intelectual, desde otros puntos de vista se ha sostenido que la

naturaleza del derecho a la marca es la de un derecho de propiedad sui generis.

ROUBIER, Paul, “Le Droit de la Propieété Indusinelie”. Librene du recued Sirey. S A, Pans, 1852, 1, pag. 45.

14 DE MEDINA y Sobrado, "Naturaleza Juridica de 'a Propredad Industnai y Proteceion a tes Inventores en el Derecho

Intemacional e interno”™. La Habana, 1949, ag 25
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Nuestra ley se ha inclinade al concepto no siempre aceptado, de que no
se tiene un derecho de propiedad sobre Ia marca, sino un derecho exclusivo de
uso. Tal concepto, aunque es atractivo, no determina la real naturaleza del

derecho a la marca. Pero en ofras partes admite que se trata de una propiedad.

La Ley de la Propiedad Industrial, unas veces habla de “derecho exclusivo

de uso”, por ejemplo el articulo 87 que establece:

“Art. 87 - Los industriales, comerciantes o
prestadores de servicios podran hacer uso de marcas
en la industria, en el comercio ¢ en los servicios que
presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo
se obtiene mediante su registro en el Instituto.” (Enfasis
agregado).

Por ofro lado, el mismo ordenamiento legal, también habla “del titular de la

marca”, segun se puede observar en el articulo 154 de la Ley:

“Art, 154.- El fitular de una marca registrada
podra solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la
cancelacion de su registro. El Instituto podréa requerir
1a ratificacion de la firma de 1a solicitud, en los casos
que establezca el reglamento de esta Ley.” (Enfasis
agregado)

A este respecto dice Sepulveda en su libro "Ei Sistema Mexicano de la

Propiedad Industrial™ “..la repugnancia que se observa para considerar el
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derecho sobre la marca como un derecho de propiedad, deriva de una
reminiscencia proveniente desde la Ley Francesa de 1844, época en la que
todavia se consideraba a la propiedad como perpetua, y se trata de evitar en ese
ordenamiento una interposicion indebida que hiciese las marcas intocables y

perenes’

Durante un largo pericdo historico, se admitio que el derecho de las marcas
era un derecho de la propiedad; de ahi que la propiedad de las marcas de fabrica
o de comercio sea un derecho sobre los objetos que se fabrican © se venden, sin
embargo es de observarse que con la enajenacion, el titular conserva integros sus
derechos sobre la marca, ésto en razon de que los derechos de las marcas son
independientes de la propiedad de los productos o mercancias. Lo que nos indica
gue se irata de un derecho patrimonial de naturaleza real, en virlud de que se
trata de bienes incorporales susceptibles de explotacion comercial y en donde se
da un principio erga omnes, que consiste en que al registrarse, dicho derecho es

oponibie juridicamente a todo el mundo."”

1 a diferenciacion entre la naturaleza del producto y la marca de fabrica o
de comercio se afirma en el Convenio de Paris de 1967, el cual en su articulo 7,

sefala que dicho producto no debe ser obstaculo para el registro de la marca, lo

15 NAVA Negrete, Justo, ob., cit, pag. 123
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que quiere decir que ambos bienes tienen una normatividad propia, de tal manera
que si en un momento dado se careciera de los productos o servicios que son

distinguidos con la marca, no afectaria el derecho de propiedad de la misma.'®

Autores como Ferrara y César Vivante, al referirse al derecho de las
marcas; declaran que "se esta en presencia de un auténtico derecho de propiedad

absoluta.""”

Cabe en este sentido remitirse al Cadigo Civil vigente en el D.F. que en su

artfculo 830 dispone:

“Art. 830 - El propietario de una cosa puede gozar y
disponer de elia con las limitaciones y modalidades
que fijen las leyes."
De aqui se desprende que el propietario de un dereche de marca, puede

usar, disfrutar y disponer de la propiedad no en términos absolutos, sino con las

limitaciones que imponen las leyes”.

& ibidem.

17 FERRARA, Francisco, ob cit, pags 224y 225
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En relacion a este concepto, la panamena Sonia Mendieta R. sefiala que
el derecho de las marcas a diferencia del derecho de propiedad comin, no es

exclusivo ni excluyente; ni permanente ni irrevocable.

Por lo tanto, st I2 marca es un efecto de comercio y como tal ha sido
reconocida en la mayeoria de las legislaciones; es, por tanto, susceptible de
apropiacion, se puede concluir que el derecho sobre la marca es un derecho de

propiedad sui generis que se agota por la falta de uso.

2.2.3. Teoria de la Propiedad Inteiectual.

La teoria de los derechos intelectuales, se dio a conocer por vez primera
el 7 de enero de 1874, por el jurista Edmundo Picard; quien a su vez es el autor

de la ley Belga de Derechos de Autor.

Picard, menciona que la definicién de todo derecho aislado se forma de

cuatro elementos fundamentales:

a) TETULAR: Es el sujeto al cual et derecho le pertenece y la beneficia.
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b) OBJETO: Es el bien o bienes en relacidén con las cuales et titular o sujeto
de derecho ejerce su prerrogativa juridica o sea que se refiere a aquellas cosas
que son susceptibles de ser aprovechadas y adquiridas por el hombre conforme

a derecho.

¢} RELACION ENTRE EL SUJETO Y EL OBJETO: Es aquella relacion que
se da entre el sujeic v el objeto v gue establece la forma en que el sujeto se

beneficia con el objeto.

d) PROTECCION JURIDICA: Es la serie de normas que otorgan al
particular la facultad de acudir ante la autoridad administrativa con el objeto de

que su derecho no sea viclentado.,

Por otro lado, Picard en su obra Las constantes del derecho, en su cuarta
parte titulada “Clasificacion de los Derechos y Terminologia Juridica”, senala que
las divisiones y los grupos basados sobre alguno de los cuatro elementos
esenciales antes mencionados, constifuyen elementos constitutivos de tedo
derecho, son internos y ontologicos. Las ofras divisiones y grupos son externos

porque tienen una base exterior a esos elementos constitutivos.
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Para la Propiedad Industrial es interesante ia division o grupo que tiene una
base interna en atencion at objeto, porque constituye a base de ia “Gran Division
Clasica de los Derechos”, atil para discernir a qué régimen debe ser sometido un

derecho.

Picard indica que hasta en tiempas recientes sblo habia tres categorias que
data desde los romanos:

a) Derechos Personales

b} Derechos Obligacionales

c) Derechos Reales

Anadiendo Picard, a esta division, una cuaria categoria, es decir.

d) Derechos Intelectuales

Nava Negrete, considera que el derecho de la marca es un derecho de
propiedad en su funcién social, sobre bienes inmateriales; toda vez que el titular
de una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma, enla
medida de la proteccion concedida por el Estado, es decir con las modalidades
que la ley le impone a ese derecho, ya que por medio de ellas, en cada caso y

por exclusion se podra determinar el alcance del derecho del titular de ia marca.®

NAVA Negrete, Justo, ob cit., Pag. 125.
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Georges de Ro, citado por Nava Negrete, sefiala que Picard en su teoria
examina exciusivamente la idea que precede a toda creacion artistica, literaria e
industriat, haciendo abstraccion del objeto, llevando esa idea a la realidad de las
cosas. Perteneciendo la idea al dominio de fa conciencia privada, en la cual las
leyes humanas no ejercen ningtin imperio, en cambio el chjeto participa del orden
de los hechos exactos, siendo los Unicos, que el legislador debe preocuparse y
que son el objeto de sus disposiciones, intetviniendo la ley, solo cuando se
encuentra en presencia de una cosa cierta, tangible y aprensible, siendo por lo
mismo objeto de proteccién, por o que considera que, el derecho de propiedad
se ejerce en toda su plenitud sobre las obras literarias y artisticas, las invenciones
y las marcas y la naturaleza de ese derecho debe ser clasificado en el orden de

los derechos reales mobiliarios.

2.3, REQUISITCS DE VALIDEZ.

No cbstante Ja mayoria de los autores suelen citar a diversos tratadistas
internacionales al plantear el estudio de este tema del dereche marcario, el
presente estudio, Gnicamente se refiere a los caracteres, requisitos o elementos
que deben reunir las marcas de conformidad con nuestro ordenamiente legal en

la materia, que constituye el objeto del presente estudio. Por ello consideramos

Ver supra.
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ocioso citar a autores extranjeros que a su vez fundan las clasificaciones que
proponen en los propics ordenamientos legales locales de los paises de que son

originarios.

En virtud de lo anterior, los requisitos que deben reunir los signos
distintivos, para poder constituir una marca, siguiendo la clasificacion propuesta
por David Rangel Medina y segiin lo dispuesto por la Ley de la Propiedad

industrial vigente, son los siguientes:
2.3.1. Distintividad.

Es e mas importante de ios requisitos escenciales y, el que en gran
medida justifica la existencia de signos marcarios, ya que aquelios que no reunan
esta caracteristica no podran cumplir con sus funciones de proteccion,

propaganda y garaniia a productores y consumidores.

La distintividad es la capacidad que posee un signo marcario de
individualizar o caracterizar con originalidad los productos o servicios a que se

aplique de los diversos productos o servicios de naturaleza igual o similar.
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Gracias a esta cualidad, los consumidores pueden ejercer su capacidad
selectiva con mayor seguridad y que los industriales o comerciantes poseen una

mayor certeza de gue seran plenamente individualizados por su clientela.

La Ley de la Propiedad industrial vigente, se refiere en forma expresa
respecto a la distintividad, como un requisito indispensable de validez que debe
reunir todo signo marcario para poder constituir legalmente una marca, al

establecer en su articulo 89:

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

l.- Las denominaciones o figuras visibles,
suficientemente distintivas , suceptibles de identificar
los productos o srvicios a que se apliguen o fraten de

aplicarse, frente a los de su misma especie o clase.”
(Enfasis agregado)

Por consiguiente, es indudable que esta capacidad identificadora que
otorga la distintividad y gue tequieren ios signos que se pretendan constituir como
marca, tiene como finalidad evitar la confusion con otras marcas existentes

destinadas a amparar productos o servicios iguales o similares.
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Esta capacidad distintiva tiene una doble proyeccion en cuanto a que, por
un lado, debe distinguir originalmente el producto o servicio que se ampara y, por

€l otro, debe ser capaz de distinguir su procedencia.

Por lo tanto, este requisite es indispensable tanto para obtener el derecho
al uso exclusivo de una marca, previo regisiro anie la Autoridad Competente,
como para conservar dicho use exclusivo, ya que el caracter distintivo es un factor
determinante en el planteamiento y solucion de conflictos, tales como las
solicitudes de declaracién administrativa de nufidad de registros ya concedidos,

o0 la infraccion y demds figuras de competencia desleal en marcas no registradas.

En lo gue se refiere a ia apreciacion acerca si una marca es o
suficientemente distintiva, puede pensarse que es totaimente subjetiva, sin
embargo, existen distintos criterios, tanto legales como doctrinales y
jurisprudenciales que determinan las reglas generales que deben de seguirse

para calificar si una determinada marca retne o no este requisito esencial.

Al respecto Rangel Medina® expone las principales reglas para determinar
la distintividad de las marcas, ias cuales son las relativas a que una marca difiera

suficientemente de otra cuande ninguna confusion es posible para quienes ponen

RANGEL, Medina David; ob cit, pags 186y 187
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en su examen una atencion comin y ordinaria, ya que si la marca se confunde
desde la primera impresion que se tenga de ella, esta no cumple con &l principi:o
de distintividad. Ademas, para apreciar el caracter distintivo de las marcas,
tambien conviene tener en cuenta la naturalza del producto de tal manera que si
se trata de bienes o servicios que se ofrecen a un piblico en especial, la mas
pequefia diferencia sirve para impedir la confusion de las marcas, pero si, por el
contrario, se trata de un objeto de venta corriente ofrecido af ptblico en general
se exige que las diferencias sean mas aceniuadas. De igual manera, una marca
puede componerse de diversos elementos que separadamente pertenecen al
dominto pulblico, pero cuya combinacion presenta el caracter de criginalidad

exigido.

Por otro lado, nuestros mas altos Tribunales se han expresasdo ai

respecto, concluyendo lo siguiente:

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS
SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION,
CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE
LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE. La marca
es todo signo que se utiliza para distinguir un producto
o servicio de otros y su principal funcion es servir
como elemento de identificacién de los satisfactores
que genera el aparato productivo. En la actualidad,
vivimos en una sociedad consumista, en donde las
empresas buscan incrementar su clientela, poniendo
a disposicién de la peblacion una mayor cantidad y
variedad de articulos para su consumo, con la (nica
finalidad de aumentar la produccion de sus preductos
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y. por ende, sus ganancias econdmicas. El
incremento en e! nimero y variedad de bienes que
genera el aparato productivo, fortalece ka presencia de
lag marcas en el mercado, porque ellas constituyen el
unico instrumento que tiene a su disposicion el
consumidor para identificarios y poder seleccionar el
de su preferencia. Ahora bien, los .industriales,
comerciantes o prestadores de servicios podran usar
urra marca en la industria, en el comercio o en los
servicios que presten; empero, el derecho a su uso
exclusivo se obtiene mediante su registro ante la
auloridad competente, segun asi lo establece el
articulo 87 de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial, ademas en este crdenamiento
legal en sus articulos 89 y 90, se indican las hipdtesis
para poder constituir una marca, asi como los
supuestos que pueden originar el no registro de la
misma. Unc de los objetivos de la invocada ley
secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas
confundibles que amparen los mismos productos o
servicios, y para ello establecid la siguiente
disposicion que dice: "Articulo 80. No se registraran
como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o
semejante en grado de confusion a otra ya registrada
y vigente, aplicada a los mismos o similares productos
o servicios. Sin embargo, si podra registrarse una
marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la
solicitud es planteada por el mismo titular, para
aplicarla a preductos o servicios similares..." Por
tanto, cuando se trate de registrar una marca que
ampare productos o servicios similares a los que ya
existen en el mercado, se debe tener en cuenta que
dicha marca debe ser distintiva por si misma, es decir,
que debe revestir un caracter de originalidad
suficiente para desempefiar el papel que le es
asignado por [a ley, debiendo ser objetiva o real, con
la finalidad de evitar toda posibilidad de confusién con
marcas existentes. Determinar la existencia de la
confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que
ella se dé, no siempre es tarea facil; no existe una
regla matemdtica, clara y precisa, de cuya aplicacion
surja indubitable la confundibilidad de un cotejo
marcario. La cuestion se hace mas dificil ya que lo
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que para unos es confundible para otros no lo sera.
Es mas, las mismas marcas provocaran confusion en
un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la
confundibilidad existira cuando por el parecido de los
signos el publico consumidor pueda ser llevado a
engafic. La confusion puede ser de tres tipos: a)
fonética; b) gréfica; y, ¢) conceptual o ideolégica. La
confusion fonética se da cuando dos palabras vienen
a pronunciarse de modo similar. En la practica este
tipo de confusion es frecuente, ya que el publico
consumidor conserva mejor recuerdo de o
pronunciado que de lo escrito. La confusién grafica se
origina por fa identidad o similitud de ios signos, sean
estos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier
ofro signo, por su simple observacion. Este tipo de
confusion obedece a la manera en que se percibe la
marca y no como se representa, manifiesta 0 expresa
el signo. Esta clase de confusibn puede ser
provocada por semejanzas ortogréficas o graficas, por
la similitud de dibujos o de envases y de
combinaciones de colores, ademés de que en este
tipo de confusién pueden concurrir a su vez la
confusién fonética y conceptual La simifitud
ortografica es quiz4s la mas habitual en los casos de
confusion. Se da por la coincidencia de letras en los
conjuntos en pugna y para elle influyen la misma
secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de
silabas o terminaciones comunes. La similitud grafica
también se dara cuando los dibujos de las marcas o
los tipos de lefras que se usen en marcas
denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello
aun cuando las letras o los objetos que los dibujos
representan, sean diferentes. Asimismo, existira
confusion derivada de la similitud grafica cuando las
etiquetas sean iguales o parecidas, sea por simifitud
de la combinacion de colores utilizada, sea por la
disposicion similar de elementos dentro de ia misma
o por la utilizacién de dibujos parecidos. L.a similitud
grafica es comin encontrarla en las combinaciones de
colores, principalmente en etiquetas y en los envases.
La confusidn ideolégica o conceptual se produce
cuando siendo las palabras fonética y graficamente
diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es ia
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representacién ¢ evocacion a una misma cosa,
caracteristica 0 idea, la que impide al consumidor
distinguir una de otra. El contenido conceptual es de
suma irmportancia para decidir una inconfundibilidad,
cuando es diferente en las marcas en pugna, porque
tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la
marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por
ser el mismo centenido conceptual, la confusion es
inevitable, aun cuando también pudieran aparecer
similitudes ortograficas o fonélicas. Este tipo de
canfusion puede originarse por la similitud de dibujos,
entre una palabra y un dibujo, enire palabras con
significados contrapuestos y por la inclusion en la
marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de
estos supuestos el que cobra mayor relieve es el
relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el
emblema o figura de una marca es la representacion
grafica de una idea, indudablemente se confunde con
la palabra o palabras que designen fa misma idea de
la otra marca a cotejo, per eso las denominaciones
evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen
ne solo la expresién que las constituyen, sino también
el dibujc o emblema gque pueda graficamente
Tepresentarias, lo anterior es asi, porque de lo
contrario seria factible burlar el derecho de los
propietarios de marcas, obteniendo el registro de
emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa
o cualidad aludida por la dencminacion ya registrada,
con la cual el publico consumidor resultaria facilmente
inducido a confundir los producios. Diversos criterios
sustentados por la Suprema Corte y Tribunales
Colegiados, han sefialado que para determinar si
dos marcas son semejantes en grado de
confusion, debe atenderse a las semejanzas vy no a
las diferencias, por lo que es necesario al momento
de resolver un cotejo marcario teper en cuenta las
siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarlg
considerando la_marca en su_conjunto. 2) la
comparacion debe apreciarse tomando en cuenta las
semejanzas y ng las diferencias. 3) La imitacién debe
apreciarse  por imposicion, es decir,  viendo
aternativamente las marcas v no compargndolas ung
alado de la otra; v. 4) La similitud debe apreciarse
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suponiendo que la_confusién puede sufrirla una
persona medianamente _inteligente, o sea el
comprador medio. y que preste {a atencion comin
y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que
la marca debe apreciarse en su totalidad, sin
particularizar en las 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 caracter distintivo; todo elio debera efectuarse
a la primera impresion normal que proyecta la marca
en su conjunto, tal como lo observa el consumidor
destinatario de la misma en ia reaiidad, sin que pueda
asimilarsele a un examinador minuciose y detallista de
signos marcarios. Esto es asi, porque es el piblico
consumidor quien fundamentaimente merece la
proteccicn de la autoridad administrativa quien otorga
el registro de un signo marcario, para evitar su
desaorientacion y error respecto a la naturaleza vy
origen de los distintos productos que concurren en el
mercado, por lo que dicha autoridad al momento de
oforgar un registro marcario, siempre debe tener
en cuenta que la marca a_registrar gea lo
suficientemente distintiva entre la ya registrada o
reqgistradas: de tal manera que el pitblico consumidor
no sdlo no confunda_una_con otros, sino que nj
siguiera exista la_posibilidad de que las confundan
pues sblo _de esa manera podra lograrse una
verdadera proteccién al pigblico consumidor_y
obviamente. se podra garantizar |a inteqridad v buena
famg del signo marcario va reqistrado, asegurando de
esa forma la facil identificacion de los productos en el
mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si
dos marcas son semejantes en grado de confusion
conforme a la fraccion XVI del articuto 90 de la Ley de
Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, debe
atenderse a las reglas que previamente se han citado.
(Enfasis agregado).

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
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Amparo en revision 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A.
de C.V. 20 de octubre de 1994, Unanimidad de votos.
Ponente: Genaro David Géngora Pimentel. Secretario:
Jacinto Juarez Rosas.

Amparo en revisién 1963/94. The Concentrate Manufacturing
Company of lreland, 14 de octubre de 1224, Mayoria de
votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villasehor.
Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada,

Es por todo lo anterior, que podemos considerar la distintividad como un
requisito escencial que deben reunir todos los signos que pretendan ser

registrados ante la autoridad competente, como marcas.

2,3.2. Principios en relacién a las semejanzas entre marcas.

Segun se desprende de lo estudiado en el punto anterior, la determinacion
sobre el caracter distintivo que debe tener una marca, es meramente objetivo, por
lo que, tanto la doctrina®’ como criterios de los Tribunales Federaléd  han

coincidido con diversos principios o reglas que nos permiten determinar la

NAWVA Negrete, Justo, ob cit., pags. 1172 a 178,

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS
PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE, Octava Epoca. Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federacidn, Tomo' XV-1 Febrero. Tesis:
1.30.A.581 A, Pagina: 207
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similitud que puede llegar a darse entre dos o mas marcas, las cuales a

continuacion se enumeran.

10 La semejanza hay que apreciarla considerando ia marca en su
conjunto;
2e La comparacién debe apreciarse tomando en cuenta las

semejanzas y no las diferecias;

3° La imitacion debe apreciarse por imposicion, es decir, viendo
altemnativamente las marcas y no comparandolas una al dado de la

ofra, y

4° La imitacion debe apreciarse suponiendo gue la confusion puede
sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador

medio, y que preste |a atencién comin y ordinaria.

Por lo que se refiere al primero de estos principios, segdn afirma
Giambrocono, citade por Nava Negrete, “la marca debe examinarse en su
totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente

del consumidor, como un todo tnico™". Es decir, que la marca debe apreciarse

[
]

GLAMBROCONO, Affonso, citade por Nava Negrete, ob., cit., pag 172
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en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudierean ofrecer sus
distintos aspectos, o detalles, considerados de manera aisiada o separadamente,
sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para
determinar sus elementos primordiales que.le dan su cardcter distintivo; todo elio
debera efectuarse a la primera impreseion normal que proyecta la marca en su
conjunto, tal como la observa el consumidor destinatario de ta misma en Ia
realidad, sin que pueda asimilarsele a un examinador minucioso y detallista de
signos marcarios. Y por lo tanto, la marca debe apreciarse por las semejanzas y
que resulten del conjunto de sus elementos y no por sus dirferencias que surjan
en sus detalles tomados aislada y separadamente. En esto consiste el segundo

de los principios arriba enunciadoes.

En cuanto al tercer principio, el autor suizo Chenevard, indica que “la
opinion del juez debe resultar del examen sucesivo y no de la comparacion
simultanea y minuciosa de las marcas; de ahi, que dicho funcionario no tiene por
gué preguntarse si poniendo las marcas a su vista la una de fa otra pueda
faciimente descubrir entre ellas ciertas diferencias por una comparacién atenta,
sino que es preciso ante todo que primero busque si, conforme a las exigencias
habituales de la vida comercial existe entre ellas una determindada analogia que

ellas puedan, consideradas aisladamente ser facilmente confundidas”,
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El consumidor al elegir un producto o servicio con una marca determinada,

lo hace en funcién de que en su menie por lo comin tiene vagamente fijada la
imagen de dicha marca; asi también porque su eleccion se vea constreiida a lo
que se le ofrece, sin que al efecto, pueda establecer valoraciones comparativas
entre la mencionada imagen de su marca de su predileccién y la que actuaimente
adquiere y tiene ante sus 0jos, ignorando si ésta es upa simple imitacion de
aquélla, por no tener ambas marcas ante su presencia y poder compararlas. Al
efecto, debe tomarse en cuenta las practicas o costumbres seguidas en la

industria o comercio.

Finaimente, el autor francés Poulliet afirma en lo gue se refiere al cuario
principio antes mencionado, que “para juzgar mas o menos la posibilidad de
confusién no es suficiente tomar como término de comparacién el grado de
atencién del primero que llega, del consumidor ignorante e ininteligente, sino el

grado de atencion del consumidor vigilante, cuidadoso de sus intereses”.

Por su parte, Ferrara, menciona que “se calibra la posibilidad de confusion
de las marcas con referencia a la mentalidad del consumidor al que esta
destinada ia mercaderia y sobre el que, en definitiva, ha de operar la marca. Y se
entendera por tal el consumidor medio, ni especialmente perspicaz, ni torpe en
extremo. Cuando el término medio de los consumidores pueda confundir una
marca con otra, la imitacion esta fuera de duda. El criterio es flexible yaque la

atencidn que pone la genie de escasa cultura en estos signos es menor de fa que
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emplea la gente culta pudiendo ocurrir gue una misma marca pueda considerarse

confundible o no segidn la clientela a se aplique la mercaderia®.

Estos principios o reglas no deben entenderese con exirema rigidez, sino
_que al respecto predomina cierta flexibilidad en su aplicacién, de tal suerte que e}
criterio subjetivo del examinador deba apegarse en razonamientos o principios

iogicos vy a la ley.

2.3.3. Especialidad

Por lo que respecta a este requisito, Rangel Medina® citando a Descartes
Drumrnond de Magalhaes® nos dice gue “sbio cuando una marca es especial
cumple su mision de determinar productos y mercancias para que no se
confundan, indi;fidua!izéndolos, particuiarizandolos y atestiguando su origien y

procedencia”.

Por su parte, Otamendi®, nos dice que se domina como especialidad “la
condicién escencial para ia registrabilidad de un signo consistente en Ila
inconfundibilidad de ésta con marcas registradas o solicitadas con anterioridad”,

es decir que un marca sea especial con respecto a otras marcas.

u RANGEL Medina, David, ob., cit., pag. 190

= MAGALHAESe Drummond Descartes. “Marcas de Industria ¢ de Comercio™. Livrana Zeusth. Sac Pavlo. 1925, Vol I°
pdg 27

20

OTAMENDI Joige, ob., cit., pag. 119.
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En este mismo sentido se manifiesta Rendu”, al explicar que una marca

es especial si tiene una "forma en si misma, que permita reconocerla entre {odas”.

Por otro lado, disversos autores ilaman a la especialidad, disponibilidad, es
decir que el signo sera registrable si no ha sido ya adoptado por otro, es decir,

que esté disponible.

Desde ofro ptinto de vista, nos dice Rangel Medina, citanto a Poulliet, que
debe decirse gue la marca es especial, en el sentido de que sélo se aplica a la
categoria de productos para los que ha sido creada. De cuyo principio se deduce
la regla general, segan la cual fa marca no puede registrarse para proteger,
cualquier producto ¢ servicio en general, ya que el alcance de la propiedad de una
marca se limita a la proteccion de los productos para que fue registrada, por lo
que se otra persona pretende registrar esa misma marca para un producto

diverso, dicho registro sera procedente.

No obstanie 10 anterior, existe una excepcion a la especialidad, entendida
esta como se explicd en el parrafo anterior, que consiste en las marcas
consideradas como notoriamente conocidas, ya que gozan de un tratamiento

especial gque les permite romper con la rigidez establecida por la clasificacion de

7 RENDLU, Ambroise, “Traié Practique des Marques de Fabrique et de Comerce et de la Concurrance Deloyale, Paris,
1858, pag 15
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bienes o servicios, es decir que dicha marca se extiende a otros bienes

comprendidos en clases diviesas a la que originaimente comprendia.

Al respecto, me permito citar los criterios que nuestros mas altos tribunales

han sustentado respecto la notoriedad de las marcas:

MARCA NOTORIA, NOCION ¥ PROTECCION DE
LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE
REGISTRADA EN EL PAIS. Para poder delimitar el
significado que se debe tener de una marca notoria,
&5 necesario tener en cuenta gue la notoriedad es el
conocimiento que el piiblico consumidor tiene de
esa marca, Este conocimiento no se limita,
naturalmente, al nombre de la marea, sino que incluye
informacicnes sobre las cualidades, caracteristicas y
uso de los productos que la llevan. Es por referencia
al publico consumidor como se puede saber si una
marca es notoria 0 no, ya que la notoriedad es una
prueba de la utilizacion de la marca, porque significa
que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada
por o8 consumidores. De tal modo que una marca
puede ser notoriamente conocida en el pais antes de
su registro en él y, en vista de las repercusiones
posibles de la publicidad de otros paises, aun antes
de que se utilice en fa Republica Mexicana. Por lo que
ve al caracter de notoria que puede atribuirse a una
marca, es una cuestion de hecho que las autoridades
administrativas y judiciales del pais deben determinar,
fundando su opinidn en apreciaciones razonables. En
la especie, las autoridades responsables negaron a la
quejosa el registro del signo que propuso, por tratarse
de la imitacién de uno de fos monogramas que se
usan en los productos de la marca "Gucci”, que a
nivel internacional han dado a conocer los sefiores
Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito
comercial de dichos productos propiedad de "Gucei
Shops”, Inc., por lo que estimaron que se trata de una
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marca notoriamente conocida, y que, de concederse
el registro solicitado, se podria crear confusion entre
el publico consumidor, pues éste al adquirir los
productos creeria que se frata de articulos amparados
con la marca notortlamente conocida. Con lo anterior,
las autoridades responsables realizaron una correcta
aplicacion de los articulos 91, fracciones XX y XXI, de
la Ley de Invenciones y Marcas, y 60. bis y 100. bis
del Convenio de Paris para la Proteccidn de la
Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un disefic
que imita uno de los monogramas de la marca
notoriamente conocida "Gucci", no se encuentre
registrada en el pais, pués no es necesario que se
cumpla con ese requisito para que se de la proteccion
de la marca notoria, en términos de lo dispuesto por
los articulos 6o. bis y 100. bis del convenio
mencionado anteriormente, ya que se trata de una
proteccion de caracter excepcional que tiene como fin
evitar que se induzca a engafio o error af pablico
consumidor e impedir que se produzcan actos de

competencia desleal. La marca sirve para distinguir
los productos_o servicios gue provienen de su
fabricante o de un comerciante, de los productos o

servicios de sus competidores. lLas fuentes del
derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y

adoptadas por las legisiaciones de distintos paises,
son el primer uso y el registro, habiéndose
generaiizado este dltimo como el medio mas eficaz
para la proteccion del signo marcario. El sistema
adoptado por nuestro pais puede considerarse como
mixto, ya que si bien es cierto que basicamente es el
registro el que genera la exclusividad del derecho a la
marca, también es verdad que el uso produce efectos
juridicos antes del registro, y con posterioridad a su
otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas
prevé la posibilidad de conceder el registro de una
marca que comenz0 a ser usada antes que otra fuese
registrada, para o cual existen procedimientos y
plazos que conducen a la anulacion del registro ya
otorgado para dar lugar al registro de la marca usada
con anticipacién (articulos 88, 99 y 93). La profeccion
de la _marca se encuenira sustentada en dos
principios fundamentales: el de territarialidad v el de
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especialidad, De acuerdo con el principio de la
territorialidad, [a proteccion de la marca se encuentra
circunscrita a los limites del pais en donde ha sido
registrada y, por su parte, el principio de la
especialidad de la marca tiene gue ver con_la
naturaleza de los productos, ya que_gl derecho
exclusivo gue origina_el regisiro de ia_marca_opera
s6lo en el campo de los productos o de fos servicios
idénticos o similares (respecto del principio de
territorialidad, ver los articulos 119, 121 y 123; en
cuanto al principio de especialidad, los articulos 94 y
95 de la Ley de Invenciones y Marcas)._Pero la

aplicacion estricta de los principios de territorialidad y
de especialidad de la marca, puede provocar abusos
que se traduycen en engafios para_los legitimes
dueios de las marcas vy para el publice consumidor.
pues debido a la territorialidad, alguien poco
escrupuloso se podria_aprovechar de una_marca
extranjera que todavia no_ha sido regisirada en
nuestro pais, para obtener el redistro de esa marca a
su nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo
distintivo. Es por ello gue, para evitar los citados
inconvenientes. el dia catorce de_julio de mil
novecientos setenta y siete, se adoptd en Estocolma
ja dltima revision_del Convenio de Paris para la
Proteccion de Ia Propiedad Industria] de fecha veinte
de marzo de mil ochocientos ochenta v fres; convenio
gue fue aprobado por el Congreso de Ja Linion segun
decreto publicade en el Diario Oficial de la Federacion
de cinco de marzo de mii hovecienios setenta v seis.
Lo dispuesto por los articulos 6o. bis y 100 bis del ya
mencionade Convenio, tienen |a finalidad de evitar el
registro y_el uso de una marca que pueda crear
confusion_con otra marca ya notoriamente conocida
en el pais de registro o de ytilizacién, aungue esta
{ltima marca bien conocida no este o todavia no haya
sidg_protegida en el pais mediante un registro que
nomalmente impediria el reqisiro o el uso de |a marca
que_enire en conflicto_con ella, Esta proteccion
excepcional de una marca notoriamente conocida
estd justificada porque el registro o el uso de una
marca similar gue se prestara a2 confusion equivaldria,
en |la mayoria de los casos, a un acto de competencia
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desleal, y también se puede considerar perjudicial
para los intereses del publico consumidor que puede

ser inducidg a error, respecto del origen o calidad de
los productos amparados con esa marca similar. Al
ser aprobadas por el Senado, las reformas gue se
hicieron en Estocolmo al Convenio de Paris para la
Proteccion de ta Propiedad industrial, en las que se
contienen los articulos 8o. bis y 100. bis, dicho tratado
internacional forma parte de la Ley Suprema del pais,
en términos del articule 133 constitucional. En

concordancia con los articulos 60 bis v 100. bis
del Convenio de Paris para la Proteccidn de la

Propiedad Industrial, _el legisladot mexicano
establecio en las fracciones XX y XXI del articulo

91 de la_Ley de Invenciones_y Marcas, la
prohibicion de registrar como marca las
denominaciones, signos o figuras susceptibles de
engaiiar ai piblico consumidor o inducirlo a error,
por tratarse de imitaciones de otra marca que la
autoridad competente del pais {en la actualidad
Secretaria_de Comercio y Fomento Industrial
estime ser notoriamente conocida, como siendo ya
marca de una persona que pueda beneficiarse de ese
convenio y utilizada para productos idénticos o
similares; igual prohibicidn existe cuando la parte
esencial de fa marca que se trate de registrar
constituya la reproduccién de la marca notoriamente
conocida © una imitacidbn susceptible de crear
confusién con ésta, con el objeto de asegurar una
proteccion eficaz contra la competencia desleal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revision 1269/84. Gucci de México, . A. 19 de
marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David
Gongora Pimentel.

MARCAS. DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE
LAS, PARA JUSTIFICAR LA APLICACION DE LA
FRACCION XV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE
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FOMENTOQO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL. Conforme a lo dispuesto en la fraccion
XV def articulo 90 de la Ley de Fomento y Proteccion
de la Propiedad Industrial, esta prohibjdo registrar
marcas cuyas denominaciones, figuras o formas
tridimensionales, iguales o semejantes, sean

estimadas por la secretaria como notoriamente
conocidas en México. Ahora bien, para precisar ia

notoriedad es conveniente que la autoridad
administrativa exprese las razones por las cuales
conciuye que se origina aquélla, las que deben ser
explicitas, es decir, claras y determinantes vy poner en
evidencia que la marca es conocida por casi la
totalidad de los compradores potenciales; solo de esta
manera se darda cumplimiento a la garantia de
motivacion establecida en el articulo 16 constitucional;
pues la alusién a razones generales para demostrar
la notoriedad no justifica el cumplimiento de la
garantia citada.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADDO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 2894/94. Elias Marcos Mayer Zaga
Galante. to. de febrero de 1995. Unanimidad de votos.
Ponente: David Deigadillo Guerrero. Secretario: Ramén E.
Garcia Rodriguez.

Por su parte, la ley de ia materia vigente, segin se desprende de las tesis
antes transcritas expresamente se refiere a la especialidad como condicién propia
de un signo para que sea tomado como marca, cuando establece que “las marcas
se registraran en relacion con productos o servicios determinados segin fa
clasificacion gue establezca el reglamento de esta Ley”, (art. 93 Ley de la

Propiedad industriaf).
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Asi las cosas, podemos concluir gue es determinante para [a procadencia

de registro de marca, que se aplique para determinados productos o servicios a
ios gue se va a destinar, producios y servicios, clasificados por el propio

Reglamento de la L.ey de la Propiedad Industrial en su articuto 9.

2.3.4. Licitud

Por otro lado, Nava Negrete establece en su obra “Derecho de las Marcas”,
que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, se afirma que uno de los
requisitos escenciales de la marca consiste en la LICITUD de ésta, es decir, para
que un signo pueda ser suceptible de registro como marca, es indispensable que

no sea contrario a la ley, moral, buenas costumbres y orden publco.”

En este orden de ideas, continta diciendo Nava Negrete, resulta evidente
gue son ilicitas las palabras, figuras o signos que contengan indicaciones no
verdaderas sobre la naturaleza, origen, componentes y cualidades de los
productos o servicios 0 que de cualquier modo tiendan a tratar de engafiar o a

inducir en error al publico.

= NAVA Negrete Justo, ob ¢it.; paginas 190 a 192



53

Asi las cosas, el Convenio de Paris establece que “las marcas de fabrica

o de comercio reguladas por el presente articulo no podran ser rehusadas para
su registro ni invalidadas mas que en los casos siguientes; 3. Cuando sean
contrarias a la moral o al orden piblico y, en particular, cuando sean capaces de

enganar al ptblico...".

La ilicitud de la marca puede presentarse, cuiando en un instrumento
juridico se prohiba el uso de ciertos signos a titulo de marca. Por otra parte, la
ilicitud de una marca puede derivar de la apropiacion individual de aquellos signos
o medios materiales constituidos por los simbolos de ia soberania det Estado {ver

2.6.7.y 2.6.8.), sin su autorizacion.

La marca debe respetar los derechos absolutos ajenos o intereses
privados, aunque versen sobre bienes inmateriales distintos, ya que de lo contario
se produciria la ilicitud; tat y como ocurre cuando un tercero empleara como signo
marcario el nombre, seuddénimo, firma, sello o refrato de una persona sin su

consentimiento o el de sus sucesores, en el caso de haber fallecido.

La licitud debe ser valuada en relacion al signo o medio material y no al

producto o servicio a los cuales distingue; por lo que, no obstante la ilicitud de la

o CONVENIO DE PARIS, articulo 8 quinquies seccion B, fraccion 3,
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marca puede ser licito el producto o servicio y viceversa®, Por lo tanto, la validez
de una marca es absolutamente independiente de la licitud o ilicitud del producto

o serviclo a los cuales elia se aplica.

2.4, FORMA DE ADQUIRIR DERECHOS SOBRE UNA MARCA

En virtud de que existen diversos sistemas sobre la adquisicion def derecho
sobre las marcas, es conveniente examinar estos sistemas para poder apreciar

cual es que sigue nuestra legislacion.

Ya hemos visto que las marcas han aparecido por una necesidad social y
gue no han sido originadas por la ley, sino gue ella las ha reconocido y
sancionado. Dada Ia naturaleza del derecho sobre una marca, Soto Culebro, nos
dice en su Tesis que presentd para obtener el titulo de abogado™, que resulta en

la practica imprescindibie:

10 Que el Estado conozca lfa existencia del signo a proteger.
2° Que el industrial © comerciante que adopota una marca haga saber

asus competidores que se ha atribuido la exclusividad sobre

NAVA Negrete Justo, ver supra pag 192

3 SOTO Culebro, Hector, “Las lamadas Marcas Extranjeras en el Derecho Mexicano”, Tesis Profesional, Escuela
Libre de Derecho, Mexico, 1964, pags 13 a 17.



55
determinado signoc. Ambos casos se efectlan mediante el depdsito
o registro de la marca en determinada dependencia del gobierno,

que hacen publica la adopcion de las mareas.

Cuando se le presenta una marca, el gobierno puede proceder a su registro

de acuerdo con dos sitemas fundamentales.

a.- Investiga & mismo, antes de efectuar el registro, si la marca reuna

los requisitos de validez que exigen las leyes.

b.-  inscribe directamente la marea, sin comprobar su validez, defando
a los jueces la mision de pronunciarse scbre el puntc en momentos

oportunos.

Sobre estos dos sistemas descansan las legislaciones de diversos paises;

el primero es el llamado sistema atributivo de propledad y e! segundo es el

llamado sistema declarativo.

2.4.1. Sistema declarativo.

Una de las caracteristicas de este sistema, es la manera de adquirir

derechos exclusivos sobre las marcas. En este sistema el derecho de exclusividad
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se adquiere por el uso y es quien primero usa la marca quien tiene mejor dereho

sobre ella.

Por lo tanto, podemos decir que el creador de una marca puede prescindir
del depésito inmediato, es decir, puede depositaria después de haberla usado un
tiempo, sin que el derecho sobre la marca sufra menoscabo. Y es que el depdsito
solo establece la presuncion de gue el depositante es el verdadero titular de los
derechos, presuncion que puede ser destruida por medio de pruebas. Puede
ocurtir que efectuados dos depositos sucesivamente por dos comerciantes
distintos, prevalezca el segundo. El segundo comerciante podia probar, que fue
&l quien primero utilizd la marca, y en esas condiciones el otro debera abstenerse

de usarla.

En este sistema el uso de la marca debe ser publico, es decir, debe la
marca tener contacto con la clientela, aplicarse a productos que se vendan
publicamente, sin interesar ¢l grado de difusion de la marca , si tiende a que el

uso de la marca no sea secreto, porgue entonces no origina derechos.

En el sistema declarativo, el uso accidental de una marca no origina
derechos, pues debe ser un uso continuado o reiterado, en forma que no quede

duda sobre la intencién de apropiarse de la marca. El depésito surte el efecio
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durante los plaros concedidos por los diversos paises, y al finalizar esos plazos,

debera de renovarse y asi indefinidamente

Pero como la propiedad de la marca no nace del deposito, la falta de
renovacién no implica la pérdida de los derechos de la propiedad sobre la marca,

por lo que, siguen existiendo mientras la marca contintie en uso.

El sistema declarativo supone:

- La propiedad de una marca se adquiere por quien primero la usa,
sin hecesidad de registrarla, y se conserva mientras no la abandone

expresa o tacitamente, en forma indubitable.

- Ei deposito confiere ciertas acciones civiles y penales, pero despues
de caducado el depdsito, el titular atin tiene acciones civiles en

defensa de su marca.

- Los depositos efectuados por quien no tenga prioridad en el uso
carecen de valor. El legitimo propietario, atn sin depositar la marca,
puede impedir, mediante acciones civiles, que quien la depositd

continite usandola; y si el legitimo propietario la deposita, ain



58
efectuando el depisito por ese tercero, puede ejercitar acciones en

contra de éste sin que a ello abste el depdsito que se efectud™.

- Ei deposito crea presuncidn de propiedad a favor de quien lo

efectia, salvo prueba en contrario,

- Si la marca no ha sido usada por nadie, el depdsito se considera
acto de apropiacion. De dos personas que no la usan, se considera

con mejor derecho a quien Ia deposite primero.

Este sistema es el mas antiguo y el que regia en todos los paises, hasta
el ditimo cuarto del siglo pasado. La propiedad de la marca se adquiere por quien
primero la usa, es decir, aquél que primero ha ofrecido en el mercado productos

o servicios distinguiéndolos con una marca.

A este sisterna se ie llamé DECLARATIVO, ya que el registro constituye
una presuncion de propiedad dei titular del registro, el cual puede ser atacado o
impugnable por cualguier tercero que demuestre que ya usaba con anterioridad

dicha marca.

i~

SOTO Culebro, Hector, ob., oit , pag 15
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Este sistema tiende a desaparecer en la actualidad por los graves
inconvenientes que presefita, ya que es posible que el uso de una determinada
marca sea limitado, restringido, poco difundido y que sea conocido por unos
cuantos consumidores, y que posteriormente, otra persona usa esa misma marca,
pero empleando medios de comunicacion masivos para dar a conocerla al publico
en general, y que por una decision judicial tuviere que abandonar ef uso de esa

marca, simplemente por no haberla usado primero.

Asi también podemos decir, que el sistema incita a no depositar las
marcas. Por o que se puede llegar a caer en un estado de indefension, por
cuanto no se puede adquirir la certeza de que no exista una marca en uso que
tenga prelacién sobre la que piensa usar, sin contar {os casos en que, después
de utilizar una marca algunos anos, se ve obligado a abandonaria por existir otra

anterior.

2.4.2. Sistema Atributivo.

En este sistema la solicitud de registro constituye la fuente de derecho
sobre la marca, es decir, que desde ese momento ya confiere ciertos derechos,
como ef de la prioridad, ya gque puede usarla quien primero la solicita,

presumiendose que quien primero la solicitd, fue quien primero ja adopto.
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Pero el derecho exclusivo al uso de fa marca lo constituye la expedicion del

titulo respectivo. Esto no quiere decir que los sistemas atributivos desconozean
la existencia de otras marcas. Son marcas todos los signos, aun los no
registrados, que identifiquen bienes o servicios, pero estas marcas no registradas

no estan protegidas por la ley.

Uno de los fines que persigue el sitema atributivo es la determinacién
exacta del momento en gue se adquieren derchos sobre las marcas. Ef derecho
de prelacion en ia solicitud tiene entonces importancia fundamental; se determina
hasta por dia y hora de presentacion ante las atdoridades competentes. Esto
guiere decir que una diferencia de minutos es suficiente para fincar y establecer
la prefergncia. Sin embargo, no implica ningln otro derecho; tampoco confiere
exclusividad para su uso ni, por consiguiente acciones para su defensa. Lo
anterior constituye un serio motivo de critica contra el sistema atributivo. En los
Estados que adoptan este sistema para la proteccion de las marcas, se efectia
una revisién en los archivos respectivos para determinar si ya existe regiétrada o
solicitada alguna otra marca confundible, antes de conceder el uso exclusivo de
ella. Se examina, ademas, si el signo del que se pretende obtener el derecho de
exclusividad, es bana! o genérico, o si, por el contrario es distintivo. Si no existe

impedimento legal, se inscribe y extiende el titulo respectivo.
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Sin embargo, este examen previo no implica garantia alguna de calidad
otorgado por el Estado. Durante cierto tiempo, variable segin las legislaciones,
queda expuesta a las acciones de nulidad que puedan intentar fos presuntos
petjudicados por la concesidn de uso exclusivo o por quien crea que la marca fue
otorgada contraviniendo las disposiciones legales. Antes de otorgarse el titulo
definitivo, se da publicidad sin darle efecto hasta después de transcurrido el plazo
sefialado en la ley. De esta manera se hace posible la oposicién de quienes
tengan algiin derecho sobre la marca y puedan resuitar perjudicados por su
concesion. Ademas por regla general, se establece la frecuencia con que las

marcas deban ser publicadas en un érgano periodistico adecuado.

En otras palabras, el sistema atributivo tiende a hacer conocer al comercio
y @ la industria, en la forma mas completa, cuales son la marcas existentes y

quénes son sus tituiares.

En este sistema de cardcter estrictamente formalista 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, se adquiere la propiedad de una marca quien
primero [a registra y no quien la usa primero, al cual no se le confiere derecho
alguno. El registro es el que fija el punto de partida del derecho, es decir, el

derecho no produce ningiin efecto retroactivo.
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2.4.3. Atributivo diferido o mixto.

Sistema que sigue México desde la Ley de Invenciones y Marcas. Como
caracteristica fundamental de este sistema es que es necesario registrar ia marca
para su defensa, pero la exclusividad “originaria” se adquiere y conserva mediante

el uso.

El derecho a la marca que adquiere el titular de un depdsito o registro no
queda consoclidado hasta que ha franscurrido un plazo determinado por la Ley.
Durante este plazo, cualquier tercero puede legalmente atacar u oponerse a
dicho registro, siempre ¥ cuando se demostrara que ya usaba con anterioridad la

marca depositada o registrada y por lo mismo puede exigir la nufidad de esta.

En México, el derecho exclusivo de una marca se adguiere mediante su
registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (iIMPI), cumpliéndose
con las formalidades v requisitos que establece la Ley de la Propiedad Industrial

y su Reglamento.

Sin embargo, no puede decirse que el derecho exclusivo de uso que
confiere el registro de una marca sea absoluto, ya que ia misma Ley de la materia,
prevee una serie de limitaciones en cuanto al ejercicio de ese derecho. Dichas

kmitaciones son las siguientes:
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a) La marca debe usarse efectivamente, es decir, el uso de Ila marca
es obligatorio, pues de no emplearse la marca se extingue el

regisiro de efia.

Asi es, la Ley de la Propiedad Industrial, en su articule 130 establece |a
obligacion al titular de una marca, a usaria dentro de los tres afos siguientes a su
registro, ya que en caso contrario procedera su caducidad. A este respecto, es
importante sefialar que el mismo articulo, establece la excepcién a este principio,
ya que se da la posibilidad del no uso de la marca dentro de los tres primeros
anos, siempre que se demuestre el uso de la misma durante los tres afios
consecutivos inmediatos anteriores a la presentacion de la solicitud de declaracién
administrativa de caducidad. No obstante lo anterior, de [a misma redaccion del
articulo 130 y del 152 fraccion Il, de la Ley, se desprende la obligacion del titular
de la marca de hacer uso de esta durante los tres afios consecutivos inmediatos
anteriores a la presentacion de la solicitud de declaracion administrativa de
caducidad, ya que si la marca se deja de usar durante este periodo, procedera
su caducidad. Hay que puntualizar que para el efecto de probar el uso de la
marca, este puede ser en cualquier momento de los tres aiios, es decir, puedo
usar la marca un afia si y otro no dentro del periodo de los tres afios que indica
ia ley, quedando este suspendido. Para mayor claridad veamos el siguiente

ejemplo:
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Con fecha 1° de enero de 1990, se solicito e registro de la marca
"MERIDIAN" para amparar productos amparados en la clase 25
internacional, en especial vestuario. Dicho registro se concedit el 1° de
marzo de 1990. La marca se comienza a usar el 1° de diciembre de 1994,
y con fecha 1° de diciembre de 1996, me solicitan administrativamente la

caducidad de la marca, por el no uso de la misma.

Fecha legal: 1° enero 1990
Fecha 1er uso, (demastrable): 12 diciemnbre 1994
Fecha sol. de caducidad: 1° diciembre 1996

Segun se desprende de los datos obtenidos, aparentemente el registra de
la marca *MERIDIAN" debe declararse caduco, en virtud de que no se usé
en ningiin momento dentro de los afios de 1990, 1991 y 1992; sin
embargo y siguiendo con lo establecido por el articulo 130 de la ley, e
computo de los ires afios debe de hacerse a partir de la fecha en que la
solicitud. de caducidad fue presentada, es decir, 1° de enero de 1998,
Teniendo por lo tanto, la obligacion de probar el uso de la marca, en

cualquier momento a partir del 1° de enero de 1893.
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Sol. de caducidad 1er aio 2° afia 3er aiio

b}

c)

1° enero ‘96 1° enero ‘95 1° enero '94 1° enero '93 1° enero ‘92 1° enaro ‘0%

Como podemos observar, basta con que se compruebe el uso en
cualguiera de los afios comprendidos entre el 1° de enero de 1993 y el 31
de diciembre de 1995, para interrumpir el plazo sefialado y asi conservar

la marca.

Oftra limitacién gue debemos mencionar, consiste en que e! uso de la
marca debe ser en volimenes y condiciones que correspondan a una
efectiva explotacion comercial, es decir, no obstante existe una obligacion
de uso {art. 130), ese uso debe de hacerse en una cantidad y modo
correspondiente a los usos y costumbres del comercio o cuando la marca

distinga preductos destinados a la exportacion. (art. 62 Regilamento).

El articulo 128 de la ley establece que la marca ha de usarse tal y como ha
sido registrada; esto en el entendido de que quien utilice una marca que
sea diferente a la registrada puede perder el registro por falta de uso, de

acuerdo con las normas establecidas para esos casos de caducidad, pues
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e}
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el propietario no podra comprobar con las etiquetas que esta usando la

misma marca.

importaciones Paralelas. Los productos o servicios amparados por una
marca pueden ser exportados o importados de varias partes del mundo,
Sin embargo para tener 12 proteccion del uso exclusivo, al importar un
producto o servicio amparado por una marca registrada en otro pais, es
necesario su regisiro en México. Por ejemplo, st una marca de chocolates

de Brasil quiere exportar a México, tiene que registrar la marca en México.

Por causas de orden publico. Esta limitacién se refiere a2 que en caso de
emergencia nacional, se podra quitar la exclusividad de determinada

mafca.

Mejor uso. Ahora bien, no obstante ya se explicd que el derecho exclusivo
de una marca se adquiere mediante su registro, este no producira efecto
contra un tercero que explotaba la misma marca u ofra semejante en grado
de confusidn para los mismos o similares productos o servicios, siempre
y cuando el tercero hubiese empezado a usar la matca, de manera
ininterrumpida, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro

o del primer uso declarado en ésta. (Art. 62 | de la Ley).
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Meéxico adopto en relacion a esta cuestion el sistema basado en la prioridad

del registro impugnable durante un plazo determinado. A este sistema se le llama
del efecto atributivo diferido o mixto, nacido por el registro, es decir el derecho a
ia marca se adquiere por su titular mediante su registro, pero se reconoce como
prioritario el derecha adguirido por un tercero si prueba que ya usaba dicha

marca, con anterioridad a la fecha legal de su registro.

2.5. SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA

La Legislacion mexicana contiene una definicidn limitativa de io que puede

constituir una marca.

&l articulo 89 de la Ley de {a Propiedad Industrial, establece los diferentes

signos que pueden constituir una marca:

“Art. 89.- Pueden constituir una wmarca los
siguientes signos:

[ Las denominaciones o figuras visibles,
suficiertemente 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;

1l Las formas tridimensionales:
IIi. Los nombres comerciales y denominaciones o

razones sociales, siempre que no queden
comprendidos en el articulo siguiente.
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v El nombre propio de una persona fisica, siempre

que no se confunda con una marca registrada o un
nombre comercial publicado.”

Para mayor claridad y comprension agruparemos a los diferentes signos
que puedern constiturr Una marca en tres categorias:

2.5.1. Signos nominales.

Las marcas nominales consisten en términos que pueden tener o no
significacion y que atraen a la vez los ojos del piiblico porque se escriben y se
pronuncian de una forma Onica. Por esto también se les conoce como
AUDITIVAS, ya que tienen como funcion impresionar el oido por un sonido

distintivo.

2.5.2. Signos figurativos o emblematicos.

La doctrina general coincide en afirmar que estos signos estan destinados
a atraer la atencion de los gjos; ahora bien, estos pueden estar constituidos por:
emblemas, etiquetas, vifietas, retratos, fotografias, colores, mapas, envolturas,
formas del envase y del producto, escudos, banderas, signos y punzones de

control y garantia.
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2.5.3. Signos mixtos o complejos

Son aquelios que estan constituidos por la combinacion de signos
nominales y figurativos, y los cuales son susceptibles de una proteccion juridica
a fitulo de marca, siempre y cuando tengan capacidad o eficacia distintiva y sean

licitos.
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Es por tado lo anterior que podemeos concluir que para fa creacion de una
marca, €l solicifante debe de elegir un signo 0 medio materiat que retina las
condiciones o cuahdades suficientes gue le permitan encontrar un medio de
identificacion de sus productos o servicios con la finalidad inmediata de asegurar
su demanda, asi como para facilitar el servicio de distribucion y hacer efectiva la
captacion de intermediarios. Por lo que la marca escogida no debe responder
solamente a un cierto nimero de condiciones juridicas que son necesarias para
asegurar su validez. Dicha marca debe también poseer cualidades practicas que
sean susceptibles de atraer el gusto del piblico. Estas cualidades son

esencialmente las siguientes:

a) Eufonica: Es decir agradable al prenunciarla;

b) Memorizable;

c) Significativa: Trasmitir el mensaje que se desea;
d) Evocativa: Imagen subjetiva de la marca;

e) Internacionable;
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f) Representacion Gréfica.

2.6. SIGNOS QUE NC PUEDEN CONSTITUIR UNA MARCA.

Nava Negrete nos dice que desde un principio, la doctrina se preocupo por
establecer con toda claridad y precision la imposibifidad juridica manifiesta de que
un fabricante o comerciante pudiera adoptar como marca para distinguir sus

productos la denominacion Unica de éstos.

En vista de lo cual, resultaria absurdo que una marca estuviera constituida
por la palabra “zapaio" para distinguir dicho producio, de ahi la ilegalidad e
ineficacia de dichos signos para que puedan constituir validamente signos
marcarios, ya que son del dominio piblico y ninguna persona fisica o juridica

puede hacerlos objete de un derecho exclusivo.

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 90, hace un listado sobre
fos signos o medios materiales que no son susceptibles de registro por carecer
de los elementos basicos que debe contener una marca (ver 2.3.), entendiendo
por esta, todo signe visible que distinga productos o servicios de otros de su

misma especie o clase en ¢ mercado, (art. 88 de Ja Ley).
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En congruencia con el sistema mixto adoptado por la Ley mexicana de la
Materia, que ya fue objeto de estudio, dicho articulp consagra en sus XVII

fracciones las hipdtesis normativas prohibitivas para el registro de marcas.

A continuacion procedemos a analizar cada una de dichas hipétesis
legales, aplicables a cada una de éstas prohibiciones legales. Antes de iniciar el
estudio, es conveniente mencionar que, derivado a lo téenico que resulta la ley
aunada a las innumerables lagunas y a la subjetividad de la materia, la
jurisprudencia ha constituido una fuente valiosisima de la materia marcaria tanto
como instrumento de integracion como y, sobre fodo, instrumento de

interpretacion de disposiciones, de suyo, subjetivas e inciertas.

En efecto, dentro del sistemna legal mexicano los actos que €l poeder piiblico
realiza para garantizar la tufela de los derechos inmateriales de la propiedad
industrial y, en concreto, de las marcas, se encuentran sujetos a un control

constitucional a través del juicio de amparo.

Anteriormente, durante la vigencia de las leyes de 1803 y 1928 ios
particulares que se veian afectados por una resolucion de la entonces autoridad

marcaria, promovian un “juicio especial de renovacidn” gue constituia un sistema
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ordinario de impugnacién ante los jueces federales contra cuyo fallo procedia un

recurso ante el Tribunal de Circuito quien resolvia en definitiva.

Posteriormente dicho sistema ordinario desaparecio con la puesta en vigor
de la Ley de la Propiedad Industrial de 1942 quedando como hasta nuestros dias,
el juicio de garantias como Gnico medio extraordinario de impugnacion de las
resoluciones administrativas dictadas por la actividad marcaria que hasta el 16 de
marzo de 1989 la constituyd la Direccion General de Invenciones, Marcas y
Desarrolle Tecnoldgico, dependiente de la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial (a partir del decreto publicado el 16 de marzo de 1989 en vigor a partir
del 17 de marzo de 1989, se reformé el Reglamento Interior de fa Secretaria de
Comercio y Fomepto Industrial, con lo cual la Direccidn General de lnvenciones,
Marcas y Desarrollo Tecnolégico pasé a ser la Direccién General de Desarrotlo

Tecnolégico).

Durante la vigencia de la Ley de 1942 y de la actuai lLey de 1994,
numerosos han sido los juicios de amparo promovidos y resueltos por los jueces
de Distrito contra actos de autoridad marcaria consistentes, entre otros, en
negativas de registro de marcas o nulidades por dichos jueces procede y ha
procedido ef recurso de revision que correspondia resolver hasta antes del afio

de 1968 (reformas hechas a la Constitucion, a la Ley de Amparo y a la Ley
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Organica del Poder Judicial de la Federacion de 30 de abril de 1968), a la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Union y, despues de este
afio, a los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa def Primer Circuito que

a la fecha suman siete.

Aclarado lo anterior, procedera el estudio de las fracciones que compaonen

al aludido articulo 80 de la Ley de la Propiedad Industrial

2.6.1. Figuras animadas o cambiantes.

La fraccion 1 de dicho articulo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial,

esiablece los siguiente:

“Art. 90.- No seran registrables como marca:
|- Las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales animadas o cambiantes, que se
expresan de manera dinadmica, ain cuando sean
visibles”.
La razén por la cual el legislador prohibe el registro como marca de

cualquier signo distintiva que presente las caracteristicas de animadas o

cambiantes, entendiéndase por tal la viveza, expresion en las acciones palabras
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o movimientos™, consiste principalmente en que que al tener un solo registro de
una denominacion , figura o forma tridimensional, animada o cambiante, se cae
en una incertidumbre de como se usa ia marca, siendo una obligacién por parte
del titular de una marca, usar la marca tal cual la registrd, ya que de lo contrario
se caeria en el supuesto del no uso de la misma y por ende la declaracion de su

caducidad (a. 152 Ley de la Propiedad Industrial).

Por lo que, si pretende un registro como marca de un signo distintivo que
tenga tales caracteristicas, 1o recomendable y por obvias razones procedente es
solicitar por separado cada una de dichas figuras en lo individual, obteniendo

tantos registros como cambios en la misma.

2.6.2. Nombre propios, técnicos, de uso comdn y denominaciones

genéricas o usuales.

L.a segunda fraccion del precepio en comento a la letra disponible que no

son registrables como marca:

“Il.- Los nombres propios, t€cnicos o de uso comun de
los productos o servicios que pretendan ampararse
con la marca, asi como aquellas palabras que en &l
lenguaje corriente o en las practicas comerciales, se

Diccionano de la Lengua Espafiola, ob. oit., pag- 90,
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hayan convertido en la designacion usual o genérica
de los mismos”.
Ahora bien, la fraccion en comento proporciona varios conceptos que,
aungue todos se encaminan a un mismo propdsito no se les puede considerar

como equivalentes y por tanto merecen ser explicadas en forma separada.

El nombre propic de los productos (o servicios) es aguel con el que se
designa al producto en si mismo considerado, esto es, el nombre necesario, su
verdadera denominacién y que por razones obvias, no puede ser monopolizado
mediante el otorgamiento de su exclusividad a una persona, puesto que el

lenguaje es comin a todos y de libre uso.

Esta prohibicion se justifica también, porque resulta evidente que fos
nombres necesarios carecen de la capacidad distintiva exigida por el articulo 89
de la Ley de |a Propiedad industrial cuando se aplican precisamente a la clase de

productos o servicios que se designan.

L.a anterior afirmacion supone gue la prohibicién en estudio no es absoluta
cuando los nombres propics se aplican a designar productos diversos a los que
nombran ya que en este caso la denominacion en cuestion se vuelve distintiva,

en virtud de que adquiere un sentido fantastico. La prohibicién de obtener en
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exclusiva el de denominaciones necesarias se extiende igualmente a las figura

gue las simboliza.

Los nombres técnicos lo constituyen ias expresiones o denominaciones
utilizadas especificamente en determinadas ciencias, artes u oficios y que, por
consiguiente, no son empleadas por el pablico en general sinc por un reducido

nimero o sector de persenas.

Estas denominaciones, al igual que los nombres propios, aunque no sean
comunes al pablico mas general, también son necesarias dentro del género o
especie a la que se aplican por lo que carecen de la capacidad distintiva que Ia

ley exige.

Los nombres de uso comin son nombres vulgares, usuales, que no
habiendo sido originalmente el nombre necesario del producto o una designacion
generica, con el tiempao y por el uso se van incorporando en el lenguaje hasta
convertirse en denominaciones de empleo necesario para designar el producto
en cuestion proveniente, inclusive, de diversos productores. Es decir, son
denominaciones que iniciaimente son de fantasia para convertirse en genéricos,
con lo cual pierden su capgcidad distintiva. Por lo tanto, lo que justifica esta
prohibicién, es que de medios de distincién del producto se convierten en

denominaciones casuales.
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Aun y cuando la Ley Mexicana es omisa en cuanto a los signos marcarios
figurativos que se convierten en signos de use comun para identificar los
productos a que se aplican, a este tipo de signos le deben de ser aplicadas las
mismas reglas que a las denominaciones de uso comun, puesto que si la
proteccion de la marca nominativa comprende tambien la exclusividad de la figura
con que dicha denominacion puede representar graficamente y viceversa, de igual
manera a la vulgarizacion de un signo figurativo le deben ser aplicadas ias

mismas reglas gue a la genericidad de una marca nominativa.

En general el proceso de genericidad de una marca, puede resumirse de

la siguiente manera:

a) En un primer perioda la marca es una designacion o un simbolo de
fantasia que se aplica en determinados productos ¢ servicios y que,
en principio, no es muy conocida por el piblico consumidor por lo
que, no interesa a competidores desleales hacerla objeto de

usurpaciones,

)] En un segundo periodo, la marca comienza a extenderse y
conocerse entre el piblico consumidor como un agente atrayente

de clientela, con lo cual dicha marca comienza a ser atractiva para



B s
' ¥ R

los usurpaderes y, en consecuencia, el titular original empieza a

desplegar fuerzas para evitar usurpaciones;

c) En un tercer periodo la marca obtiene tal notoriedad y prestigio que
se convierte en un instrumento garante de una calidad y
caracteristicas especificas del producto que ampara, esto, al

margen de la proveniencia del mismo;

d) Finalmente en un cuarto periodo, la marca puede volverse genérica
a tal extremo que ya no se relaciona con su procedencia, sino
(nicamente con un producto o servicio determinado, convirtiéndose
en un signo det dominio ptiblico necesario para designar el producto
o servicio en cuestion, es el momento en el que el pablico se sirve
de la marca como el nombre o denominacian identificadora de dicho

producto o servicio.

Es dificil saber con plena certeza cuando una marca pierde su caracter
arbitraric para convertirse de uso comun. En muchas ocasiones el pablico se
acostumbra a designar cierta clase de articulos bajo la marca que €l productor

méas conocido aplica a esa misma clase de mercancias.
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Esta situacion no basta para que Ia marca en cuestion caiga al dominio
piblico, ya gque aceptar esto, implicaria la pérdida, para sus tiulares, de marcas
gque han alcanzado un merecido prestigio y notoriedad, resultantes de un gran
esfuerzo, inversién, ingenio, inteligencia y originalidad situacion que a todas luces
constituiria una evidente injusticia.

A efecto de evitar que una marca se transforme en ia voz cominmente
usada en la designacion de determinada mercancia, es recomendable seleccionar
marcas que difieran del nombre genérico de los articulos a los que se pretende
aplicar, evitar gue en la propaganda se utilice como nombra del producto y no
como marca y evitar el producto de dicha marca como el nombre de la misma
clase de ariiculos que ampara fa marca originat por parie de competidores
generalmente desleales. Un asunto mas controvertido atn que el de los nombres
de usc comUn y que posee gran rescnancia a nivel internacional son las
discutidas denominaciones genéricas o usuales a que se refiere la fraccion en

comento.

Efectuando un analisis semantico del concepto utilizado por la Ley,
podemos sefialar que por designacién se entiende “denominar, indicar o elegir™,
#35.

por usual “lo que comin o frecuentemente se usa o se practica™; y por genérico

“comin a muchas especies, conjunto de cosas semejantes entre si por tener uno

Diccionane de la Lengua de ta Real Academia Espafiola, ob ot | pag 244

Ibidern, p 782
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o varios caracteres comunes™ | io que supone que por “designacion genérica o
usual” debemos comprender la “denominacion comin a un conjuntoe de cosas

cuyos caracteres son comunes”,

La justificacion de la prohibicion del registro de marcas genéricas radica en
que las mismas carecen de distintividad siempre y cuando la marca gue
constituye et términc genérico ampare productos o servicios comprendidos en
dicho género, de suerte tal que, si la marca se aplica a mercancias en especie
distintas a las comprendidas dentro del género que designa la marca, no se aplica
|2 presente prohibicidn, ya que en este supuesto la marca en cuestién constituye
una denominacion arbitraria o de fantasia salvo que, como se vera mas adelante
al analizar la correspondiente fraccion, pueda inducir a efror al consumidor sobre
la naturaleza, origen, componentes o cualidades de los productos o servicios que

pretenda amparar.

Al respecto David Rangel Meding®™ cita como marcas cuyos registros

fueron nulificados en atencidn a esta prohibicién, entre ofras, ias siguientes:

SAL DE FRUTAS (descriptivo) - para preparaciones farmacéuticas.

3o itedem, p 352.

3 RANGEL Medina David, Ob. cit.. pags. 301 y 302
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HARD RUBBER (descriptivo) - para peines de goma dura.
SARTENETA {geneérico) - para utensilios de cocina o para
guisar.

¥ como marcas cuyoes registros no pudieron ser nulificados cita los siguientes.

KARDEX -para registradores y sistemas para archivar

cartas y documentos.

COCA -COLA - para bebidas refrescantes.
ELECTROPURA - para bebidas refrescantes.
CARNE, VINO ¥ HIERRO - para tonico medicinal.

La prohibicion de la factibilidad de registrar designaciones usuales o
genéricas es perfectamente comprensible, ya que se pretende evitar el monopolio
del lenguaje que adquiriria el titular de una marca, dado el derecho de
exclusividad gue sobre el uso de la misma le conferiria el otorgamiento del

correspondiente registro.

.a Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 153, que a continuacion se

transcribe, establece las causas por las que un registro podra cancelarse:

“Art. 153.-  Procedera la cancelacion del registro de
una marca, si su titular ha provocado o tolerade que se
transforme en una denominacion genérica que
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corresponda a ung o varics de los productos o servicios
para los cuales se registrd, de tal modo que, en los
medios comerciales y en el uso generalizado por el
publico, la marca haya perdido su caracter distintivo,
como medio de distinguir el producto o servicio a que
se aplique.”
Sin embargo, determinar la generalidad de un signo marcario v,

particularmente, demostrar la tolerancia y provocacion por parte del tiular es algo

verdaderamente complicado y poco usual.

Para tal efecto suele recurrirse a dictamenes de autoridades o instituciones
autorizadas en la rama del conocimiento humano a que corresponden fos articulos
que se designan con la marca cuya genericidad se pretende declarar, a
diccionarios, reglas gramaticales, obras técnicas o literarias especializadas,
acuerdos y convenciones internacionales, sentencias administrativas y judiciales
sobre la materia, dictamenes de peritos en lingllistica y demas ciencias que se

requieran, etc.

La forma mas comun para apreciar la genericidad de un vocablo consiste
en someterlo a un andlisis gramatical y linglistico para determinar si idiclogica vy
gramaticalmente posee algin significado adoptado, inclusive, por obras literarias

especializadas o generales.
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La mayoria de los tedricos autoriiados en fa matena coinciden en sefialar

que para que un vocablo pueda resultar genérico, es menester que designe de
manera verdadera, precisa y usual, la naturaleza del producto y que normaimente
los vocablos que resultan genéricos, ya lo eran al momento de la concesidn del

registro, aungue de una manera no tan evidente,

Resulta prudente aclarar que los procedimienios de cancelacion por
genericidad de una marca jos inician generalmente los propios infractores de las
mismas, como principal defensa para impedir que el titular obtenga Ia declaratoria
de usurpacién en su perjuicic, pudiendo aprovecharse asi de la fama, prestigio,

esfuerzo y capital aplicado por dicho tituiar.

Es por esto que las autoridades administrativas y judiciales a nivel nacional
e internacional han procedido en forma muy sigilosa en cuanto a la declaratoria

de genericidad de una marca.

Sin embargo, también resulta claro que la ley marcaria busca proteger
tanto el crédito del productor o comerciante como al pablico consumidor para que
no sea engafadc acerca de) ofigen de los productos que ostentan dicha marca,
por lo gque, cuando ésta ha dejado de indicar origen, como sucede cuando el

publico la usa como un término genérico que indica la naturaleza o clase del
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producto , resulta evidente que el publico ya no se interesa mas en el origen de

dicho producto como requisito para ejercitar su capacidad selectiva.

En este momento, continuar protegiendo al propietario en el uso exciusivo
de la marca que se ha convertido en el términc genérico, significa otorgarle un
monopolio comercial respecto de una palabra que ya se encuentra en el dominio
publico, prohibiendo la libre competencia con otros proveedores del mismo

producto,

A efecto de que una marca pueda convertirse en genérica, es necesario la

provocacion o tolerancia de tal situacion por parte de su titular,

En efecto las marcas no se hacen populares por alguna cualidad que les
sea inherente a menos que se aproximen demasiado a los linderos de la
genericidad lo que facilitara dicha conversion. La popuiaridad la consiguen como
resuitado de una inversién considerable en la fabricacion, comercializacion y
propaganda, asi como por buenas normas de calidad, gue provocan la buena
fama del producto marcado lo que no es perjudicial ni reprobable, siempre y
cuando el titular no permita una poputarizacion excesiva. Esto es, si el propietario
de ta marca es el culpable de actos de comision u omision en el trato de su marca
que lleven a ésta a su excesiva popularidad, emrtonces dicha marca

indudablemente entra al dominio pablico, ya que, como se menciond antes, en
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ese momento desaparece €l peligro de que el pablico resulte engafiado sobre la
procedencia de los articulos que se adquieren bajo la marca genérica puesto que
en tates circunstancias no 1o estaria empleando como simbolo de origen sino

como nombre del producto.

En consecuiencia, la ley no parece inclinarse en favor de la transformacion
de una marca en palabra genérica, a menos que el propietario sea culpable de

aclos de comisién u omisidn.

Un acto de comisién puede ser que el propietario comercialice la marca
en cuestion junto con la denominacion genérica del producto al grado de gue e}
consumidor llegue a identificarlos hasta substituir el término usual por dicha
marca para designar todo el género de productos que a la misma se aplica con
independencia de! origen de los mismos. Por el contrario, un acto de omisién por
parte del propietario, seria evitar que sus distribuidores concurran en dicho error
en la propaganda que de el praducto efectien. Otro acto de omisidn puede
consistir en que et propietario no evite la inclusién de su marca como término en
un diccionario, enciclopedia u obras literarias en general. Otro caso de omision
consiste en no demandar a usurpadores de la marca. El acto de comision mas
comun suele consistir en referirse persistentemente a una marca como si fuera
una palabra genérica ordinaria sin mencionar su caracter de marca, en programas

de radio y television, en libros de texto y en publicaciones especializadas, asi
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como en diccionario técnicos o de ofra indole donde -una simple referencia-a esa

marca sin indicar serio puede ser sumamente nocivo,

Por esta razén, por ejemplo ia legislacién escandinava ha estipulado que
el propietario de una marca pueda solicitar a los autores, editores y publicistas de
diccionarios, manuales y en general de cualquier trabajo impreso, la garantia de
que no reproduciran la marca en sus trabajos a menos de que lo hagan con la

indicacion de que se trata de una marca registrada.

Al respecto se pueden citar los siguientes criterios jurisprudenciales:

MARCAS, REGISTRO DE LA PALABRA MARTINI
PARA AMPARAR VINOS; Lla clase 47 de las
contiendas en et articulo 71 del Reglamento de la Ley
de Propiedad Industrial, al decir "vinos™, es demasiado
abstracta pues parece contener toda la bebida que
cortenga alcohol, y no sdlo el producto de uva
fermentada sin destitar que es lo que seria "vino™ en
sentido estricto, y como la palabra "Martini” es de uso
comiun solo para designar un cocktail o bebida
preparada a base de ginebra y vino vermouth sin que
dicha palabra sea de uso comun para distinguir todos
los "vinos” o bebidas alcohdlicas en general, de ahi que
si el articulo 105, fraccion 2 de la Ley de la Prepiedad
Industrial que establece: "Articulo 105.- No se admitirdn
a registro como marca: ... ll.- Los nombres que se
hallan hecho de uso comGn en el pais, para designar
productos pertenecientes al mismo género o especie
que aqueilos que tratan de ampararse con la marca...”,
prohibe amparar con la marca "Martini” la especie
“cocktails” o la especie bebidas preparadas, es de
estimarse gue no impide que esa marca sea registrada



82

para amparar vinos en sentido estricto, como producto
de uva fermentada sin destiiar u otras bebidas como
aguardientes (productos destilados}, pero sin influir tipo
alguno de bebida mezclada o especie constituida por
bebidas mezcladas o “cocktails™.

PRIMER  TRIBUNAL  COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 327/76.- Tradall, S.A. 25 de agosto 1976 -
Unanimidad de votos. Ponente: Abelardo Vazquez Cruz

MARCAS, REGISTRO BE.- La fraccién 1a. del articulo
70. de la Ley de Marcas de 1928, prohibe el registro de
los nombres o denominaciones genéricas, cuando la
marca ampara objetos que estén comprendidos en el
género o especie a que se refiere tal nombre o
denominacién, o que se hallan hecho de usc comin en
el pais, para designar productos correspondientes a la
clase o especie que trata de ampararse con la marca.

2.6.3. Formas tridimensionales gque sean del dominio publico o de uso

comin.

La fraccion HI del articulo 90 en comento consagra fa presente prohibicion

en los siguientes términos:

No son registrables como marca:

"Il - LLas formas tridimensionales que sean del dominio
piblico que se hayan hecho de uso comun y aquellas
que carezcan de originalidad que las distinga facimente
asi como la foma usual y corriente de los productos o
la impuesta por su naturaleza o funcién industrial.”
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Al gque en diversas fracciones del articulo en analisis el legislador gusto de
utilizar diversos terminos para consagrar la presente prohibicion, algunos de ellos
equivalentes, ofros no, pero que indudablemente provocan variadas confusiones,

por fo que amerita nuevamente efectuar un analisis semantico de los mismos.

Par envases “del dominio publica” se debe entender aquellos que desde
un principio son de uso generalizado y que consecuentemente ya no pueden ser

objeto de exclusividad a través de su registre como marca.

Por formas tridimensionales “de uso comin”, debemos entender aquellas
cuyo uso se ha generalizado, perdiende, en consecuencia, sus caracteristicas

individualizadoras.

Por formas tridimensionales “carentes de originalidad™ debe entenderse
aquellos que nunca han poseido caracteristicas distintivas propias para io cual
conviene recordar lo ya expuesto sobre los requisitos esenciales o de fondo de

la marca ( ver 2.7.1.2.).

En consecuencia, la presente fraccion debe interpretarse en el sentido de
que no son registrabies las formas tridimensionales que ya sean del dominio
publico, que se hagan de uso comUn a aquellos que carezcan de originalidad que

los distinga faciimente, esto es, que no sean distintivos por falta de elementos
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caracteristicos, v.g.r., los envases cuadrados marca “tetrapac’, los envases de
plastico deshechables que actualmente estdn usando todas las empresas
refresqueras (zepelin), por lo que los productos en ellos envasados requeriran de
una marca que los diferencie de otros articulos analeogos, en virtud de que &t
continente no es lo suficientemente distintivo. En cambio, hay otras formas
tridimensionales tales como los envases del “Orange Crush™ o “Coca Cola”, que
por su originalidad son registrables como marcas, independiente del otro signo
neminativo que se inscriba para diferenciarlos, en cuyo caso gozaran de la

proteccion de dos registros.

Sin embargo existen paises gue prohiben el registro de tas formas
tridimensionales como marca, por considerar gue los mismos no son lo
suficientemente distintives o bien porque prevalece en ellos la idea de que la
marca debe ser "bidimensional” y si e! objeto del derecho a proteger es
“tridimensional”, debera recurrirse a la proteccion del mismo a través de otra figura

de Ia propiedad industrial como es el “modelo industrial”.

Sin embargo, resulta claro que en nuestro derecho positive si son
validamente registrables come marca las citadas formas tridimensionales a
condicién de que retnan los requisitos de fos signos marcarios y no incurran en
algunas de las prohibiciones comentadas. [.o anterior se encuentra corroborado

por diversos criterios jurisprudenciales que mas adelante se analizaran.
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Ademas, resulta importante destacar que aunque, en efecto, la figura
tridimensional es objeto de proteccion como modelo industrial, dicha proteccion
es enteramente temporal por un periodo improrrogable de 15 afios ya que una vez
transcuimido dicho plazo caen ineludiblemente al "dominio pdblico”, mientras que
las marcas, dada la posibilidad de rencvacion del registro, pueden gozar de una
proteccion practicamente indefinida, por lo que si el modelo también se protege
como marca, se eludiria la temporalidad de aguél, haciendo posible una futela

limitada en ¢l tiempo.

Con motivo de esta alternativa legal, se han provocado confusiones en las
que incurren diversos tratadistas como César Sepllveda®™ quién identifica la
“caida al dominio publico” de un modelo con un “envase del dominio publico”
(forma tridimensional), que son dos situaciones diferentes que surgen o se
relacionan con derechos de propiedad industrial también diferentes y que, en
consecuencia, se encuentran reguladas por disposiciones definitivamente

diversas.

En efecto, la circunstancia de que un modelo entre al dominio pablico por

virtud de su caducidad, no puede ser impedimento aiguno para que la forma

* SEPULVEDA, Cesar, Op Cit., p 123
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peculiar del envase, en tanto relina las exigencias legales de los signos distintivos

de mercancias, se admita como marca.

2.6.4. Denominaciones, figuras o formas tridimensionales

descriptivas.

La presente prohibicion se encuentra regulada por la fraccion IV del articulo

90 de la Ley que a la letra dispone:

“No son registrables como marca:

IV.- L. as denominaciones, figuras o frases descriptivas
de los productos o servicios que considerando el
conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de
los productos o servicios qu traten de protegerse como
marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las
palabras descriptivas o indicativas que en el comercio
sitvan para designar la especie, calidad, cantidad,
composicion, destino, valor, lugar de origen de los
productos 0 la época de produccion.”

Dé igual manera el Convenio de Paris en su articulo 6o. , inciso B, nimero

2 dispone que:

“B.- Las marcas de fabrica o de comercio reguladas por
el presente articulo no podran ser reusadas para su
registro ni invalidadas mas que en los casos siguientes:

2 .- Cuando estén formadas exclusivamente por signos
o indicaciones que puedan servir, en el comercio para
designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino,
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el valor, el lugar de origen de los productos o la época
de produccion ...".

La fraccién en estudio puede dividirse, para una mejor comprension en dos
partes. La primera dispone la prohibicidn de registrar marcas descriptivas
compuestas por denominaciones, por figuras o por formas tridimensionales, esto
es, se refiere a marcas nominativas, figurativos o mixtos (ver 2.5.}, compuestas
tanto por palabras y, que, con toda seguridad, su inclusion se debe también a
que los avisos comerciales e inclusive los nombres comerciales, generalmente se
componen por auténticas frases y los criterios de registrabilidad, que por
ministerio de ley debe seguir la autoridad marcaria en materia de avisos v
nombres comerciales, son los mismos que los que se aplican a las marcas, como

por disefios o figuras tridimensionales.

La segunda parte, reformada a efecto de ampliar el numero de
“manifestaciones o formas” de descriptividad de las marcas, a las palabras

descriptivas o indicadas de:

1.- Especie;

2.- Calidad;

3.- Contenidos;

4 - Composicion;

5.- Destino o funcion;

6.- Valor;

7 .- Lugar de origen:

8.- Epoca de produccion.
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Ahora bien, una vez desglosada la fraccion en estudio, procederemos a
analizar en que consiste la descriptividad de una marca. Ante todo resuita
convenente aclarar que la descrptividad de las marcas constituye el impedimento
legal a que mas frecuentemente recurre nuestra autoridad administrativa para
_negar un regisiro, resultando una de las situaciones mas controvertidas debido a

su dificil interpretacion y aplicacion.

Descriptivo es lo que describe algin objeto y describir equivale, seglin el
diccionario de la Lengua de la Real Academia Espafiola, a "dibujar, figurar una

cosa, representandola de modo que de cabal idea de ello™,

Por tanto, el gue una denominacion, figura o frase sea descriptiva sighifica
que la misma proporcione directamente la definicion del producto o servicio
haciendo alusion directa e inequivoca a los atributos, naturaleza o caracteristicas

de dicho producto o servicio.

Al igual que en el case de marcas genéricas, la presente prohibicion se
justifica en la incapacidad distintiva de las denominaciones descriptivas, ya que
todos los producios que tienen determinada propiedad, funcién o caracteristica

pueden ser invalidados del mismo modo bajo la misma denominacion la cual

Diccionano de ta Lengua de [a Real Acaderma Espafiola, ob . cit., pag. 468.
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evidentemente resulta impropia para servir de marca por ser del dominio piblico

y por tanto, no debe otorgarse su uso en exclusiva.

Lo expuesto con anterioridad se aplica iguaimente a figuras descriptivas las
que no resultan apropiadas para constituir marcas, ya que, por las mismas
razones mencionadas acerca de los vocablos descriptivos, tampoco puede
concederse sobre aguellas un derecho de exclusividad que impida su empleo de
cuaiquier manera gque pudiera representarse por otros competidores (v.gr. el

disefio comin de una vaca para amparar productos lacteos).

La presente prohibicion no es absoluta puesto que para que una marca
pueda calificarse de descriptiva es menester que las mercancias o servicios
queden comprendidos en la denominacion, lo que significa que la marca puede
tener diversas acepciones en los diccionarios y en el lenguaje corriente o tecnico,
pero si se solicita para mercancias distintas a las que describe si puede
registrarse, o bien, si la marca es simplemente evocativa también es vélida para

ser registrada.

En efecto, las marcas simplemente evocativas, estoc es, aquellas que
simplemente sugieren una idea y que en conjunto adquieren caracteristicas y

distintividad propia, si son objeto de registro.
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Por lo tanto, el alcance correcto que se debe dar a esta fraceion, es de
aquellas denominacicnes que exclusivamente describan a los productos o
servicios en si mismos, siendo admisible solo una alusion o evocacién en forma
indirecta a alguna particularidad de los mismos o a simples combinaciones de
elementos (v.gr. ELECTROPURA para agua purificada, COMODINE para calzado

y BLINDADA para mangeras, llantas y camaras para vehiculos).

En la practica es frecuente la errénea aplicacion de ia prohibicion cuando
se megue el regisiro de marcas evocativas o sugestivas, perc gque no son

descriptivas.

Al respecto César Sepuiveda sefiala que “debe tomarse ademas en cuenta
la pobreza del idioma espafiol, en el que por otra parte existe ia fonética figurada,
para concluir que resulta cada vez mas dificil para el solicitante obtener vocablos
aptos para marca. Si a eso se le agrega un tigorismo exagerado una
incomprensién de las autoridades administrativas encargadas det ramo, debe
conciuirse que existe un fervor burocratico que no se justifica y que va mas alla

det texto expreso de la Ley".

La anterior afirmacién Justo Nava Negrete la califica de exagerada y
simplista “ya que existen los medios procesales idoneos para combatir fa ineptitud

burocratica: ademas, en la seleccidn de una marca adecuada se observan ciertas
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caracteristicas que deben tomarse en cuenta para el éxito de fa misma, y sin duda

no las proporciona ampliamente nuestro idioma espafiol”.

Sin embargo, consideramos que el maestro Justo Nava Negrete olvida que
la ineptitud o desconccimiento no es privilegio exclusivo de la autoridad
administrativa, sino que también suele encontrarse, con preccupante frecuencia,

en el sector judicial a quien compete hipotéticamente corregir dicha ineptitud.

2.6.5. Letras, digitos y colores aislados

La fraccién V del multicidado articulo 90 dispone:

No son registrables como marca:

“V1.- Las letras, los digitos o colores aislados , a menos

que estén combinados o acompaiiados de elementos

tales como signos, disefios 0 denominaciones, gue les

den un caracter distintive.”

{La presente prohibicion resuita bastante clara y se refiere a la ineficacia de

fos colores aisfados, letras y digitos para constifuir validamente marcas, ya que
como posteriormente lo reconoce implicitamente el legislador, los mismos carecen

de curio distintivo, puesto que prevé la posibilidad de su registro mediante la

inclusion de otros elementos que e dan |a distintividad que de suyo no poseen.
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Resulta evidentemente que e Estado no puede reconocer y garantizar un
derecho exclusivo sobre cualquier letra del alfabeto o digito en forma aislada, ya
que las mismas son del dominio publico y, por tanto, de uso libre, a menos que la
letra se acompanie de alguna particularidad, denominacién, disefio o signo gue le
den un caracter distinfivo.

Finalmente, los colores aislados tampoco son susceptibles de apropiacion
exclusiva a no ser que se encuentren combinados entre si, adicionados o formando
parte de algun diserio, signo o denominacion adicional. Por consiguiente, puede
resultar un signo plenamente distintivo la combinacién de diverses colores
representada de tal modo que permita reconocer el producta, lo cual puede
lograrse por la combinacion en si misma, que sea lo suficientemente original, por
su distribucion en la envolfura o empaque del producte o, por la aplicacion de
colores en partes determinadas sobre el producto. Lo antefior significa que en la
factibilidad de utilizar tos colores como sighos marcarios intervienen los elementos

de forma, combinacién, disposicion y situacion.

2.6.6. Variacion ortografica, traduccion a otros idiomas.

Por otra parte, como lo sefialamos brevemente al iniciar el analisis del

presente articulo, establecimos gue el caracter descriptivo de una marca no se
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desvirtia por el hecho de que ostente una ortografia caprichosa, artificial 0 sea la

union de dos o mas palabras descriptivas.

Asi par ejempilo, la marca MAIZARINA para amparar, entre otros productas-
harina de maiz, no es registrable en virtud de que la inversién artificiosa de los

vocablos no es suficiente para eliminar la descriptividad.

Tampoco son registrables como signos marcarios aguelios vocablos
descriptivos en los que se suprima o adicione algiin elemento o cuando
graficamente se empleen en su constitucion algunas letras defl alfabeto diferentes
gramaticalmente, pero iguales fonéticamente, por ejempio, poner una K, por una
C o poruna Q, o una S por una Z o viceversa. En este orden de ideas VITMINA no
es registrable para amparar medicinas y preparaciones farmacéuticas, ya que el
simple hecho de eliminar la lefra A no basta para desvirtuar la descriptividad
existente, al igual que ia marca STYROCONTAINER para amparar receptaculos
puesto que en opinion de nuestros tribunales el elemento STYRO no es suficiente
para efiminar la descriptividad. Sin embargo, considerd gue la marca "PLEXIPAVE"
si es suficientemente distintiva porgue aunque incluye et término PAVE de

PAVIMENTO el vocablo PLEXI le da suficiente distintividad.

No obstante nuestros mas altos Tribunales se han prohunciado al respecio,

estableciendo el siguiente criterio jurisprudencial:



MARCAS, PALABRAS DE USO Y SIGNIFICADO
COMUN EN ESPANOCL Y EN OTRO IDIOMA COMO
INTEGRANTES DE LA DENOMINACION
PROPUESTA A REGISTRO. NO SE ACTUALIZA LA
PROHIBICION CONTENIDA EN LA FRACCION Xill
DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y
MARCAS. La fraccion Xl del asticulo 91 de la Ley de
Invenciones y Marcas, prohibe el registro de tas
palabras simples o compuestas de lenguas vivas
extranjeras y las construidas artificiosamente de modo
gue por su grafismo o fonéfica parezcan voces
extranjeras. Sin  embargo, la  denominacion
"SHAMPLUS" que se propone para ser regisrada como
marca, esta integrada con ef vocablo "PLUS", cuyo
significado "MAS", es el mismo y de uso comun, no
$0lo en espafiol, sino también en inglés; por tanto,
cuando la denominacion se integra con una palabra de
uso y significado comun en esparniol y en otro idioma
distinto, en ese caso no opera la prohibicién prevista en
{a fraccion Xlit del articulo 91 de la Ley de Invenciones
y Marcas, toda vez que no podria nunca decirse que
por su grafismo y fonética se parezca a una voz
extranjera, cuando uno de sus vocablos también se usa
en espaiiol y mucho menos ocurre en la especie, que
el uso y significado del vocablo "PLUS", es el mismo en
~ ambos idiomas.

TERCER  TRIBUNAL  COLEGIADO EN  MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 639/83. Beecham de México, S. A. 9 de
noviembre de 1983. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro
David Géngora Pimented.

100
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2.6.7. Escudos, banderas o embiemas de cualquier pais.

La correspondiente fraccién VI del articulo 90 objeto de analisis en el trabajo

|
|
‘ dispone que:

No son registrables como marca:

“Vil.- Las que reproduzcan o imiten sin autorizacion
escudos, banderas o embiemas de cualquier pais,
Estado, Municipio o divisiones politicas equivalentes,
asi como las denominaciones, siglas simbolos ¢
emblemas de organizaciones internacionales,
gubemamentales, no gubemamentales o de
cualquier otra organizacion reconocida oficiaimente,
asi como la designacion verbal de los mismos.”

Los signos a que se reflere esta fraccidn no son registrables, no por
carecer de capacidad distintiva puesto que regularmente ta poseen , sino porque
adolecen de otro requisito que es la licitud, ya que contravienen la salvaguarda de!
interés publico consagrado expresamente en leyes de orden piblico de obligatorio

acatamiento.

Sin embargo, segln se desprende de la propia disposicién, Ia prohibicion
no es absoluta, puesto que ia flicitud de su registro o de su empleo radica en la
faita de autorizacion que necesariamente debe extender la entidad facultada para
elle, aunque ello sea remoto en virtud de la propia naturaleza de estos signos que

representan la soberania y sentimientos nacionales y que evenlualmente poseen



102
caracteristicas apropiadas para amparar mercaderias que han de transitar en el

comercio y con las que se han de especular.

La Ley de la Propiedad Industriat dispone que quien utilice como marcas
estos signos comete una infraccion administrativa®® gue pusde ser sancionada
con muilta, clausura temporal hasta por noventa dias, clausura definitiva o arresto
administrativo hasta por treinta y seis horas®'; con independencia en las

conductas delictivas en que incurra al amparo de otros ordenamientos legales y

de fa responsabilidad civil que se fe pueda fincar.

La anterior se corrabora con el Convenio de Parls, el cual constituye Ley

Suprema en nuestro pais por ser miembro de dicho instrumento internacional.

2.6.8. Signos o sellos oficiales de control y garantia,

La Fraccién Vili del multicitado precepto legal senala que:

No son registrables como marca:

“VilL.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos
oficiales de control y garantia adoptados por un estado,
sin autonzacion de Ja autoridad competente, o

A0

{ ey de la Propiedad Industriai. art. 213 fraccion VIE

i lbidem, at 214.
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monedas billetes de banco, menedas conmemorativas
o cuaiquier medio oficial de pago nacional o extranjero”.

De conformidad con [a redaccidn de la presente fraccion puede deducirse
que los signos o sellos oficiales de control y garantia, regulados en su mayoria por
la Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion, pueden constituir validamente
marcas si se cuenta con la autorizacidon correspondiente, lo cual resulta bastante
remoto e inapropiado. A la presente nprohibicidn resultan aplicables los
argumentos y comentarios vertidos al analizar ia fraccion VIl del articuio 90 de fa

Ley de la Propiedad Industrial.

Por o que se refiere a los medios oficiales de pago, resulta evidente su
prohibicion ya que en algin momento se dié el caso de personas que marcaban
sus productos con la reproduccion integra o parcial de sus disefios de monedas

o billetes.

Esta prohibicion encuentra su justificacién en la ilicitud de! oforgamiento de
un registro de esta naturaleza, en virtud de un interés predominante y de caracter
piblico apoyado en la propia economia nacional e, inclusive mundial y en que
indudablemente se haria creer al consumidor que los productos o sesvicios asi
marcados tienen una procedencia o aval oficial puesto que es de todos sabido
que ia emision de la moneda y de los billetes compete actualmente en exclusiva

al Estado,
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Finalmente, cabe mencionar que la presente disposicion no prevé una
posible autorizacién o consentimiento por parte de la autoridad competente sin
que se nhaya constatado gue ello de deba a una omision involuntaria o, en su

defecto, voluntaria.

2.6.9. Condecoraciones, medalias u otros premios.

La Fraccion 1X dei articulo 80 de la Ley de ia Propiedad Industrial, expone

que:

Na san registrabies comao marca:
“IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la
representacién grafica de condecoraciones, medallas
u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias,
congrasos, eventos culturales o deportivos reconocidos
oficiaimente.”
El uso de dichos signos o distinciones honorificas por un tercero constituye
una infraccién administrativa (articulo 213 fraccion Vi, a la que corresponde
cualquiera de las sanciones administrativas previstas en el articulo 214 de la Ley

(anteriormente enunciadas) debido a que personaimente no la adquirio, sino que

constituye una recompensa o reconocimiento exclusivo y personal de su titular.
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Al igual que la fraccidn anterior, la presente prohibicidn no prevé el

consentimienfo expresc por parte de la auloridad competente, sin que se

evidencie una razdn especifica que justifique tai omisién,

2.6.10. Denominaciones Geograficas y mapas.

E! articulo 90 de la Ley de fa Propiedad Industial en su fraccién X dispone

que:

No son registrables como marcas:
XIV.- La denominaciones geograficas propias o©
comunes, vy fos mapas, asi como los gentilicios,
nombres y adjefivos, cuando indican la procedencia de
los productos o servicics y puedan originar confusién o
error en cuanto a su procedencia”.
L a presente fraccion fue objeto de reformas para inciuir a los mapas como
parte de la misma que aclard una omision que provocd terribles controversias. La
justificacion de su existencia, radica en el interés del Estado de evitar engafios a

los consumidores, particularmente, scbre el origen ¢ procedencia de los productos

o servicios que se han de amparar con la marca, fa cual debe ante todo ser veraz,

Ahora bien [a presente prohibicion se enfrenta ante una dificultad de

caracier técnico que radica en determinar ios alcances del vocablo “geografico™.
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Al respecto ef Diccionario de la Lengua Espaiiola de Ia Real Academia Fspafiola,
define el término “geografica” como perteneciente o relativo a la geografia y
“geografia” ciencia que trata de ia descripcion de la tierra,*® existiendo por
consiguiente, geografia botanica, fisica, histdrica, lingdiisfica, politica, zoolégica,

etc., como especies de aguél género.

Sin embargo, la mayoria de los signos marcarios gue encuadran en ia
presente prohibicion se refieren mas cominmente a ubicaciones territoriales como

paises, estados, municipios, ciudades, localidades, etc.

Ahora bien, es menester aclarar que, al igual que diversas disposiciones
de las ya analizadas, ia presente prohibicion no es categorica ni absoluta, puesto
gue upa denominacion geografica que sea distintiva no encuadra en esta

hipdtesis prohibitiva resultando, consecuentemente, registrablie.

En efecto como el propio texto legal lo dispone, no son registrables como
marca las denominaciones geogrdficas, los gentilicios, nombres y adietivos
cuando indiquen a procedencia de los productos o servicios o cuando puedan

inducir a error sobre la misma.

- Dicopnano de la Lengua Espafiola de Ia Real Avademia Espafiota, pag 687
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En el ano de 1987 la presente fraccion se reformd para incluir la prohibicion

de registrar ias denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por
la fabricacidn de ciertos productos para amparar estos, no obstante que este
supuesto encuadra plenamente en la primera hipotesis de esta fraccién, y para
excluir de la misma la prohibicidn de los nombres de lugares de propiedad
particular, cuando sean especiaies y se goce con el consentimiento del

propietario.

De lo anterior se desprende que la incapacidad del nombre geografico para
servir como signe marcario se debe al nexo que existe entre el producto y el lugar

de origen del mismo, es decir, la prohibicion atroja los siguientes supuestos:

a) El nombre geografico no es registrable cuando simplemente indica
la procedencia u origen de los productos, es decir, cuando la
denominacidn que se utiiza como marca describe la localidad o
region que se caracteriza por la fabricacion de los productos a
ampararse 0 por ia explotacion de las materias o fa produccidn de
los materiales éon que dicho producto ha de ser fabricado, puesto
gue resulta evidente gue tal designacién pertenece al patrimonio
comiin y contravenir esta disposicion significaria otorgar privilegios

injustificados;
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b} La denominacidn geografica no es registrable s1 puede originar
cualquier confusion en cuanto a su procedencia, con lo gue se evita
hacerle creer a ios consumidores, que ios productos amparados con

la marca en cuestion proceden det lugar a que la marca se refiere

que probablemente se caracterice por la fabricacion de productos

que relnen determinada calidad, siendo que en realidad la

procedencia y calidad son diversas.

Por otro lado, fa fraccion Xi del mismo articulo, establece la prohibicion
para registrar las denominacionas de poblaciones o lugares que se caractericen
por la fabricacion de ciertos productos, estableciendo en elia misma, la excepcion
consistente en que cuando dichos lugares sean de propiedad particular y sean
especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario, dichas

denominacianes si seran suceptibles de registro.

Por consiguiente, si son susceptibles de registro las denominaciones
geograficas y nhombres o adjetivos gentilicios cuando no existe vinculacion directa
con el lugar de procedencia de los articulos a atnpararse con la marca ¥ no
puedan inducir a error al pdblico consumidor sobre la misma, ya que en estos
casos la marca se convierte de fantasia, y las denominaciones de pobiaciones o

lugares que se caractericen por la fabricacion de ciertos productos, cuando sean
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de propiedad particular, sean especiales e inconfundibles y se tenga el

consertimiento del propietario.

Sin embargo, de cualquier manera existira en cada caso el problema de
demostrar que el nombre geografico en cuestion no designe el arigen ni cree
ninguna confusion o error en cuanto a la procedencia de los productos, lo que
puede hacerse exclusivamente con base en razonamientos logicos y salidos, v.gr.

saisa tabasco.

Por lo que se refiere a los mapas, la misma fraccidén de dicho precepto

legal, prohibe gue sean objeto de registro.

En efecto, la Ley de la Materia prohibe el registro como marca de los
mapas por carecer estos de la suficiente originalidad y pertenecer al dominio
pablico, no obstante que correspondan al pals de ortigen o procedencia de los
articulos o servicios a ampararse, a efecto de salvaguardar al plblico consumidor

de un posibie engario.

En nuestra opinion la presente disposicién es totalmente congruente si se
ahaliza la fraccion en conjunto, toda vez que los mapas son la representacion

grafica de un lugar geografico y, como ya analizamos, las denominaciones
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geograficas no pueden constituir marcas cuando designan e origen de los

productos o cuando pueden inducir a error sobre el mismo.

2.6.11. Nombres, Seudénimos, Firmas y Retratos de personas.

La disposicion legal que consagra esta prohibicion es ta Fraccion XIi dei

articuio 90 de la Ley de la Propiedad industrial que reza:

No son registrables como marea:
“Xi- {os nombres, seudonimos, firmas, selios vy
retratos de personas, sin conseniimiento de los
interesados o, si han faliecido, en su orden, del
conyuge, parientes consanguineos en linea directa y
por adopeion y colaterales, ambos hasta el cuaro
grado.”
Resuita evidente que la presente prohibicion encuentra su justificacion no
en el hecha de que estos signos carezcan de capacidad distintiva, sino en la
ilicitud de su adopcién por un tercero gque no goce de un derecho personal y

esencial sobre tales signos ligados a la personalidad de cada individuo.

En efecto, el nombre es un derecho personalisimo, esencial a la persona
humana, inalienable e imprescriptible, dotado de una naturaleza privada, aunque
con una tutela de caracler plblico, en virtud de gue el individuo es la unidad

fundamental de la vida social y juridica y, por tanto, Ia proteccion de su nombre
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entrafia, ademas de un interés individual de la persona humana gue goza del
derecho de afirmar su propia individuatidad distinguiéndola de sus semejantes, de

un interés social,

Par consiguiente, al constituir &l nombre un derecho inherente a ia persona
que la individualiza, fa misma puede disponer de &l para, entre ofras cosas
destinarlo a disfinguir productos o servicios con la saivedad de que ya se
encuentre registrado como marca un homdnimo y para oponerse a gue un tercero

io utilice cuaiquiera que sea el fin u objetivo.

En consecuencia, el nombre de que habla 1a presente fraccion es el que
nonmaimente se califica con el atributo de “civil” y que se encuentra compuesto
por el nombre stricty sensy (nombre propio o de pila) vy ef apellide (nombre de
famitia o patronimico), cuyo uso como marca por el propio titular se encuentra
dnicamente condiciohado a que se aplique en la forma en que se esta
acostumbrado a usario y que no exista un homénimo regisirado o, de existir éste,
que se le envista con caracteres especiales, diferentes y distintivos que lo

diferencien objetivamente de la anterioridad existente,

Por cuanto un tercero que desee registrar como marca el nombre de otra
persona, la Ley exige que aquél obtenga el consentimiento de la persona

interesada y si ésta ha fallecido, de su conyuge y a falta de éste, a sus parientes
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consanguineos en linea directa y por adopcion, y colaterales, ambos hasta el

cuarto grado.

Entre {a doctrina se ha discutido si dentro de la acepcion de “nombre” a
que se refiere esta fraccidn, se debe incluir los nombres comerciales de terceras
personas. Existen autores gue responden esta cuestion en sentido afirmativo, sin
embargo, consideramos que tal acepcion se refiere exclusivamente ai nombre civil
de las personas fisicas, ya que el nombre comercial es de naturaleza distinta,
puesto que constituye ef signo adoptado por los comerciantes para distinguir sus
negocios o establecimientos y, por tanto, su proteccién se encuentra fimitada por

su propia funcion que solo debe ser asegurada frente a sus competidoies.

En consecuencia, Gnicamente podran quedar comprendidos en estd
disposicion los nombre comerciales en la medida en que éstos coincidan con el
nombre de una persona fisica, supuesto en el que el impedimento deriva, no de
la circunstancia de la proteccion que merece el nombre comercial como tal, sino

precisamente det hecho de que se trata de un nombre civil.

Ahora bien, el precepto en estudio se refiere, en segundo término, a los
seudonimos gue son los llamados nombres de arte, adoptados, faisos o ficticios
que sirven para designar e individualizar la personalidad en una determinada

esfera de accion.
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Eif seudénimo es un nombre iibremente asumido por el individuo para
esconder su personalidad, a diferencia del nombre civil en cuya adquisicion,

eleccion y formacion generalimente no paiticipa el propio individuo.

Nuestra Ley de la Propiedad Industrial hace referencia al seuddnimo como
un signo capaz de constituir una marca que puede ser empleada por un tercero
si cuenta con el consentimiento-del interesado o y si ésta ha fallecido, de su
cényuge y a faita de éste, a sus parientes consanguineos en linea directa y por

adopcién, y colaterales, ambos hasta &l cuarto grado. -

La similitud del seudénimo con el nombre, en lo que atafie a su funcion
identificadora, permite concluir que aqué! una especie de éste Gltimo v, por tante,

un derecho de la personalidad que recibe el mismao fratamiento juridico.

Por lo que se refiere a la firma, la presente disposicion también exige el
consentimiento o auforizacidon del interesade o de las personas arriba
mancionadas, puesto que revisie también una funcion identificadora de

trascendencia al constituir la representacion grafica del distintivo de la persona.

Finalmente la fraccién en concreto dispone que tampoce es admisible un
signo que consista en ef retrato de una persona sin el consentimiento de ésta. Se

considera que el derecho a la propia imagen es de naturaleza esencial y se
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encuentra comprendido en la esfera de la integridad moral o derecho de honor,
por lo que Ia presente prohibicién pretende, es evitar un posible perjuicio al decoro

o a la reputacion del individuo,

En efecto, el derecho a la propia imagen goza de una proteccion absoluta
de manera gue no se puede usar una imagen o retrato ajeno, en nuestro caso
COMO marca, si no se goza con el consentimiento respectivo, lo que se deriva de
fa tutela necesaria que fas leyes brindan a bienes y atributos de la persona

numana estrechamente ligados a la esfera intima del sujeto.

Sobre lo que se ha comentado al analizar la presente fraccién, es que la
proteccion que otorga es tan inflexible, que ia Ley Federal sobre el Derecho de
Autor en su articulo 231 fraccion Ill, en reiacion con el articulo 424 fraccion i del
Cdadigo Penal para el Distrito Federal en Matera del Fuero Comun y para toda la
Republica en Matera Federal ©, la atenua al consagrar coma una conducta

delictiva la reproduccidn de obras protegidas sin e consentimiento de su titular.

Art. 424.- Se impondrd prision de seis meses a seis afios y de trescientos a tres mil dias multa;

It.- A quien produzca, reproduzea, importe, aimacene, transporie, distribuya, venda o arriende copias
de obeas, fonogramas, videogramas o fibros profegidos por la Ley Federal del Derecho de Autar, en
forma dolosa: a escala comercial v sin [a autorizacion que en los términos de 1a citada ey debera
otorgar el titular de los dereches de auvlor o de ios derechos conexos.
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2.6.12. Titulos de obras intelectuales o artisticas, titulos de
publicaciones periodicas, personajes ficticios o simbélicos, de
caracterizacion, nombres artisticos y las denominaciones de grupos

artisticos.

i.a Fraccidn X del precepto objeto de estudio en ef presente capitulo

consagra esta prohibicion al disponer:

No son registrables como marca;
“Xiit.- Los titulos de obras literarias intelectuales o
artisticas, asf como los titulos de publicaciones y
difusiones periddicas, y los personajes ficticios o
simbolicos, los personajes humanos de caracterizacion,
ios nombres artisticos y las denominaciones de grupos
artisticos, amenos que el titular del derecho
correspondiente lo autorice expresamente”.
Esta disposicidn constituye una innovacion, en relacién con la Ley de 1942,
producto de frecueries y crecientes praciicas de pirateria gque es menester

extirpar, a efecto de dar origen a una competencia comercial sana v equitativa.

La fraccidn transcrita dispone que para que un tercero pueda marcar
articulos del comercio o prestar servicios bajo titulos de obras literarias o artisticas
¢ bajo nombres de personajes sean estos ficticios, simbdlicos o humanos de
caracterizacion, es menester abtener un consentimiento por parte de su avtor o

de la persona que caracieriza el personaje humano en cuestion.
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La Ley que reguia y determina estas cuestiones es, en concreto, la Ley
Federal de Derechos de Autor que regula los derechos intelectuales, previniendo
que sdlo determinadas instituciones requieran el registro como constitutivo de
derecho, como es el caso de los personajes, los titulos de publicaciones
periodicas y las caracteristicas gréficas originales de dichas publicaciones las
cuales necesitan, para ser protegidas, de! otorgarniento por parte de la Direccién

General del Derecho de Autor de la “reserva ai uso exclusivo” de las mismas.

Sin embargo, Ia reserva correspondiente no produce efectos indefinidos,
puesto que debe ser objeto de comprobaciones para evitar la declaratoria de
inexistencia correspondiente y es por ello que la legislacion marcaria exige que
el titular conserve vigentes estos derechos para gue pueda otorgar el
congentimiento respectivo y en su caso, esté facultado para gjercitar accion

administrativa o en su caso penal en contra del usurpador.

Es importante mencionar que la fraccion en comento, Unicamente
menciona que dichas denominaciones seran registrables como marca si se cuenta
con el consentimiento de su titular, sin establecer el supuesto de que dicha
persona haya fallecido, por lo que consideramos que en este caso se debera

atendender a lo dispuesto por 1a fraccién Xil del mismo articuio.
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2.6.13. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,

iguaies o semejantes en grado de confusion a ias notoriamente conocidas.

La fraccion XV del articuio 90 de la Ley de la Ley de la Propiedad Industrial,
consagra la presenie prohibicién de fundamental importancia en la practica

comercial internacional y que se refiere a que:

Na son registrables como marca:
"XV.- Las denominaciones figuras o formas
tridimencionales iguales ¢ semejantes a una marca,
que el Instituto estime notoriamente conocida en
Mexico, para ser aplicada a cualquier producto o
servicio...”
La materia regulada en la presente fraccion ha suscitado multiples

controversias lo que no evita que debamos considerarla como el producto yla

cristalizacion de una sifuacion real que exige una proteccion y regulacién especiai.

En nuestro derecho positivo el aspecto de la “notoriedad de la marca”
estuve inicialmente regulado dnicamente por el Convenio de Paris para la

Proteccion de {a Propiedad Industrial que en su articulo 6 bis. dispone:

"1)  Los paises de la Unioén se comprometen, bien de
oficio, si la legislacién dei pais lo permite, bien a
instancia de! interesado, a rehusar o invalidar el
registro y a prohibir el uso de una marca de fabrica o
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de comercio que constituya ta reproduccion, imitacion
o traduccion, susceptibles de crear confusion, de una
marca qgue la autoridad competente del pais del
registro por el uso estimara ser alli notonamente
conocida como siendo ya fa marca de una persona
que pueda beneficiarse del presente convenio ¥
utilizada para productos idénticos o simitares. Qcurrira
lo mismeo cuando la parte esencial de la marca
constituye 1a reproduccion de tal marca notoriamente
conocida o una imitacién susceptible de crear
confusién con ésta.. "

A partrr de las reformas efectuadas a la ley y publicadas en el afio de 1987,
se consagro en forma expresa esta prohibicién que anteriormente se aplicaba
unicamente a (a luz del Convenio de Paris, lo que supone fa variacion en ciertos

aspectos de forma cuya relacidn deja dichos convenio a la legislacion interna.

Posteriormente, con las reformas hechas a la Ley de Fomento y Proteccion
a la Propiedad Industrial, de 1991, se adiciond un segundo patrafo de la fraccidn

en comentao, que sstablece lo siguiente:

“Se entendera que unma marca es notoriamente
conocida en México, cuando un sector determinado del
publico o de los circulos comerciales del pais, conoce
ta marca como concecuencia de las actividades
comerciales desarrolladas en México o en el extranjero
por una persona que emplea esa marca en relacion con
sus productos o servicios, asi como el conocimiento
que se tenga de la marca en el ferrftorio, coma
consecuencia de la promocidn o publicidad de la
misma.
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A efecito de demosirar la notoriedad de la marca,

podran emplearse todos los medios probatorios
permitidos por esta ley..”

La necesaria proteccion de las marcas notorias responde al reconocimiento
del caracter esencialmente relativo de las marcas, que en casos extremos e

importantes, requiere ser evadido.

En efecto, segin quedd analizado en el parrafo precedente, la refatividad
de la proteccién marcaria encuentra basamento en dos principios: ef de

territoriafidad y el de especialidad.

El principio de territorialidad de la marca se refiere a que esta solo esta
protegida en los limites del territorio del pais donde la misma este registrada o
depositada; y el caricter especial se refiere a que la marca se encuentra
protegida unicamente en relacion con los productos o servicios Qque ampara o, en

todo caso, para productos o servicios similares.

Sin embargo, se ha reconocido mundialmente que la aplicacion estricta de
estos principios puede conducir a verdaderos fraudes y abusos que es menester
reprimir, puesto que en el plano de la teritorialidad un comerciante inescrupuioso

podria viajar a cualquier pais extranjero, buscar marcas muy conocidas y regresar
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a registrarias en su pais si el registro no hubiese sido solicitado por su propietario
original; en el plano de la especialidad un comerciante podria registrar una marca

igual a una muy conocida aungue para amparar productos diversos.

La teorfa de las marcas notorias mundialmente reconocidas tiene por

objeto fimitar ambos inconvenientes aunque en cada pais con algunas variantes.

En nuestro pais resulta muy claro el rompimiento con el marco de la

territorialidad de las marcas, al igual que la excepcion al principio de especialidad.

En efecto, la propia fraccidn en estudio proscribe la registrabiiidad de una
marca que sea igual o semejapte a una notoriamente conocida en México para

ser aplicadas a cualguier producio o servicio.

Por consiguiente, en nuestro Derecho Positivo, 1a notoriedad de fa marca
hace que se rompa el marco estrictamente territorial de la misma puesto que su
proteccion traspasa las fronteras del pais donde ha sido depositada regularmente,
para conferir Ja misma proteccion en el pais donde su notoriedad se ha hecho
conocer, inclusc cuando no se hubiese realizado en el ningln acto de apropiacion

por su titular,
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Lo anterior jo podemos corroborar con 1o que nuestros mas altos tnbunales

han expresado al respecto:

MARCA NOTORIA, NOCION ¥ PROTECCION DE
LA. NO SE REQUIERE QUE SE ENCUENTRE
REGISTRADA EN EL PAIS. Para poder delimitar el
significado que se debe tener de una marca notoria,
es necesario tener en cuenta que la notoriedad es el
conocimiento gue ef pablico consumidor tiene de
esa marca. Este conocimiento no se  [imita,
naturatmente, al nombre de la marca, sino gue incluye
informaciones sobre las cualidades, caracteristicas y
uso de los productos que la llevan. Es por referencia
al publica consumidor como se puede saber si una
marca es notoria 0 no, ya que la notoriedad es una
prueba de la utifizacién de la marca, porgue significa
que la marca ha tenido gran éxito y ha sido apreciada
por los consumidores. De tal modo que una marca
puede ser notoriamente conocida en el pais antes de
sy registro en &l y, en vista de las repercusiones
posibles de la publicidad de otros paises, aln antes
de que se utilice en la Republica Mexicana. Por lo que
ve al caracter de notoria que puede atribuirse a una
marca, es una cuestion de hecho que las autoridades
administrativas y judiciales del pais deben determinar,
fundando su opinidn en apreciacionas razonables. En
la especie, las autoridades responsables negaron a la
guejosa ef registro del signo que propuso, por tratarse
de la imitacion de uno de los monogramas gue se
usan en fos productos de la marca "Guccl®, que a
nivel internacional han dado a conocer los sefiores
Aldo y Rodolfo Gueci, responsables del eéxito
comercial de dichos productos propiedad de "Gucci
Shops", Inc., por lo que estimaron gque se frata de una
marca notoriamente conocida, y que, de concederse
el registro solicitado, se podria crear confusion entre
el publico consumidor, pues éste al adquirir los
productos creeria gue se trata de articulos amparados
con fa marca notoriamente conocida. Con o anterior,
tas autoridades responsables realizaron una correcta
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aplicacion de los arficulos 21, fracciones XX y XX{, de
la Ley de Invenciones y Marcas, y 6o. bis y 10a. bis
del Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad [ndustrial, pues, al tratarse de un disefio
gue imita uno de los monogramas de la marca
notoriamente conocida "Guccl”, no se encuenire
registrada en el pals, pues no s necesario que se
cumpla con ese requisito para que se de la proteccion
de la marca noforia, en términos de lto dispuesto por
los articulos 8o. bis y 100. bis del convenio
mencionado anteriormente, ya que se trata de una
proteccion de caracier excepcional que tiene como fin
evitar que se induzca a engafio o error al piblico
consumidor e impedir que se produzcan actos de
competencia desleal._La marca sirve para distinguit
los _productos o servicigs _gque provienen de su
fabricante o de un comerciante, de los producios o
servicios_de sus competidores. Las fuentes del
derecho a ia marca, reconocidas por la doctrina y
adoptadas por las legislaciones de distintos paises,
son el primer uso y el registro, habiéndose
generalizado este Gltimo como el medio mas eficaz
para la proteccién del signo marcario. £l sistema
adoptado por nuesiro pais puede considerarse como
mixto, ya que si bien es cierto que basicamente es el
registro el que genera Ia exclusividad del derecho a la
marca, también es verdad que el uso produce efectos
juridicos antes del registro, y con posterioridad a su
otorgarmiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas
prevé ja posibilidad de conceder ef registro de una
marca gue comenzo a ser usada antes gue ofra fuese
registrada, para lo cual existen procedimientos y
nlazos que conducen a la anulacién del registro ya
otorgado para dar lugar al registro de la marca usada
con anticipacion (articulos 88, 99 y 93). La proteccion
de_la marca se encuentra sustentads en dos
principios fundamentales: el de territorialidad v el de
especialidad. De acuerde con el principio de la
territorialidad, la proteccion de la marca se encuentra
circunscrita a fos limites del pais en donde ha sido
registrada y, por sy pare, el_principig de (s
especialidad de_la marca tiene que ver con la
naturaleza de los_productos, va que el derecho
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exclusivo aue origina_el registro de la marca opera
soio en el campo de los productos o de los servicios
idénticos o similares (respecto de! principic de
territorialidad, ver fos articulos 118, 121 y 123, en
cuanto al principio de especialidad, los articulos 94 y
95 de la Ley de invenciones y Marcas)._Pero la
aplicacion estricta de igs principios de territorialidad v
de especialidad de la marca, puede provocar abusos

gue se traducen en engafios para los legitimos
duefios de las marcas ara el piblico consumidor

pues dehido a_|a territorialidad, alguien poco
escrupyloso se podria aprovechar de una marca
extranijer: ue_iodavig _no ido_registrada e
nuestro pajs, para obtener el reqistro de esa marca a
su_nombre, y disfrutar de la celebridad de ese signo
distintive. Es por ello que, para evitar los citados
inconvenientes, el _dia catorce de julio de mil
novecientos setenta v siete, se adoptd en Estocolmo
ia_ultima_revision _del Copvenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad industriai de fecha veinte
de marzo de mil ochocientos ochenta y tres; convenio

que fue aprobado por el Congreso de fa Unign segin
decreto pubiicade en el Diario Oficial de Ja Federacion
de cineo de marzo de mil novecientos setenta v seis,

o dispuesto por los articulos 69, bis v 100, bis delya
mencionado Convenio, lienen ta finalidad de evitar el
registro vy el uso de upa_marca que pueda crear
copfusidn con otra marca ya notoriamente congcida
en el pais de registro o de utilizacidn, aungue esta
dltima marca bien conocida no esté o todavia no haya
sido_proteqida en el pais mediante un registro que
nommalimente impediria el registro g el ugo de la marca
gque entre en_conflicto _con elia. Esta proteccion

excepcional de una_marca notoriamente conpcida
esta_iustificada porque el registro o el uso de una
marca similar que se prestara a_confusitn equivaldria
en la mavoria de los casos, a un acto de competencia
desleal, v _también se puede considetar perjudicial
para los infereses delpiiblice consumidor que puede
ser indugido a error, respecto del grigen ¢ calidad de

los_productos_amparados con esa marca similar. Al
ser aprobadas por el Senado, las reformas que se

hicieron en Estocolmo al Convenio de Paris para la
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Proteccion de la Propiedad Industrial, en las que se
contienen los articulos Go. bis y 100. bis, diche fratado
internacionai forma parie de la Ley Suprema del pais,
en términos del articulo 133 constitucional. En
concordancia con los articulos 8o bis y 10c. bis
del Convenio de Paris para la Proteccion de fa
Propied Industriat legisiador mexicano
establecié en lag fracciones XX y XXI del articuic
91 de la Ley de invencione Marcas. la
rohibicién__de_ registrar como _marca_ las
denominaciones, signos o figuras susceptibles de
engafar al bOblice consumidor o inducirlo a etror,
por tratarse de imitaciones de ofra marca que la
autoridad competente de! pais (en la_actualida
Secretaria de Comercio y_Fomento Industrial),
estime ser notoriamente conocida, como siendo ya
marca de una persona que pueda beneficiarse de ese
convenio y utiizada para productos idéniicos ©
similares; igual prohibicion existe cuando la parte
esenciai de fa marca gque se trate de registrar
constituya la reproduccion de ia marca notoriamente
conocida © una imitacién susceptible de crear
confusion con ésta, con el objeto de asegurar una
proteccion eficaz contra la competencia desleal.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN  MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revision 1269/84. Gucci de México, S. A. 19 de
marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David
Géngora Pimentel.

MARCAS. DEBE MOTIVARSE LA NOTORIEDAD DE
LAS, PARA JUSTIFICAR LA APLICACION DE LA
FRACCION XV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE
FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL. Conforme a lo dispuesto en la fraccion
XV del articulo 90 de ia Ley de Fomento y Proteccion
de la Propiedad Industrial, estd prohibido registrar
marcas cuyas denominaciones, figuras o formas
tridimensionaies, iguales o© semejantes, sean
estimadas por ia secretaria como noteriamente
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conocidas en México. Ahora bien, para precisar la
notoriedad es conveniente que la auloridad
administrativa exprese las razones por las cuales
concluye que se origina aquélla, las que deben ser
explicitas, es decir, claras y determinantes y poner en
evidencia que la maica es conocida por casi la
tofalidad de los compradores potenciales; solo de esta
manera se dara cumplimientc a la garantia de
motivacion establecida en ei articulo 16 constitucional;
pues la alusibn a razones generales para demostrar
la notoriedad no justifica el cumplimiento de [a
garantia citada.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN  MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIiRCUITO.

Amparo en revision 2894/94. Elias Marcos Mayer Zaga
Galante. 10. de febrero de 1995. Unanimidad de votos.
Ponente; David Delgadillo Guerrero. Secretario: Ramén E.
Garcia Rodriguez.

Por otro lado, cabe sefialar, que ia notoriedad de la marca entrafia una
dificultad mas gue consiste segin se desprende de las tesis anteriormente
apuntadas, en probarla, puesto que (nicamente es por referencia al ptiblico

como se puede saber si una marca es notoria o no.

En efecto, antiguamente los elementos de duracion y cualidades de un
producto eran indispensables para que una marca adquiriera el caracter de
notoria, mientras que hoy en dia la condicién de notoriedad {a adquieren las

marcas como resultado de las técnicas de lanzamiento y de publicidad.
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Por consiguiente, la notoriedad es una cuestion de hecho que responde a
la utilidad econdmica de ta marca que no puede escapar a la subjetividad de fas

autoridades adminstrativas y judiciales.

Finalmente cahe sefialar que la proteccion excepcional de una marca
conocida esta justificada por el hecho de que el uso o registro de una marca
idéntica o similar gue se prestara a confusion equivaldria, en la mayoria de los
casos a un acto de competencia desleal proscrito por ef articulo 213 de Ley de la
Propiedad Industrial y por el articulo 10 bis. del Convenio de Paris, ademas del
prejuicio gue le causaria al pUblico consumidor el que podria ser inducido a errar
respecto del origen o calidad de los productos o servicios amparados con la

marca usurpadora.

2.6.14. Marcas idénticas o semejantes en grado de canfusién a otra en

tramite de registre o a una registrada y vigente.

La fraccion XV del articulo 90 de la Ley de la Propiedad industrial, dispone

que:

No son registrables comao marca:

"XVi- Una marca gue sea idéntica o semejante en
grade de confusion a otra en_tramite de registro
presentada con anterioridad © a una registrada vy
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vigente, aplicada a los mismaos o similares productos
o servicios. Sin embargo, si podra registrarse una
marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la
solicitud es planieada por el mismo fitular, para
aplicarla a productos o servicios similares, y.”
{Enfasis agregado)

La presente prohibicion resulta necesaria a efecto de evitar el registro de
marcas inttilmente repetidas. Sin embargo para el presente estudio, resulta
importante aclarar que es hasta la Ley de la Propiedad hdustrial de 1991,
reformada en 1994, en la gque se hace mencién o se prohibe el registro de marcas
idénticas o similares en grado de confusion a otra en tramite de registro, ya que

desde 1942, con la entrada en vigor de la Ley de la Propiedad Industrial, dicha

prohibicién habia sido inexistente

E! estudio de esta fraccian es de principal importancia para el presente
trabajo, toda vez que es la fraccien XVi de la Ley de la Propiedad Industrial de
1991, la que nos da el principal fundamento en la materia, acerca de la
PRELACION, ya que al establecer Ia prohibicién de ‘registrar una marca
idéntica o semejante en grado de confusién a otra presentada con
anterioridad”, se establece el principio de “primero en tiempo, primero en
derecho”, principio base en materia marcaria. Sin embargo por su importancia y

extencion se tratara mas adelante en un capitulo por separado (Capitulo IV}
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No obstante lo anterior, procedamos al estudio de la parte medular de ia
presente fraccion, es decir a que el dispostitivo legal se refiere exclusivamente a
martcas identicas, o semejantes en grado de confusion para los mismos o

similares productos o servicios, mismos que trataremos par separado:

MARCAS IDENTICAS -  Es decir, aguéilas que no presenten variacion
alguna por pequefia que esta sea y gue ia marca que se imita ya se encuentre
registrada y, ademas, surtiendo plenos efectos legales, a menos de que el

registro lo solicite el propio titular.

Prara lo anterior, es importante mencionar que, una vez presentada ia
soiicitud comrrespondiente, la autoridad procede a efectuar el examen de novedad
para determinas si existe una marca registrada o en tramite de registro, idéntica
o semejanie en grado de confusion a la amparada por dicha soficitud, aungue
cabe destacar que en vanas ocasiones, al comunicar la avtoridad el resultado de
dicho examen al solicitante, cita marcas del propio titular solicitante que ya no se

encuentran vigentes.

Por consiguiente, es muy importante dar contestacion al oficio
correspondiente puesto que, por lo general, existen bases legales para desvirtuar
jas anterioridades citadas, es decir, segin se explicara en ! capitulo que sucede,

todas aquelias denominaciones gue a juicio de la Autoridad cormespondiente,
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tengan algun parecido grafico o fonético, o que sean identicas. Situacion que el
IMPI reguerira a jos soliciiantes para que demuestren, st s gl caso, gue son los

mismos titulares de las marcas ya registradas y vigenfes.

El caso que se plantea ocurre con mucha frecuencia en la practica
marcaria, debido a gue diversos comerciantes y fabricantes desean registrar
“varjantes”, de sus principales marcas con objefo de gozar de una proteccion mas
amplia frente a eventuales o posibles futuros imitadores, aunque con el
consecuente fiesgo, poco comin en la actualidad, de que la autoridad

administrativa declare dichas marcas figadas para efecto de su {ransmision.

Por ditime  es conveniente enfatizar que la Ley de la Materia castiga
severamente al que simplemente use, sin consentimiento del titular, una marca
registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella
proteja, regulando esta situacion como una conducta delictiva que amerita una
pena corparal que va de dos a seis afios de prision ademas de una mutlta por el
importe de cien a diez mif dias de salario minimo general del Distrito Federal, si
&l IMPI emite la deciaratona correspondiente 1a cual constituye el requisito de
procedibilidad para el ejercicio de la accion penat por parte dei Ministerio Pablico
Federal a quien compete efectuar la averiguacion previa correspondiente y, en
su caso, consignar el casa ante el juez del Distrito en Materia Penal en turno.

(Art.- 224 LPY).
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MARCAS SEMEJANTES.- Esta prohibicion se encuentra consagrada en
ta misma fraccidon XVI del citado articulo 90 del mismo ordenamiento legal,

establece los siguentes supuestos:

a Que la marca propuesta a registro sea semejante en grado evidente
de confusion a otra en tramite de regisiro o a una registrada con

anterioridad y vigente;

o] Que la marca propuesta a registro ampare productos idénticos o

similares a los que protege la marca en tramite o registrada; y

c. Quie la avtoridad marcaria estime que existe posibilidad razonable
de confusién tormando la marca en su conjunto o atendiendo a los

elementas que hayan sido reservados.

En relacién con el inciso a. antes descrito, cabe sefalar que no basia
cualquier similitud para afirmar que una marca propuesta pueda confundirse en

forma seria con una marca en tramite ¢ anteriormente registrada.

De conformidad con el inciso b. es necesario, ademas, que ja marca

semejante a la que se encuentra en tramite de registro ¢ a la va registrada se
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destine para amparar los articulos que ésta Gltima ampara o, cuando menos,

articulos similares.

Finalmente, es necesario que la autoridad marcaria estime que |la confusion
existe tomando la marca en tramite de registro o la registrada, y la imitadora

como un todo.

Al respecto podemos afirmar gue la confusion de jas marcas es uno de fos
temas mas confrovertidos del Derecho Marcario, puesto que nuevamente nos
encontramos ante una situacion de hecho dotada de ia subjetividad propia de!
examinador o juzgador en cuestidn, sin gue se puedan erigif reglas casi
matematicas que aquel deba seguir para evitar que mediante su juicio subjetivo

se incurra en una injusticia.

Sin embargo, derivado de las multiples interpretaciones que se han emitido
con motive del andlisis de posibles confusiones entre marcas, podemos afirmar
que con fa colaboracion de la doctrina y de la jurisprudencia, se han creado

criterios para analizar dicha confusidon que son generaimente aceptados.

Tales criterios son el analizar la posible semejanza entre dos marcas: es
a las semejanzas y no a las diferencias, a lo que se debe atender para poder

afirmar que existe confusién; que la confusion existente debe ocurrir cuando las
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marcas se encuentren separadas y no cuando se encuentren juntas y se pusda
efectuar un analisis minucioso, puesic que es bien sabido que et publico
consumidor es distraido por naturaleza y no se detendra a efectuar un examen
riguroso de ambas marcas, por lo que adguirira cualquiera de las dos creyendo
que es Ia gue conoce, ya que el consumidor suele adquirr el producto invitado por

el recuerdo gue conserva dei signo y ko por virtud de valoraciones comparativas.

Otro criterio se refiere que para valorar la semejanza en grado de confusion
es menester analizar las marcas globaimente, es decir, en su conjunto,
atendiendo particularmente a la impresidn instantanea que de ambas se obtenga,
puesto que no se puede exigi que el consumidor efectGe un examen comparativo

cuando que generalmente se deja ilevar por la primera impresion.

Para analizar la confusion también es necesario que [a autoridad estudie
‘cuales son los elementos reservados por ei registro que supuestamente se esta
imitando, puesto que las reservas constituyen las modalidades o aspectos de ia
marca de las que ef titular se reserve su uso exclusivo y consecuentemente es
solo sobre estas reservas donde se debe analizar la confusion de modo que los
aspectos no reservados san apropiables por cualquier tercero sin incurrir en un

acto de imitacion.
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Un elemento adicional para analizar la confusion es el que las marcas en
conflicto amparen los mismos o similares productos o servicios, en virtud de que
al estar dirigidos ai misma sector de consumidores existe mayor posibiidad de

confusion.

A pesar de los criterios expuestos, en ia practica ia autoridad administrativa
al efectuar el exarmnen de novedad a cada solicitud, generaimente cita como
amteriores registros 0 expedientes marcarios que no gu:ardan relacidpn alguna con
la marca cuyo registro se solicita, legando inclusive a negar el regisiro de diversas
marcas sin tomar en cuenta los citados criterios, jo gue indudablemente ha
provocado enormes coniradicciones no soélo entre los criterios de la Direccion
General de} IMPI, sino lambién entre nuesiros mas aitos tribunales guienes, en
ocasiones, respetando e! criterio de Ja autoridad marcaria, supuesto perito en

materia, emite resoluciones coniradictorias.

No obstante io anterior, a continuacion me permito transctibir una serie de
tesis jurisprudenciales gue intentan establecer los principios basicos para

determinar si existe confusion entre dos marcas:

“MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS
SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION,
CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE
LA MISMA CLASIFICACION O ESPECIE. La marca



134

es toda signo que se utiliza para distinguir un producto
o servicio de otros y su principatl funcién es servir
como elemento de identificacidn de los satisfactores
gue genera el aparato productive. En la actualidad,
vivimos en una sociedad consumista, en donde las
empresas buscan incrementar su clientela, poniendo
a disposicion de la poblacidn una mayor cantidad y
variedad de articulos para su consuma, con la Unica
finalidad de aumentar ta produccidn de sus productos
y, por ehde, sus ganancias econdomicas. El
incremento en el nimero y variedad de bienes gue
genera el aparato productivo, fortalece la presencia de
las marcas en ¢f mercado, porque ellas constituyen el
unico instrumento que tiene a su disposicidn el
consumidor para identificarios y poder seleccionar el
de su preferencia. Ahora bien, los industriaies,
comerciartes o prestadores de servicios podran usar
una marca en la industria, en el comercio o en los
servicios que presten; empeto, el derecho a su uso
exclusivo se obtiene mediante su registro ante la
autoridad competente, segin asi lo establece el
articulo 87 de la Ley de Fomento y Protecciin de la
Propiedad Industrial, ademas en este ordenamiento
legal en sus articulos 89 y 90, se indican las hipétesis
para poder constitir una marca, asi como los
supuestos que pueden originar el no registro de la
misma. Uno_de los objetivos de la invocada ley
secundaria, es el de evitar ia coexistencia de marcas
confundibles que amparen los_mismos productos ©
servicios, vy para ello establecid la siguienie
disposicion que dice: "Articulo 80, No se registraran
como marcas; ... XVI1. Una marca que sea idéntica o
semejante en grado de confusién a otra ya registrada
y vigente, aplicada a los mismas o similares productos
o servicios. Sin embargo, si podra registrarse una
marca que sea idéntica a otra ya regisirada, si ia
solicitud es planteada por el mismo titular, para
aplicarla a productos o sefvicios similares..." Por
tanto, cuando se trate de registrar una marca que
existen en et mercado, se debe tener en cuenta que
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dicha marca debe ser distintiva por si mis es decir
gue_debe revestir un cardcter de originalidad
suficiente para desempefiar el papei_que le_es
asignado por ia ley. debiendo ser objetiva o real. con
la finalidad de evitar toda posibilidad de confusitn con
marcas_existentes. Determinar la existencia de la
confundibilidad de las marcas o ia posibilidad de que
ella se dé, no siempre es farea facil; no existe una
regla matematica, clara y precisa, de cuya aplicacion
suria indubitable la confundibilidad de un cotejo
marcario. La cuestion se hace mas dificil ya que lo
gue para unos es confundible para otros no io sera.
Es mas, las mismas marcas provocaran confusion en
un cierto contexio y en ofro no; sin embargo, la
confundibilidad existira cuando por e} parecido de o

signos el _publico consumidor pueda ser jievado a
engano. La_confusion pu e res tipos: a

fonética; b) gréfica: v. c) conceptual o ideologica. La
confusion fonetica se da cuando dos palabras vienen

a pronunciarse de modo similar. En la practica este
tipo de confusién es frecuente, ya que el publico

consymidor conserva mejor recuerds de o
pronunciado que de lo escrito. La confusién grafica se
origina por la identidad o similitud de los signos, sean
éstos palabras, frases, dibujos, efiquetas o cuaigtier

offo_signo, por su_simple observacion, Este tipo de
confusién obedece a ia manera en que se percibe fa

marca y no como se representa, manifiesta o expresa
el signo. Esta_clase de confusién puede ser
provocada por seméjanzas orfogréficas o gréficas, por
la similitud de dibujos o de envases y de
combinaciones de colores, ademas de que en este
tipo de confusion pueden concurrir a su vez ia
confusion fonética y conceptual. La _similitud
ortografica es quizas la mas habitual en los cases de
confusién. Se da por la coincidencia de letras en los
conjuntos en pugna_y para_ello_influyen la misma
secuencia de vacales, la misma longitud v cantidad de

silabas o termipaciones comunes. La similitud grafica
también se dara cuando ios dibujos de las marcas o

los tipos de letras que se usen en marcas
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denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello
aun cuando [as letras o los obietos que los dibujos
representan, sean diferentes. Asimismo, existira
confusion derivada de la similitud grafica cuando las
etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud
de ia combinacion de colores utilizada, sea por la
disposicion similar de eiementos dentro de la misma
o por la utilizacion de dibujos parecidos. La similitud
grafica es comin encontraria en las combinaciones de
colores, principalmente en etiquetas y en los envases.
La confusion idecidgica o conceptuat se produce
cuapdo siendo las palabras fonética y ardficamente
diversas, expresan el mi con ir, s ]
representacion o_evocacion a_una misma cosa,
aracteristi idea impide al_consumidor
distinguir una de ofra. Fl contenido conceptual es de
suma importancia para decidir una inconfundibilidad,
cuando es diferente en las marcas en pugna, porque
tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la
marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por
ser el mismo contenido conceptual, la confusion es
inevitable, aun cuando también pudieran aparecer
similitudes ortograficas o fonéticas. Este tipo de
confusion puede originarse por la simiiitud de dibujos,
entre una patabra y un dibujo, entre palabras con
significados contrapuestes y por la inclusidon en ia
marca dei nombre dei productoe a distinguir. Dentro de
estos supuestos el que cobra mayor relieve es el
relative a las palabras v los dibujos, ya que si el
emblemsa o figura de una marca es la represemacion
grafica de una idea, indudablemente se confunde con
ia palabra o patabras que designen la misma idea de
{a otra marca a cotejo, por eso las denominaciones
evocativas de una cosa o de una cuaiidad, protegen
no sélo la expresién que las constituyen, sino también
el dibujo o emblema que pueda graficamente
representarias, lo anteror es asi, porque de o
contrario seria factible burlar el derecho de los
propietarios de marcas, obteniendo el registro de
emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa
o cualidad aludida por la denominacion ya Tegistrada,
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con la cual et publico consumidor resultaria facimente
inducido a canfundir los productos. Diversos criferios
sustentados por ia Suprema Corte y Tribunales
Colegiados, han sefialado que para determinar si
dos arca on__semejant en_grado de
confusion, debe atenderse a las semejanzas y no
a _las diferencias. por lo _que es necesario al
momento de resolver up coteio marcario_fener en
cuenta las siguientes reglas; 1) | a semejanza hay que
apreciarla considerando ia marca en su conjunto. 2)
La comparacion debe a iarse tomando en cuenta
jas semelanzas ¥y no ias diferencias. 3) La imitacion
debe gpreciarse por imposicion. es_decir, viendo
atternativamente tas marcas y no comparandolas unha
a lado de ia ofra; y. 4) La similifud debe apreciarse

uponien la_confusion puede sufrifa u
persona _medianamente_ inteligente, o sea el
mprador medi ue preste la atencion comi

ordinaria. Lo antetior, implica en otros terminos que la
marca debe apreciarse en su totalidad, sin
particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer
sus distintos aspecios o detalles, considerados de
manera aislada o separadamente, sino atendiendo a
sus semejanzas que resulten de su examen globai,
para determinar sus elementos primordiales que le
dan su caracter distintivo; todo ello debera efectuarse
a la primera impresidn nomal que proyecta la marca
en su conjunto, tal como lo observa el consumidor
destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda
asimilarsele a un examinador minucioso y detallista de
signos marcarios. Esto es asi, porque es el publico
consumidor quien fundamentaimenie merece la
proteccion de la autoridad administrativa quien otorga
el registro de un signo marcario, para evitar su
desorientacion y eror respecto a fa naturaleza y
origen de los distintos productos que concurren en el
mercado, por o que dicha autoridad al momento de
otorgar un registro marcario, siempre debe tener en
cuenta gue a marca a registrar sea lo suficientemente
distintiva entre la ya registrada o registradas, de tal
manera que el piblico consumidor ne sélo no
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confunda una con otres, sino que ni siquiera exista ia
posibilidad de que las confundan, pues sdlo de esa
manera podra lograrse una verdadera proteccion al
piblico consumidor y, obviamente, se podra
garantizar la integridad y buena fama del signo
marcario ya registrado, asegurando de esa forma ia
facil identificacion de los productos en el mercado Por
tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas
son semejantes en grado de confusién conforme a la
fraccion XV del articulo 80 de la Ley de Fomento y
Proteccidn de la Propiedad industrial, debe atenderse
a las reglas que previamente se han citade.”

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A.
de C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos.
Ponente: Genaro David Gdongora Pimentel. Secretario:
Jacinto Juarez Rosas.

Amparo en revision 1963/94. The Concentrate Manufacturing
Company of lreland. 14 de octubre de 1924, Mayoria de
votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villasehor.
Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

“MARCAS. NEGACION DE REGISTRO POR
CONFUSION. Ha de observarse que la semejanza de
las marcas a que se refiere la Ley de la Propiedad
Industrial, presupone un parecido, de manera que las
marcas en comparacién lienen que ser,
necesariamente, diversas y no idénticas. De modo
que deben, segln el espiritu del ordenamiento en cita,
evitarse fundamentalmente, todas las posihilidades de
confusion y aungue atendiendo a ios detalles de esas
marcas pueden presentar diferencias y parecer
distintas (dado que en & use coman y a la pimera
impresion no se tendran siempre a la vista fales
diferencias), si apreciadas en conjunto se prestaran a
confusién debe negarse el registro de una de elfas.”
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 2482/89. Kuwait Petroieum Corporation. 31
de enerc de 1990. Unanimidad de votos, Ponente: Guiilermo
1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Cuauhtémoc Carlock Sanchez.

Amparc en revision 632/69. Roberto Fernandez. 17 de julio de
1969. Mayoria de votos. Ponente: Arturo Serrano Robles,
Disidente: Jests Toral Moreno.

Séptima Epoca, Volumen 7, Sexta Parte, pagina 64.

“MARCAS, CONFUSION DE.- Cuando el articufo
91, fraccién XVIli, de a 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 gue pueda confundirse con Ja
anterior, tomandola en su conjunio o atendiendo a
ios elementos que hayan sido reservados, se debe
entender que se esta protegiendo a) fabricante de 12
competencia desleal. _de manera que ningun
competidor pueda venir a vender sus productos con

una marca que induzca a_confusion al publico
consumidor_sobre cudl es el producto que esta
adguiriendo, lo_que implica que_si_cree estar
comprando al articulo de un productor, amparado
can una marca, no se le debe inducir a confusion, de
manera que venga a adquirir otro articulo, producida
par otrg fabricante, con la consiguiente lesion a los
intereses de! consumidor v del propietaric de fa

rimera marca. | uego si la marca cuyo istro se
solicita comprende la marca anterior en tal forma

ue el publico consumidor pueda creer que al
adquirir el nuevo producto esta adguiriendo el
anterior, o una variante def mismo, con la marca
ligeramente modificada, en caso de registraria se
estaria violando la prohibicié tablecida en ¢l
precepto. Para poner solo algin ejempio, puede
pensarse que si se registrara por un productor la
marca FORD KRAFT para amparar automdviles, es
razonable que el publico consumidor, al adguiririos,
podria haber sido inducido a pensar que estaba



comprando un vehiculo producido per la fabrica
titular de la marca FORD anterior, con la siguiente
lesién a sus derechos de registro marcario. Y lo
mismo sucede tratandose de tiendas, si ia marca
anterior es ASTRO, ia solicitada ahora es ASTRO
KRAFT”

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADC EN  MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revision 244/81.- Sun Chemical Corporation.- 30
de julic de 1981.- Unanimidad de votos.- Ponente: Guillermo
Guzman Qrozco.

Yols. 151156, Ba. parte, p. 115,

“MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO
PARA DETERMINARLA, INTERPRETACION DELA
FRACCION XVl DEL ARTICULO 91 DELALEYDE
iNVENCIONES Y MARCAS.- Cuando se trate de
determinar si dos marcas son semejantes en grado de
confusion, conforme a la fraccion XViit del articulo 91
de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse
primordialmente a su conjunto, es decir, al efecto que
produzcan fomadas globalmente, y de manera
importante debe atenderse a la primera impresién,
esto es, al efeclo que produzcan iomadas
globalmente, y de manera importante debe atenderse
a la primera impresion, esto es, al efecto que
puedan producir en el publico consumidor al primer
golpe de vista o al ser oidas_cuapdo son
pronunciadas rapidamente, ptes es de subonerse
que el publico consumidor no_siempre hace un
analisis_minucioso v detallado de las marcas de
los productos gue adquiere, asi como tampoco es
necesario_que fatalmente la_similitud de los
elementos principales pyeda originar confusion.
Por tanto, para establecer si entre dos o mas marcas
registradas, 0 cuyo registro se pretende, exisien
elementos de confusion que puedan servir para
determinar si una de ellas imita a las otras, no debe
apelarse primordialmente at analisis de las diferencias
que entre una y otra existan, porque no ha sido esa la
mente det legisiador en el caso, ya que elio requiere

144
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una elaborada operacidn mental subjetiva, que &l
publico consumidor gue es el que puede ser inducido
a efror no esta en aptitud de hacer en cada caso, sino
que debe atenderse at analisis de las semejanzas que
facilmente pueden advertirse entre una v otra maica
y_que son las nicas susceptibles de provocar la
confusion del publico eonsumidor, inducidéndolo a error
respecto_de alguna de ellas. Tal es el criterio que
susienia el jegislador en el precepto leqgal citado. al
establecer que no admitird a registro una marca que
sea semejante (iguai ta recida tra_ya
registrada y vigente, aplicada a los mismog o similares
productos o servicios, en gradg tal que pueda

confundirse con la anterior, tomandola en su_conjunio
o_atendiendo_a_los _elementos que hayan sido

reservados.”

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO - EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1829/81.- Hardy Spicer Limited.- 15 de
marzo de 1982.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro
David Gdngora Pimentel.

Sostiene la misma tesis:

Amparo en revision 1829/81.- Barco of California.- 15 de
marzo de 1982.- Unanimidad de votos. Amparc en revisién
1450/79.- Kern Foods, inc.- 3 de mayo de 1982.- Unanimidad
de votos. Vols. 157-162, 6a. parte, p. 106.

“MARCAS, DISTINCION DE LAS. DEBE SER
SUFICIENTE PARA PODER DISTINGUIR LOS
PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN
Y NO DEBEN REGISTRARSE S! SON
CONFUNDIBLES CON'OTRAS REGISTRADAS CON
ANTELACION.. PECULIARIDADES DE LAS
ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 90 Y 91,
FRACCION XVill, DE LA LEY DE INVENCIONES Y
MARCAS.- Tratandose de cuestiones relativas a
confusién de marcas, debe sostenerse que &l piblico
consumidor quien fundamentalmente merece
proteccion para evitar la desorientacién vy el error
respecto a la naturaleza y origen de los distintos
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productos que ocurren en el mercado, y obviamente,
al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena
fama del signo distintivo adoptado por el comerciante,
asegurando la faci identificacion de las mercancias;
en otras palabras, ia marca ha de ser peculiar para
poder distinguirse claramente entre las demas marcas

e flyyen en el comelcic o estan reqistradas v Ia
proteceion de la ley ha de ser plena para gue su poder
de_atraccion_y su_ capacidad distintiva no sufran
mengua; esto justifica la existencia de la exigencia de
que las marcas sean suficientemente distintivas entre
si, de suerte gue el publico consumidor no 5610 no
confunda una con olra, sino gue ni siquiers exista la
posibilidad de aque fas confunda, Estas peculiaridades
las implica la ley de la materia, cuando establece en
sus ariculos 90 y 91, fraccidon XVIH, que ia
denominacion que consfituye la marca debe ser
suficientemente distintiva para poder distinguir o
identificar los productos © servicios a que se aplique
o trate de aplicarse, frente a los de su misma especie
y clase, y que una marca, no debe registrarse si es
confundible con otra registrada con antelacion.”
{énfasis agregado).

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Amparo en revision 1829/81.- Hardy Spicer Limited- 15 de
marzo de 1982.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro
David Gdéngora Pimental,

Sostiene la misma tesis:
Amparo en revision §0/82.- Barco of California.- 15 de marzo
de 1982.- Unanimidad de votos.

Amparo en revisitn 1459/79.- Kern: Foods, Inc.- 3 de mayo de
1982. Unanimidad de votos.

Semanario Judicial de Ia Federacion, 7a. Epoca Vols. 157-
162, Ga. parte, p. 106.
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‘Independientemente para calificar si una marca imita a otra, resulta
evidente que cualquiera puede y tiene derecho de crear una marca diferente y
distintiva extrayéndoia det mundo de la imaginacion y de la fantasia o de la simple
realidad y orden de las cosas, por o que la autoridad debe negar el registro de
marcas semejantes , nulificar fas que hubiere otorgado por error, inadvertencia o
falta de apreciacién o sancionar a {os que ﬁretendidamente deseen aprovechar
para su propio beneficio el prestigio y éxito obtenido por ui comerciante o

fabricante.

La Ley de la Materia sanciona como una infraccion administrativa el usar
una marca en grado de confusion si dicha confusidn ha sido declarada por el IMPI
cuando fa marca usurpadora se usa para distinguir los mismos o similares

productos o servicios (articulo 213 fraccion IV).

t a consecuencia legal de esta conducta infractora puede ser una muita, o
clausura temporal o definitiva, para Jo cual se debe tomar en cuenta el caracter
intencional del autor que hoy en dia dificilmente puede considerarse como

producto de una “casualidad”.

Las anteriores disposiciones reflejan ef afan del legisiador de crear normas
que, por un lado, garanticen fa seguridad juridica del titular de una marca

registrada sobre la que ha invertido tiempo, capital y esfuerzo vy, por el otro,
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protejan ai publico consumidor de engafios y fraudes garantizando ef resuitado del

ejercicic de su funcidn selectiva

2.6.15. Marcas iguales o semejantes a un Nombre Comercial.

Por ltimo la Fraccidn XV del articulo 80 de Ia Ley de ia Propiedad

Industrial, establece que:

No son registrables come marca:

“X\VI.- Una marca gue sea idéntica o semejante en
grado de confusién, a un nombre comercial aplicado
a una empresa ¢ a un establecimiento industrial,
comercial o de servicios cuuyo giro proponderante sea
la elaboracion o venta de ios productos o ta prestacion
de los servicios que se pretendan amparar con ia
marca, y siempre que el nombre comercial haya sido
usado con anterioridad a la fecha de presentacion de
ia solicifud de registro de la marca ¢ la de uso
decfarado de fa misma. Lo anterior no sera aplicable,
cuando la solicitud de marca la presente el titular del
nombre comercial, si no existe otro nombre comercial
idéntico que haya sido publicado.”

La presente prohibicion repite los supuestos de la fraccion XVii, aunque
referido a nombres comerciales, es decir, la autoridad marcaria debera negar el

registro. nulificar e! concedido o bien sancionar el use de una marca que sea
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idéntica o semejante en grado de confusidn a un nombre comercial que se haya

estada usando con anterioridad.

Al respecto resulta conveniente aclarar que las marcas a que se refiere
este dispositivo son en principio, las marcas de servicios y no las marcas de
productos, puesto que dado el nombre comercial se destina a distinguir a un
establecimiento comercial como tal, una marca que tienda a distinguir los servicios
que se presten en ¢! establecimiento puede provocar mayor confusion gue una
marca gue distingue productos que poseen una individualidad propia atn fuera

del establecimiento expendedor.

Lag nombres comerciales gozan de una naturaleza diversa a las marcas,
puesto que para gozar de un derecho de uso exclusivo no es neacesario su
deposito o registro ante la autoridad competente, sino que basta su uso para
gozar de dicho derecho de exclusividad dentro de la zona geografica que abarque
la clientela efectiva del establecimiento a que se apligue, tornando en cuenta ta
difusién vy la posibilidad de que su uso por un tercero induzca a eror a los

consumidores (articulo 105 Ley de la Propiedad industrial).

Por lo anterior {a tarea de la autoridad administrativa se encuentra limitada
puesto que al efectuar ésta el examen de novedad sabre la solicitud de registro

de una marca de servicios, Unicamente podra citar como anterioridades los
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nombres comerciales ya publicados o solicitados, siendo materia de una nulidad

ulterior si se oforga un registro no publicado o solicitado, pero si usado o bien de

una infraccion administrativa.

2.7. PROCEDIMIENTQ DE REGISTRO DE MARCA.

2.7.1. Tramife de registro.

Peor lo que se refiere al tramite de registro de una marca, en primer lugar
se debe de presentar una solicitud de registro de marca ante la Subdireccion de
Examen y Registro de Marcas, Signos Distintivos y Conservacién de Derechos,
de la Direccion de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
aunque puede ser también presentada en las provincias y territorios nacionales,
en la delegacion de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
correspondiente a cada Estado. En dicha solicitud, se deben de manifestar
determinados datos*, los cuales deben de ser ciertos y plenamente
demostrables. Tal es ef caso de la fecha de primer uso de la marca, ya que si se
manifiesta en dicha solicitud una determinada fecha gue sea falsa o que no se

pueda demostrar con documentos fehacientes, en donde aparezca el nombre de

** ey de la Propiedad Industrial, Ariculo 113.
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la marca, el nombre del titular v la fecha declarada, posteriormente, en el caso de
que se inicie un procedimiento de declaracion administrativa de nulidad, en contra
de un registro marcario en el que, por ejemplo se encontrd que la fecha de primer
uso declarado es falsa, ésta la podran fundamentar en la causal de nufidad
establecida por la fraccion |t del articulo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial,

el cual establece lo siguiente:

“Art. 151- El registra de una marca serd nulo
cuando:

li.- FEl registro se hubiera otorgado con base en
datos falsos contenidos en su solicitud..”
Ademas de la solicitud de registro de marca debidamente registrada se
debera presentar el comprobante del pago de aprovechamientos correspondiente

por el estudio de la sclicitud, registro y expedicion del titulo de marca’®,

2.7.1.4. Examen de forma.

Presentada la solicitud de registro de marca ante la mencionada Autoridad
Administrativa, esta procedera a realizar una serie de examenes a fin de

determinar si el signo marcario en cuestién es suceptible de registro.

pidem, Articulo 114
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El primero de estos dos examenes, es el lamado Examen de forma®, el

cual consiste en la revision por parte de la autoridad administrativa de que ta
solicitud de registro de marca contenga todos los datos que se requieren,
previstos en el articulo 113 de la Ley de la Propiedad Indsutrial, tales como
nombre, nacionalidad y domicilio de! solicitante, datas de la marca, fecha de
primer uso, los productos o servicios a los que se aplicara fa marca, asi como &l

pago de aprovechamienios necesarios para iniciar ef estudio de la solicitud.

El articulo 121 indica que si en el momento de presentarse la solicitud de
registro de marca, satisface lo requerido por los articulos 113 fracciones I, Il y IV,
114, 179 y 180, todos de la Ley de la Propiedad industrial, esa sera su fecha de
presentacion {fecha legal); de lo contrario, se tendrd como tal el dia en que se

cumpla con dichos requisitos.

Asi las cosas tenemos que, satisfechos todos los requisitos arriba
indicados, se procedera al examen de fondo®, es decir, verificar si la marca es
registrable en los términos de la Ley de la Propiedad industrial. Pero si la solicitud
o la documentacion que se exhibe no cumple con los requisitos legales o si existe
algin impedimento para el registro de la marca o si existen anterioridades, es

decir, solicitudes de registro de marca presenta&as con antericridad © marcas

¥ver supra, articulo 119.

+\bidem, articulo 122
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registradas vigentes, que sean idénlicas o similares en grado de confusion a
aquella y que se apliquen a los mismos o similares productos, el IMPI, fo
comunicara por escrito al solicitante oirogandole un plazo de dos meses para que
subsane los errores u omisiones en los que hubiese incurndo y manifieste lo aue
a su derecho convenga en relacion con los impedimentos y ias anterioridades

citadas. Si el interesado no contesta, se considerara abandonada su solicitud.

2.7.1.2. Examen de fondo.

Satisfechos los requisitos previstos en el inciso anterior, la Subdireccion de
Examen y Registro de Marcas, Signos Distintivos y Conservacion de derechos de
la Direccion de Marcas del IMPL, procedera a realizar el examen de fondo, el cual
consiste en verificar si la marca es registrable en los términos de ley, es decir gue
se sujeten a lo establecido por el articulo 89 de ia Ley de la materia, el cual

establece:

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

L. Las denominaciones o figuras visibles,
suficientemente distintivas, susceptibies de identificar
jos productos o servicios a que se apliquen o traten de
aplicarse, frente a los de su misma especie o clase:

il. Las formas tridimensionales;
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Hi. Los nombres comerciales y denominaciones o
razones sociales, siempre que no queden
comprendidos en el articulo siguiente.
V.  E} nombre propio de una persona fisica,

siempre que no se confunda con una marca
registrada o un nombre comercial publicado.”

2.7.1.3. Otorgamiento

Segin se desprende de los puntos previamente estudiados ia jey de la
materia dispone que el tramite de registro de una marca se inicia mediante la
presentacion de una solicitud por escrito ante el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial (articulo 113 de la Ley de Propiedad industrial}, cuya fecha
legal sera precisamente la presentacién, si es que la solicitud respectiva retine

determinados requisitos (articulo 121 del ordenamiento legal citado).

Dicha solicitud debe someterse a dos examenes. El primera de ellos es el
flamado examen de forma, que tiene por objeto analizar si la solicitud y la
documentacion exhibidas cumplen con los requisitos que previenen la ley y €l

reglamento.

Una vez integrada la solicitud (bien porque originalmente se haya

presentado completa y en forma o bien porque se haya cumplido con los
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requisitos respectivos) la misma se somete al segundo examen, es decir, al

examen de fondo.

Dicho examen tiene par objeto verificar si fa marca es registrable en los
términos de la ley de la materia, es decir, si no incurre en alguno de los supuestos

prohibitivos contenidos en el articulo 90 de Ia Ley de la Propiedad Industrial.

Aprobados los examenes mencionados, es decir tanto el de forma como
el de fondo, se procede a otorgar el registro de la marca solicitada, cuyos

derechos de exclusividad no son definitivos, segin se vera mas adelante.

2.7.1.4. Negativa.

La negativa de registrar un signo marcario por parte del IMPI, se puede

presentar por diversas razones, a saber:

a) Por ser contrario al orden publico.
b} Por ir en contra de ia moral y buenas costumbres.

c) Par contravenir cualquier disposicion legal,
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Asi es, el articulo 4° de {a Ley de la materia, establece los supuestos artiba

mencionados, de los cuales a continuacién me permite hacer un breve analisis.

- Orden Publico: En un sentido amplio, podemos decir que designa el
estado de coexistencia pacifica entra los miembros de una comunidad. Esta idea
esta asaciada con la nocién de paz piblica, objetivo especifico de las medidas de
gobierno y policia®®. El orden piiblico comprende tradiciones y practicas del foro,
asi como tradiciones y practicas de las profesiones juridicas. Podria decirse que
el orden ptblico se refiere, por asi decirio, a 1a “cultura” juridica de una comunidad
determinada, incluyendo sus tradiciones, ideales e, incluso, dogmas®® y mitos
sobre su derecho y su historia institucional. Si cabe un amplia metafora podria
decirse que orden publico designa Ia idiosincracia® juridica de un derecho en

particutar.’

- Buenas Costumbres: Concepto relativo a ta conformidad que debe existir
entre los actos del ser humano y los principios morales. Juridicamente se recurre

a este concepto para eludir la puntualizacién y detemminacion en instituciones que

% BERNARD, Paul, La nofion d'ordre pudhic en drott administratif, Paris, Libbrawie génerale de Drod et Jurisprudence,

1962

W Proposicion que se asienta por fisme y cierta y como principio innegable de una ciencia.

50 indole dei temperamento y caracter de cada individuo, por la cual se distngue de los demas.

53

DICCIONARIC JURIDICO MEXICANO, ob. it , pags- 316-318.
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pueden ser sutiles ¢ cambiantes. El ordenamiento civil establece la ilicitud de los
hechos y objetos materia de contrato o convenio cuando sean contarios a fas

leyes de orden publco o a las buenas costumbres (aa 1830 y 1831 CC.)*

-Moral: Que no cae bajo la jurisdiccion de los sentidos, por ser de la

apreciacion det entendimiento o de la conciencia.®

En virtud de lo anterior, y al caer una solicitud de registro de marca en
dichos supuestos marcados por el mencionado articulo 4° de la Ley de ia materia,
ademas de los mencionados en las diecisiete fracciones del articulo 90 de la Ley
de la Propiedad industriai, estudiado en el Capitulo !, punto 6, la autoridad
responsable procedera a declarar la negativa de registro como marca. Situacién
que no puede ser recurrida administrativamente, toda vez que en materia
marcaria no existen los recursos administrativos, por lo que el solicitante contara
con 15 dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos
la notificacién correspondiente (a. 21 Ley de Amparo), para interponer el Juicio de

Garantias correspondiente.

AR}

Ver supra, Tomo 1. pag 310

DICCIONARIO DE LA LENGUA DE LA REAL ACADEMIA ESPANOLA, ob cit., pag. 894.
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CAPITULO It

FUENTES DE DERECHO MARCARIO.

De acuerdo con Range! Medina las fuentes del derecho marcario las

podemos clasificar en tres grandes grupos:

3.1. FUENTES FORMALES

3.1.1. La Constitucion.

La empresa capitalista, que es Ia que prevalece en el sistema juridico que
nos fige, nace y se desarrolla en un regimen de libertad de comercio, esto es, en
un sistema libre de empresa y de libre competencia que supone el reconocimiento
y proteccién del individuo en el gjercicio de alguna actividad comercial, asi como
el otorgamiento de la misma oportunidad para concurrir al mercado, para atraer

la clienteia y para imponerse a los competidores.
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Este principio de fibertad de comercio estd reconocido vy regulado en
nuestro sistema juridico a través del articulo 50. de la Constitucion Politica de los
Estados Unidos Mexicanos enunciado como una garantia individual que ademas
de constituir un derecho individual del empresario y del comerciante, constituye
una proteccién y una garantia al consumidor en cuanto que la abundancia y
variedad de las mercancias multiplican y facilitan su poder de eleccion vy la

satisfaccion de sus necesidades.

Sin embargo la libertad de comercio no &s una facultad irrestricta y carente
de fimitaciones que provea al empresario de un privilegio absoluto o una iibertad
natural que le permita recurrir a todos los medios de lucha para imponerse a sus
competidores dominando el mercado y manejando a su antojo a 1a clientela, ya
que ello supondria la destruccion absoluta de la libertad de comercio en su
aspecto dinamico de proteccién tanto al empresario como al consumidor, para
tornaria en un auténtico libertinaje desordenado y monopolico con una negatoria

proyeccion social.

En efecto, 1a libertad de comercio debe ser considerada como una “iibertad
juridica”, es decir, como una facultad ordenada a clertas finalidades, limitada por
el respeto que debe darse 2 los derechos de los terceros y restringida en todo

aquello que pueda significar un dafio a la colectividad.
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Esta libertad ordenada respeta el derecho del empresario, pero al mismo
tiempo reconoce los derechos y la esfera de accion de sus concurrentes, de
modo tal que les reconozca el derecho que les asiste de acudir a ia clientela para
atraeria, subordinandose a las necesidades y exigencias de ésta y, de ser
necesario, hasta sus caprichos, sin dominarla de manera arbitraria, violenta o

enganosa.

Las restricciones de orden plblico a esta libertad de comercio se

consagran en el citado articulo 5o0. Constitucional al preceptuar que:

“Art. 5°.- ...El gjercicio de esta libertad sélo podra
vedarse por determinacion judicial, cuando se ataque
los derechos de terceros, o por resclucion gubernativa,
dictada en los términos gue marca la ley, cuando se
ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser
privado del producto de su trabajo, sino por resolucion
judicial...”.

Por lo tanto, la libertad de comercio e industria estan constitucionalmente
reconocidas siempre y cuando sean ligitas, concepto cuyo contenido debe ser

proporcionado por la ley en cada caso y materia concretos, o en su defecto por

un proceso de interpretacion judicial.
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Por otra parte, como ya guedo explicado, los derechos y prerrogativas

sobre las marcas se consideran como objetos de ta propiedad industrial, que a su
vez constituye una de las dos formas de la propiedad inmaterial. Lo anterior
presupone que los derechos exclusivos que la legislacion sobre marcas, confiere
y reconoce a los propietarios y usuarios de las mismas, son derechos de
propiedad, aunque de una propiedad especial. Por tanto en vista de que el
derecho de Ia propiedad en sentido genérico comprenden todos los bienes que
entran en un patrimonio, también la propiedad industrial relativa a las marcas esta
garantizada por la Carta Magna tanto en su articulo 14 parrafo segundo, &l cual

sefiala que:

“Art. 14.- ...nadie podra ser privado de sus propiedades,
posesiones o derechos sino mediante juicio seguido
ante los tribunales previamente establecidos, en el que
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento
y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al
hecho,

Como en su articulo 16, mismo que dispone:
“_.nadie puede ser molestado en sus papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de
la autoridad competente que funde o motive la causa
legal del procedimiento..”.

De lo anterior se desprende que del conjunto de estos principios

consagrados por nuestra ley fundamental, surgen logica y forzosamente las
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garantias individuales de la propiedad industrial sobre los signos distintives, Por
otro lado, cabe mencionar, gue solo una parte de la Ley de la Propiedad Industrial
tiene apoyo constitucional en los articulos 28 y 89 fraccion XV que se refieren a
las facultades de la Federacion para legistar sobre privilegios indusiriales de
inversion y de mejoras, toda vez que seglin vimos en el primer capitulo del
presente estudio, dichos articulos no reguian a los signos distintivos, sino

Unicamente a las creaciones nuevas.

De igual manera la fraccion X del articulo 73 de la Carta Magna, faculta
expresamente al Congreso para legislar en materia de comercio, en cuyo ramo

ha sido costumbre incluir esta materia.

Segun se senal6 en lineas anteriores, Ia libre concurrencia es el efecto
natural de ia libertad de trabajo que estriba en la potestad que todo hombre fiene
para dedicarse a la ocupacion licita que mas le agrade, colocando a todo sujeto

en ia situacion de poder desempefiar la misma funcién que otro u otros.,

Sin embargo, si se limitara la libre concurrencia en el sentido de prohibir en
general a una persona que realice determinada actividad economica que se

ejecuta por un grupe privilegiado, se volveria negatoria la libertad de trabajo,
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puesto que se estarfa obstaculizando el gjercicio de dicha libertad a perscnas que

no gozaran de tales prerrogativas exclusivas.

Es por esto que el citado articuio 28 Constitucional al consignar en su
segundo y octavo parrafos la libre concurrencia, no hace sino afirmar la libertad
de trabajo al disponer que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos
ios monopolios. Sin embargo, dicho precepto constitucional nos enuncia de forma

limitante aquéllas actividades que no constituyen monopolios, al establecer:

“Art. 28.- ..Tampoco constituyen monopolios los
privilegios que por determinado tiempo se concedan a
los autores y artistas para la produccion de sus obras
y los que para el uso exciusivo de sus inventos, se
otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna
mejora...”.
Si se tiene en cuenta la division de la propiedad inmaterial en
propiedad intelectual y propiedad industrial, se puede decir que los privilegios a
que alude el precisado precepto constitucional se limita a los derechos de autor
sobre obras literarias, artisticas y cientificas, y a ios derechos de propiedad
industrial sobre las creaciones nuevas. Nada se dice acerca de los signos

distintivos, es decir, respecto de ia segunda clase de objetos de las prerrogativas

industriales gue no son las creaciones nuevas.
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Por su parte, ta fraccion XV del articulo 89 de nuestra Ley Suprema, sefiala
como facultad y obligacion del Presidente de la Repubiica la relativa a “conceder
privilegios exclusivos por tiempo limitado con arreglo a la ley respectiva, a los
descubridores, inventores o perfeccionadores de algin ramo de la industria®, esto
es, la facultad a otorgar los titulos que acrediten los derechos de propiedad
industrial sobre fas creaciones nuevas, sin que se mencionen, como en el articulo
28, ios privilegios a autores o artistas, aunque si repite la omision de dicho articulo
en lo concerniente al otorgamiento de privilegios exclusivos por tiempo limitado,

con arreglo a la ley respectiva, para el uso de los signos distintivos.

En consecuencia, los articulos 28 y 89 fraccion XV de nuestra Constitucion
no pueden considerarse estrictamente como un apoyo expreso del derecho
marcario ni como una base expresa que justifique constitucionalmente la
existencia y reconocimiento de los derechos de propledad industrial sobre dichos
signos distintivos, en virtud de la evidente omisidn en su sefialamiento expreso.
Sin embargo, no debe descuidarse ef hecho indubitable de gue en forma generica
se les reconoce dentro del aspecto dinamico de la libertad de comercio
garantizada, en términos generales, en el articulo 28 Constitucional que la

comprende, integra, sirve y le permite desarrcliarse dentro de un marco licito,
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No obstante lo anterior y ta omision de regular en forma expresa los signos
distintivos por parte del articulo 28 y 89 fraccion XV de nuestra Constitucion,
consideramos que la proteceion concedida al signo, y consistente en el derecho
exclusivo de colocarios en ias mercancias propias, garantiza del peligro de que
otros puedan usurparlo y hagan aparecer falsamente determinados articulos como
provenientes de una persona que ha acreditado los productos de su trabajo, es
decir, los derechos que se conceden a los poseedores de tales signos distintivos
no difieren, en cuanto a su finatidad, de los comprendidos en el concepto de

derecho de auior.

3.1.2. Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento.

Sin lugar a duda, estos ordenamiemtos gue agrupan disposiciones
especiales tendientes a regular la materia de fa propiedad industrial, constituyen

la principal fuente formal det derecho de marcas.

La presente ley, se publicé el 27 de junio de 1981, entrd en viger 28 de
junic de 1991 y posteriormente reformada, modificada y adicionada por decreto
precidencial el dia 2 de agosto de 1994. Esta reforma modifico el nombre de la
Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial por el que actualmente

tiene de Ley de la Propiedad Industrial. El decreto en comento entré en vigor el
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dia 1° de octubre de 1994 y contiene como uno de los propdsitos que originaron
la creacion y promulgacién de una "nueva” ley en materia de propiedad industrial
fue la introduccion de nuevas disposiciones y una terminologia adaptada a la
evolucién tanto de la legislacién como de la doctrina internacionales en ésta
materia. “El régimen juridico de un pais no puede ser estatico. Debe adaptarse a
la dinamica de la realidad social en esencia cambiante y responder
adecuadamente a las necesidades y aspiraciones de ia colectividad nacional’,
(Iniciativa de ley que reguia los Derechos de los Inventores y el Uso de los Signos
marcarios presentada por el entonces Presidente Constitucional de fos Estados
Unidos Mexicanos Lic. Luis Echeverria Alvarez, al Congreso de la Unién con el
objeto de derogar la Ley de la Propiedad Industrial, promulgada el 31 de

diciembre de 1942).

En efecto, resultaria paradgjico que ante el ordenamiento juridico que rige
el producto de la actividad creadora del hombre, no se aplicara la inventiva y la
decisibn necesaria para ajustario a la realidad gue pretende regir. De conformidad
con la citada iniciativa el titulo que en ella se propuso para denominar a la nueva
ley de la materia en estudio, se ajustaba mas al espiritu del articulo 28
Constitucional ademas de ser mas preciso puesto que las marcas se dan tanto en

la actividad comercial como industrial.
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3.1.3.Tratados y acuerdo comerciales.

De conformidad con fo dispuesto por el articulo 133 de la Constitucién que
nos rige, establece lo siguiente:
“Art. 133.-  Esta Constitucion, las Leyes del Congreso
de la Unidn que emanen 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
aprobacién del Senado, seran la Ley Suprema de toda
la Unidn. Los jueces de cada Estado se arreglaran a
dicha Constitucion, leyes y tratados, a pesar de las
disposiciones en contrario gue pueda haber en las
Constituciones o leyes de los Estados.”
En ta materia en estudio encontramos diverses tratados o acuerdos de los

gue México es parte firmante y gue en consecuencia, constituyen fuentes

formales del derecho marcario. Entre documentos, encontramaos los siguientes:

a- Dectaracion el 7 de junio de 1895 entre Bélgica y México para la

Proteccion Reciproca de Marcas de Fabrica y de Comercio.

b-  Tratado del 16 de agosto de 1893 entre los Estados Unidos
Mexicanos y el Imperio Aleman para la Proteccion de las Marcas de

Fabrica.
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Convenio del 10 de abrif de 1899 entre los Estados Unidos

Mexicanos y la Republica Francesa, sobre Prapiedad industrial.

Convencion de Unidn de Paris del 20 de marzo de 1883,

Arreglo de Madrid del 14 de abrii de 1891,

Tratado sobre Patentes de Invencion, Dibujos y Modelos
Industriales y Marcas de Comercio y de Fabrica del 27 de Enerc de

1802 (2a. Conferencia Interacional Americana).

Convencion sobre Patentes de Invencion, Dibujos, Modelos
industriales, Marcas de Fabrica y de Comercio y Propiedades
Literarias y Artisticas del 23 de agosto de 1908 (3a. Conferencia

Internacional Americana).

Convencion sobre marcas de Fabrica y de Comercio del 20 de

agosto de 1910 (4a. Conferencia Internacional Americana).

Convencion General Interamericana de Proteccién Marcaria vy

Comerciat (Washington 1929).
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I- Acuerdo comercial entre México y Francia firmado e 29 de

noviembre de 1851.

k.- Tratado de Libre Camercio de America del Norte.

Para el derecho marcario y en general la propiedad industrial, guarda
especial y trascendental importancia la Convencion de Union de Paris, por lo que

profundizaremes en e analisis de su estudio.

Este convenio, es el tratado internacional mas importante y mas antiguo en
materia de propiedad industrial, ya que es el fratado al que mas paises se han
adherido en el mundo, amén de que esta vigente desde el afic de 1883 en que

se suscribio.

Este tratado ha side revisado seis veces por los paises miembros de la
union, la primera fue el dia 14 de diciembre de 1900, en |a ciudad de Bruselas,
Belgica, la segunda fue el 2 de junio de 1811, en la ciudad de Washington, D.C.,
Estados Unidos de América, la tercera fue el 8 de noviembre de 1925, en la
ciudad de La Haya, Holanda, la cuarta fue el 2 de junio de 1934, en la ciudad de

Londres, Inglaterra, la quinta fue el dia 31 de octubre de 1958, en la ciudad de
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Lisboa, Portugal, y la sexta y tiltima fue el dia 14 de julic de 1967, en la ciudad de

Estocolmo, Suecia.

Fue precisamente en la Ultima revision, el dia 14 de julio de 1967, en la
ciudad de Estocolmo, Suecia, cuando México decidio adoptar el Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, y en consecuencia en ia

misma fecha se admitid al mismo.

Este tratado internacional, fue aprobado por la Camara de Senadores del
H. Congreso de la Unidn, el dia 11 de septiembre de 1975, segin decreto

nublicado en el Diario Oficial de la Federacion del 27 de julio de 1976,

Los trabajos que condujeron a a promulgacion del Convenio se iniciaron
en la Conferencia de Paris de 1878. Su objetiva primerdial se hizo consistir en
otorgar una amplia proteccion a la propiedad industrial en una época en ia que
Europa suefia con la unidad internacional bajo la hegemonia europea en un
tiempo en el que s& cree en la existencia de un derecho natural como fuente de
paz entre |as naciones. Esta filosofia tuve una influencia predominante en fas
decisiones que precedieron a la redaccion del convenio, adoptando con ellos, la
idea de que asiste un derecho natural a los propietarios de derechos inmateriales

sobre el fruto de su creacion.
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Ademas de las disposiciones generales del Convemo de Paris gue se
aplican a todas las figuras de la propiedad industrial que regula éste, existen
clertos articulos que regulan particutarmente a los signos marcanos tales como
el articulo 6, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinguies, 6 sexies, 6septies, el articulo 7 y

7 bis y los articulos 9, 10, 10 bis y 10 ter.

Los anteriores preceptos se pueden resumir basicamente en los principios

que a continuacion se analizan.

Uno de los principios del Convenio de Paris esta constituido por el hecho
de que se concede a los nacionales de todos los paises de la Union el mismo
trato que los nacionales del propio pais, lo que se conoce como la regla del “trato
nacional” o de “la asimilacion”. A estos efectos se consideran asimilados también,
a los ciudadanos de los paises miembros de la Union, los ciudadanos de los
paises no miembros siempre que estén domiciliados o tengan un establecimiento
industrial o comercial efectivo y real en el territorio def pais de la Unidn en
cuestién Lo anterior al margen de que variados paises ya aplican una norma
similar en sus legislaciones nacionales con independencia de cualquier convenio
internacienal. Sin embargo, €l Convenio de Paris liene &l mérito de fijar esa norma

de ia “asimilacion” haciéndola obligatoria para los paises miembros.
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Otro principio lo constituye el lamado “derecho de prioridad” que implica
que ¢l solicitante de un registro de marca depositada en uno de los paises de la
Unmion dispone de seis meses para solicitar con prioridad una proteccion similar
en todos los demas paises de la Unidn en los cuales dicho depdsito no podra ser
invalidado por hechos osurridos en el intervalo de ambos depositos. Bl gozar de
este derecho de prioridad significa poder organizar sin prisa ni dificuliades una
proteccion verdaderamente internacional de 1a marca sin verse amenazado por

el nacimiento de derechos analogos a favor de terceras personas.

Aunado a lo anterior, otro efecto del llamado derecho de prioridad, consiste
en que los efectos de la presentacion de las soficitudes en los demas paises se
retrotraen a la fecha de presentacion de la solicitud en el pais primitivo, esto es,
todas las fechas legales coinciden con la inicial, condicionado a que dicho
derecho se ejerza en tiempo, es decir, dentro de los seis meses siguientes a la

fecha legal dei primer pais de deposito.

Por otro ladoe el convenio concede una serie de garantias para los titulares
de derechos de propiedad industrial y, en este caso concreto, para los titulares de
signos marcarios como el reconocimiento de la independencia de las marcas
nacionales entre si, incluso cuando se trata de la misma marca, del mismo

propietario y para los mismos productos o servicios, lo que supene que una marca
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depositada por un ciudadano de un pais de la Union no pedra ser rehusada o
invalidada por ofro pais miembro en virlud de no haber sido depositada, regisirada

o renovada en el pais de origen.

De igual manera se dispone gue una marca regularmente registrada en el
pals de origen sera registrada y protegida "tail cual es” (por lo que se refiere a su

forma) en los otros paises de la Union con 1as siguientes reservas:

1)) Que no afecte a derechos adquiridos por terceros;

i} Que no esté desprovista de todo caracter distintivo, o en su caso,
sea meramente descriptiva.

iii) Que no sea contraria & la moral o al orden publico y principaimente

de naturaleza tal que pueda enganar al publico.

Asi mismo, los paises de la Union se comprometen a proteger las marcas
de servicio aun y cuando no prevean su registro, De esta forma, los paises de la
Unién han estabiecido, para las marcas registradas en ei pais de onigen, ciertas
reglas comunes que han facilitado grandemente e registro de las marcas y, por
consiguiente, el comercio internacional entre esos paises que las utilizan o que

significa que el efecto econémico de estas disposiciones es también considerable.
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k.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE (TLCAN).

Comentarios Generales.

Este tratado internacional celebrado entre los Estados Unidos de América,
Canada vy los Estados Unidos Mexicanos, el cual fue publicadoe en el Diario Oficiai
de la Federacion del dia 31 de diciembre de 1993 y entro en vigor ¢l dia 1° de
enero de 1994, agrupa a las tres naciones que conforman la parte norte del
continente americano y que es la mas importante de las tres en que se divide
nuestro continente, por la sencilla razon, de que es en esta patie del continente
donde se encuentran ias dos maximas economias del mismo, ademas de que los
Estados Unidos de América son la primera economia a nivel mundiat, y el Canada
es una de las economias mas sanas del planeta y ademas de ser junto con los
Estados Unidos de América, los dos Onicos estados del llamado primer mundo,

en el continente.

El TLCAN se compone de ocho partes y dos acuerdos, es la sexta parte,
ia que comprende el capitulo XVi del tratado, la que se ocupa de nuestra materia,
y en la cual nos basaremos para desarrollar el presente trabajo de investigacion,

dicha parte se intitula “PROPIEDAD INTELECTUAL.”
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Analisis del Capitulo XVIi del TLCAN.-

Se negociaron en este apartado de propiedad intelectual, los derechos de
autor, grabaciones de sonido, sefiales de satélite, marcas comerciales,
indicaciones geograficas, proteccidon a fa denominacion de origen, disefios
industriales y la ejecucion de medidas para desalentar las violaciones en esta

materia.

El capitulo XVil del TLCAN comienza con la denominacién de “La
naturateza y el ambito de las obligaciones,” gue establece la obligacion que han
contraido las partes de brndar a sus nacionales y extranjeros una proteccion y
oportunidad de defensa de sus derechos, sin que esta proteccion y derechos se
lleguen a convertir en obstaculos para el comercio. Por “Proteccion Ampliada” se
entiende que los estados legislaran lo suficiente en caso de no contar con
adecuada proteccion a los derechos de propiedad intelectual. Esta sera tan

amplia como sea necesario, conservando compatibilidad con el tratado.

Es también apiicabie |a clausuia del “tratado nacional”, con la que se brinda

proteccion a las partes, igual y nunca menor gue la que se otorga a un nacional.
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El TLCAN define como MARCA cuaiquier signo que permita distinguir
bienes o servicios de una persona de los de otra. Esta debe registrarse y su Onico

requisito es que tales signos sean visibles.

La marca registrada esta regida por dos principios basicos: la especialidad,
que se refiere a un producto o servicio especifico y la territorialidad que indica el

ambito geografico de reconocimiento de la marca.

En relacién con los medios de defensa, previstos por el tratado, que es el
tema que nos interesa, del derecho emanado por la propiedad intelectual estan
establecidas diversas vias, recursos y medios de impugnacién que procuran su
reconocimiento y proteccion. Quedd comprometida fa obligacion de legislar en los
derechos internos tales procedimientos de defensa; de no contar con ellos se
adoptaran las medidas de mayor eficacia, quedando en claro que todo tipo de
medidas que se llegaran a establecer deberan evitar barreras al comercio o abusg

de los procedimientos.

Como medidas precautorias, se entiende la blsqueda de hacer efectivos
los derechos de propiedad intelectual. Para tal objeto, los estados partes se

comprometen a dar facilidades para dicho fin, disponiendo que las autoridades
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judiciales fengan facultades para ordenar las medidas répidas y eficaces para

evitar las infracciones sobre ia materia.

Por lo que se refiere a las medidas precautorias se tiene que la seguridad
de las mismas es, fijar la naturaleza de las sanciones mediante las cuales, rapida
y eficazmente, se evitaran las infracciones a los derechos de propiedad intelectual
y, en particulai, a la importacién de mercancias infractoras, estructurandose, en
forma genérica, las bases para dichas medidas; también se preveen las

obligaciones vy tipos penales con respecto a la falsificacion de marcas.

3.1.4. Jurisprudencia.

Siguiendo la concepcitn de Jurisprudencia que propone el maestro Rangel
al margen dei sentido restrictive - formal que le asigna ia Ley de Amparo-,
comprendemos también las opiniones del Institute Mexicano de ia Propiedad
Industrial que, en la materia de estudio, constituyen una fuente formal
importantisima debido a la ausencia o escaso numero de obras y trabajos

marcarios al respecto.
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En efecto, s1 nos apegamos al términe jurisprudencia en sentido format, ta
misma se constituye exclusivamente por las decisiones de la Suprema Corte de

Justicia de la Nacion y de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Sin embargo, debido & la estructura procesal gue en México rige para dar
solucién a los conflictos de indole marcaria y dehido a que es la autaridad
administrativa la que tiene a su cargo la apiicacion en primera instancia de la Ley
de la Propiedad Industrial, generando, en consecuencia, diversos criterios en
diferentes aspectos de la Propiedad industrial, y en el caso que nos ocupa, en
cuanto a la prelacion en la solicitud de registro de las marcas que constituye uno
de los temas mas controvertidos debido a la contradiccion existente entre la Ley

de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial y la Ley vigente.

Bajo el término jurisprudencia comprenderemos todas y cada una de las
opiniones que reunidas y sistematizadas vienen dando forma a la misma y las
cuales pueden provenir de ia Direccion General del Instituto Mexicano de la
Propiedad industrial, de los juzgados de Distrito y Tribunaies Colegiados de
Circuito en Materia Administrativa y de ia Suprema Corte de Justicia de la Nacion.
“A pesar de que las determinaciones de dicha direcciéon no se caracterizan
ciertamente por su uniformidad, consfituyen una inagotable y muy importante

fuente de conocimiento del derecho marcario mexicano. Bien seleccionado y
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ordenado el material producido en esta primera etapa de las contiendas que
afectan al derecho sobre marcas, representa sin duda alguna un valioso
instrumente de consuita sobre todo por el entrelfazamiento estreche que
paulatinamente viene operandose entre las opiniones de dicha autoridad

administrativa con las que se sustentan las autoridades judiciales™.

En segundo término se cuenta con las opiniones de los Juzgados de
Distritc en Materia Administrativa los cuales desde un punto de vista constitucional
fienen a su cargo revisar las resoluciones de la autoridad administrativa en
cuestion. Aln y cuando, si bien es cierto, que las sentencias de estos juzgados
no tienen por si mismas el caracter de definitivas ya que pueden ser impugnadas,
no menos cierto es que constituyen un autorizado y Gfil nicleo de jurisprudencia

que ha menudo es confirnada por el tribunal revisor,

Finalmente, por cuanto a los Tribunales Colegiados en Materia
Administrativa, a través del recurso de revisidn que se interpone contra las
sentencias de los Jueces de Distrito, sus ejecutorias proporcionan tanto
formalmente como por su contenide, la mas valiosa interpretacion e integracion

de la Ley.

3roovista Mexicana de 1a Propiedad Industnal v Adisica”, Editorial Libros de México, 8.A Mo 2; julio-
embre, México, 1963, pag 163 d
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Por tanto, no soélo la Suprema Corte de Justicia de la Nacién y los
Tribunales Colegiados en Materia Administrativa estan construyendo con sus
valiosas opiniones una fuente formal de! derecho marcario mexicano, sing que
también los Jueces de Distrito en Materia Administrativa y ia propia autoridad

administrativa coadyuvan valiosamente en dicha actividad.

3.2. FUENTES SUPLETORIAS.

Dentro de las fuenies supletorias del derecho marcario encontramos la

legisiacion civil, mercantit y penal tanto sustantiva como objetiva.

Los preceptos legales en materia de marcas por su naturaleza especial
omiten la regulacidn especifica y detalfada de algunas figuras e instituciones
regidas por otras materias y, en particular, por el derecho comiin. En efecto en
variadas disposiciones de la Ley de la Propiedad industrial y de su Reglamento,
se consagran necesarias referencias a las materias antes citadas debido a la

expresa utifizacion de figuras juridicas de su competencia.

En varios preceptos también efectia una remisibn expresa a tales
ordenamientos tanto en lo sustantivo como en lo objetive como 1o es el caso

particular de las normas de la ley y reglamento marcarios, reguladoras de jos
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procedimientos administrativos bajo los cuales han de gjecutarse las acciones
admirustrativas de nulidad, falsificacion, imitacion, uso ilegal, competencia desleal,
y extincion, asi como las que en materia de responsabilidad civit y penat consigna

a proposito de medidas precautorias y de aseguramiento.

Sin embargo, la supletoriedad sélo se aplica para integrar una omision
en la jey o para interpretar sus disposiciones en forma que se integren con
principios contenidos en otras leyes, es decir, para gue apligue la

supletoriedad, es necesario que se relinan los siguientes requisitos:

1. Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y

sefiale el estatuto supletorio;

2. Que el ordenamiento cbjeto de supletoriedad prevea ia institucion juridica
de que se trate;
3. Que no obstante esa previsién, las normas existentes en tal cuerpo juridico
sean insuficientes para su aplicacion a fa situacion concreta presentada,
. por carencia total o parcial de \a reglarmentacion necesaria; y
4. Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar ia
deficiencia no contrarien, de algin modo, las bases esenciaies del sisterna

legal de sustentacidn de la institucion suplida.

Lo anterior queda corroborado con [a siguiente jurisprudencia v tesis

jurisprudencial:



SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS
PARA QUE OPERE. Los requisitos necesarios para
gue exista la supletoriedad de unas normas respecto

de otras, son: a) que el grdengmiento gue se
pretenda suplir lo admita expresamente, v seftale el
estatuto supletorio: b) que el ordenamiento objeto de
supletoriedad prevea la ipstitucion juridica de que se

frate; ¢) que no cbstante esa prevision, fas normas

existentes en tal cuerpo juridico sean_insuficientes
para sy aplicacién  a Ja _ situacion _concreta
presentada, por carencia_ tolal o parcial de la
reglamentacion necesarja, y d) que las disposiciones
o_principios con los que se vaya a lienar la
deficiencia no contrarien, de algdn modo, las bases
esenciales del sisterna fegat de sustentacion de ja
ingtitycion suplida. Ante [a falta de uno de estos
requisitos, no puede operar la supletoriedad de
una legislacién en ofra,

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 124/52. Microtodo Azteca, S.A. de C.V.
6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda
Rincon Orfa. Secretaria: Ana Maria Serrano Osequera,

Amparo en revision 958/91. Desarrollo Galerias Reforma,
S.A. de C.V. 19 de marzo de 1992, Unanimidad de votos.
Ponente: Gilda Rincdn Orta. Secretaria: Ana Maria Serrano
Oseguera.

Amparo directo 1433/92. Gilberto Flores Aguilar y otros. 26
de marzo de 1992, Unanimidad de votos. Ponente:
Alejandro Villagdmez Gordillo en sustitucion de la
Magistrada Gilda Rincon Orta. Secretaria: Ana Maria
Serrano Oseguera.

Amparo directo 3582/92. Tumbo de la Montafia, S.P.R. de
R.L. 9 de julio de 1992, Unanimidad de votos. Ponente:
Mauro Miguel Reyes Zapata., Secretario: Luis Arellano
Hobelsberger.
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Amparo directo 604/94. Videotique, 5.A. de C.V. y otros. 17
de febrero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gilda
Rincén Orta. Secretaria: Ma. Elisa Delgadillo Granados.

SUPLETORIEDAD. La supietoriedad de la ley, sdlo
se surte cuando, en determinada institucion juridica
prevista por la ley a suplir, existen lagunas u
omisiones, las cuales podrian ser subsanadas con
tas disposiciones que la ley supletoria contenga en
refacion a dicha institucién juridica, perc de ninguna
manera la supletoriedad tendra el alcance de aplicar
dentro de la codificacion especial reiativa,
instituciones o requisites no contemplados en la ley
2 suplir.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 898/94. Hugo Jaime Garcia. 11 de enero de
4995, Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerdan Lira.
Secretario: Raul Alvarado Estrada.

Amparo directo 842/94. Designa, S. A. 4 de enero de 1985,
Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Cerddn bLira.
Secretario; Ratil Alvarado Estrada.

3.3. FUENTES MATERIALES.

3.3.1. Principios Generales del Derecho.

Casi todos [os cddigos moedermos consagran estos principios generales

como &l Gitimo de los recursos de que et juzgador puede valerse para resolver las

controversias sometidas a su conocimiento. En nuestro derecho positivo tanto el
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articulo 14 cuarto parrafo de la Constitucién como el 19 del Codigo Civil los

regulan en forma expresa disponiendo:

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos;

“Art.- 14.- En los juicios del orden civil, Ia sentencia
definitiva debera ser conforme az la letra o a la
interpretacion juridica de la iey, y a ja falta de esta se
fundara en los principios generales del Derecho”.

Codigo Civil para el Distrito Federal en materia comin y para toda la

Replblica en materia Federali;

"Af. 19.-...deberan resolverse conforme a la letra de Ia
ley o a su interpretacion juridica. A falta de ley se
resolveran conforme a los principios generales del
derecho romano y para otros al derecho justo o
natural”.
Sin embargo, surge el problema ineludible de determinar que debe
entenderse por “Principios Generales dei Derecho”, la que constituye una de las
cuestiones mas controvertidas en ia literatura juridica, en donde para ailgunos

tratadistas aquellos corresponden a los principios generales del derecho romano

y para otros al derecho justo o natural.
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Con independencia del significado de tal expresion, cuyo alcance no es
materia del presente estudio, resulta indudable el reconocimiento expreso gue
nuestras leyes otorgan a los principios generales del Derecho como fuente
obligatoria para interpretar e integrar la ley y por fo tanto, deben formarse como
vélidos para llenar las lagunas que indudablemente existen en la legisiacion

marcaria positiva.

En efecto, en todos aguellos casos en que las fuentes formales resultan
insuficientes para la solucidon de una controversia marcaria, queda el juzgador en
una situacion muy semejante a la del legislador ya que debera completar dicha
labor legislativa mediante la aplicacion de principios dotados de una vaiidez
intrinseca y en la misma forma en que el legislador jo habria hecho de haberlos
tenido presentes y desde luego, sin contradecir en nada al conjunto de normas

legales, a efecto de que e! sistemna juridico pertenezea homogéneo.

3.3.2. Equidad.

Las leyes son por naturaleza enunciados generales que, en consecuencia,
no abarca todos los casos concretos en una forma integral, sine que ello pueda
constituir un impedimento para la correcta aplicacion de la justicia. Ademas, en

ocasiones, la aplicacidn estricta de una norma a una situacion concreta puede
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resultar del todo inapropiada, en todo caso el juzgador deberd hacer un
flanamiento a {a equidad con ef objeto de atemperar el rigor de la disposicion

generai y abstracta.

De acuerdo a la concepcion aristotélica la equidad es una virtud del
juzgador, un correctivo, un remedio gue €l juzgador aplica para subsanar los
defectos derivados de la generalidad de la ley. Por tanto, lo equitativo, siendo lo
justo, no necesariamente es lo justo legal, en cuyo caso se convierde en una
necesaria rectificacion de ia justicia rigurosamente legal que puede ser la injusticia
de un caso determinado y que en el derecho marcario, al igual que en el resto del

derecho positivg, encuentra plena vigencia.

“La aplicacion del criterio de equidad en los casos en que existe una faguna
en el derecho legisiado, permite conciliar las exigencias de 1a justicia con las de
la seguridad juridica y hace posible 1a realizacion plena de otro de los postulados
capitales de !a vida del derecho, a saber: la coherencia y unidad arménica de

cada sistema”, *°

“'GARGIA Maynez, Eduarde; "Introduccian at Estudio_del Derecha™ Edit. Porria, S.4., Trigésima cuarta
on, México, 1982, p 378
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3.3.3.Derecho Comparado.

Esta disciplina consiste en el “estudic comparativo de instituciones o
sisternas juridicos de diversos lugares o épocas, con el fin de determinar las notas
comunes y fas diferencias que entre ellos existen y derivar de tal examen
conclusiones sobre la evolucion de tales instifuciones o sistemas y critenios para
su perfeccionamiento y reforma™®, con miras a un mejoramiento en la elaboracion,

interpretacion, estudio y aplicacién de las normas de nuestro derecho positivo.

QObviamente el valar de la doctring, jurisprudencia vy legislacidn extranjeras
es meramente ilustrativo en tanto que pueden aprovecharse ideas que hagan mas
comprensibles instituciones, en el caso concreio, de derecho marcaric, no

suficientemenie exploradas por el legislador nacional.

3.3.4. Doctrina

"Se da el nombre de doctrina a los estudios de caracter cientifico que los

[uristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propdsito puramente técnico

Sver supra, pags. 162 v 163,
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de sistematizacion de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas

y sefialar las reglas de su aplicacién” ¥,

Existen algunas disposiciones legislativas que expresamente reconocen
a la doctrina el caracter de fuente, como acontece en el articulo 222 del Cadigo
Federal de Procedimientos Civiles o el arficulo 292 del Cddigo Federal de

Procedimientos Penales, que a la letra sefialan, respectivamente:

Cadigo Federal de Procedimientos Civiles;

“Art. 222.- Las sentencias contendran, ademas de los
requisitos comunes a toda resolucion judicial, una
relacion sucinta de las cuestiones planteadas y de las
prugbas rendidas, asi como las congideraciones
juridicas aplicables, tanto legales como doctrinariag,
comprendiendo en ellas los motivos para hacer o no
condenacidn en costas, y terminaran resolviendo con
toda precisién los puntos sujetos a la consideracion det
tribunal y fijando en su caso, el plazo dentro del cual
deben cumplirse.” (Enfasis agregado).

Cédigo Federal de Procedimienios Penales;

“Art. 292.- E! Ministerio Plblico al formular sus
conclusiones, hara una exposicitn breve de los hechos
y de las circunstancias peculiares del procesado;
propondra las cuestiones de derecho que se presenten

IVer supra.pag. 76.
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y citara las leyes, ejecutonas o doctrinas aplicables.
Dichas conclusiones deberan precisar si hay o no lugar
a la acusacion”. (Enfasis agregado).
Las opiniones de los aulores y tratadistas del derecho marcario atn y
cuando constituyan un influjo privado entre legisladores y juzgadores y carezcan
de una obligatoriedad absoluta, representan un importantisimo papel enire los

diversos factores ideoldgicos para interpretar, aplicar e inclusive reformar ia

legislacién mexicana en materia de marcas.

Aunado a lo anterior es menester connotar, como afirma David Rangel
Medina®, que la validez de ta docirina como fuente del derecho se sustenta
también en el hecho de que es ésta la que aporta las opiniones y da a conocer las
verdades juridicas de indiscutible validez denominados principios generales del
derecho que segun quedd expuesto, poseen un reconocimiento Constitucional

expreso.

“RANGEL Medina David, ob. cit., pag. 141
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CAPITULO IV

LA PRELACION

4.1. DEFINICION

Segun el Diccionario de la Academia, PRELACION es la “antelacién o
preferencia con que una cosa debe ser atendida respecto de otra con la cual se
compara”. Que una cosa deba ser atendida con antelacion, significa que lo sea
con anticipacion, en orden al tiempo, respecto a ofra. Preferencia, en éste
contexto, debe entenderse como primacia o ventaja con que debe atenderse un

derecho respecio a otro.

Es uso frecuente, usar como sinénimos prelacion y preferencia. Asi, se dice
que un crédito hipotecario tiene prelacion sobre €l bien hipotecado. lguaimente,
se habla de PRELACION para referirse a la preferencia en el ejercicio o
adquisicion de un derecho determinado; vgr.; el arrendatario en el nuevo

arrendamiento o venta de la cosa arrendada (a. 2447 CC).

Es dificil, pero no imposible, distinguir los conceptos prelacion de

preferencia, sin embargo podemos decir que PREFERENCIA tiene un significado



187
mas amplio y absoluto: el de excluir cualquier otro derecho que se le oponga; vgr.;
el aparcero que al terminar el contrato hubiere cumplido fieimente sus
compromisos, goza del “derecho del tanto”, si la tierra que estuvo cultivando va
a ser dada en nueva aparcéria (a. 2750 CC). La PRELACION, en cambio, implica
ia existencia de un orden, en ei cual otros derechos pueden adelantarse, fener
preferencia; vgr.; en la quiebra, los acreedores por gastos de enfermedad son
singularmente privilegiados; pero se encuentran en tercer lugar en el orden de
prelacion (articulos.261 y 262 Ley de Quiebras y 113y 114 de la Ley Federal del

Trabajo}.

En la historia de los derechos novohispano y mexicano con ésta expresion
se alude a un sistema para fa aplicacién del derecho creado por Alfonse Xl en
1348. “El Ordenamiento de Alcald” de ésa fecha, fijo el orden de prelacion gue
debia seguirse para la aplicacién del derecho, en todos aqueillos casos que
debian ser resueltos por los drganos aplicadores del mismo. Este orden de
prelacion de "fuentes” (textos legislativos), se mantuvo adicionandosele cada vez
el texto mas reciente, en Espafa y en los paises hispanoamericanos hasta que
se generalizd el movimiento codificader y los maltiples ordenamientos juridicos
castellanos, indianos y nacionales fueron sustituidos por cadiges, a la manera

napolednica.
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No era ésta la primera vez en la historia del derecho que se establecia un
orden a seguir para la consulia de las fuentes en las que se hallaba contenido el
derecho aplicable. Ef fendmeno se habia presentado desde tempos muy remotos
y es tipico de épocas de “dispersion normativa”. En ef imperio romano de Qriente
el emperador Teodosio Il habia dictado una Constitucién, en el afio 426 d.c., que
$e conoce como la Ley de Citas o Citaciones a través de la cual se fijaba et orden
en que debia ser consulfada la doctrina de los jurisconsultos romanos. Sin
embargo, en la historia de nuestro derecho el orden de prelacion de fuentes que
se aplica durante toda la época colonial y buena parte del siglo XIX es el

castellano, de ahi que sea precisamente ésie el que aqui se describe.

A partir del siglo Xl se inicia en buena parte de Europa un proceso de
territorializacion del derecho que tiene en Espafia, y concretamente en Castilla,
caracteristicas muy peculiares. Desde 1230, con la union de Castilla y Ledn se
forma la corona de Castilla. Esta union que pudo haberse realizado respetando
la autonomia de ambos reinos y de los que se fueran incorporando, se hizo bajo
el signo del centralismo y el acrecentamiento del poder real. El proceso se va
desarroliando lentamente y con ocasionales retrocesos. Al lado de la hegemonia
politica, Castilla busca la unificacion juridica; para lograrla pretende sustituir el

derecho local de cada una de las ciudades por el derecho creado por el rey.
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tos textos que utilizan los monarcas castellanos para lograr la sustitucion

de los derechos locales s0n varos: el Fuero Real, el Fuero Juzgo, el Espéculoy
las Partidas. Salvo el tercero, han sido atribuidos tradicionalmente a Alfonso el
Sabio (1252-1284). Con éstos textos -de amplia influencia romana- se busca
sustifuir los derechos tradicionales que se habia ide formando en cada lugar
desde el tiempo de la reconquista y repoblacién de! territoric que se iba
arrebatando a los musulmanes. Uno de los modos de sustitucidn era
precisamente el de la concesidn del Fuerc Real o el Juzgo a una ciudad
importante, de modo que su fuero local quedara reducido a simple ordenanza
municipal. Los fueros alto medievales contenian una serie de preceptos juridicos
y algunos alcanzaban a regular la totalidad de la vida de la localidad. Con su
sustitucion, se pretende que la funcién que venian desarrollando estos fueros

descanse en unos de los reales recién concedidos.

Esta politica encontrd una importante resistencia, y en 1272, los nobles de
Castilla y los Consejos obligaron a Affonso X a confirmar los privilegios personales
gue tenian antes de su reinado. Para 1348 habia lugares en los que se aplicaban
fueros municipales originarios, otros en l0s que regia el Fuero Juzgo y todavia

otros en los que el Fuero real era el derecho municipal.
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Desde 1272 poco a poco se habia ido delineando una politica que
distinguia entre pleitos foreros y pleitos det rey y que buscaba que en cada uno
se aplicara distinto derecho En los primeros el derecho que habia de aplicarse
en la primera Instancia y la apelacion era el municipal (del fuero local); el juzgador
en éstos casoes podia ser alcalde forero, juez de corte o incluso €l mismo rey. En
los segundos, que eran los Mmenos, ¥ todes relacionadoes con graves asuntos de
derecho penal, sblo podian juzgar ei rey y sus jueces, conforme al estilo de la
corte. Dentro de éste derecho real se hallaban incluidos para el siglo X1V los
ordenamientos de leyes, esto es, leyes aprobadas por el rey y Ias cortes. La unién
con los estamentos privilegiados le significo al rey un apoyo importante para ir
logrande ia unificacion politica y fa juridica. Asi pues, el sistema juridico castellano
se fue enriqueciendo, pero también se complico el camino para la seleccion del
derecho aphicable. En este contexto precisamente se inscribe la ley primera del
tit. XVIIi del Ordenamiento de Alcala de 1348, ya que en elia se fija el orden del
prefacion en que habian de aplicarse en la corona de Castilla los derechos

municipales, el del rey vy el romana-canénica.

En primer término se habia de aplicar el propio Ordenamiento (luego se
hizo extensivo a todo el derecho real); en ausencia de normas especificas para
el caso concreto, habia de recurrirse a los fueros municipales, si se probaba su

usa y si no iban en contra de Dios, contra razdn o contra el rey; por Gltimo, si en
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los textos anteriores no se hallara ta norma adecuada al caso concreto, habia de
recurrirse el voluminoso texto de fas Partidas. A través de ellas se realiza en

Castilla y luego en América la penetracion del derecho romano-candnico.

En éste mismo cuerpo juridico se le atribuye at rey (sin las cortes) el poder
de dar leyes y de interpretar todo el derecho castellano, también se establece que
se estudien en las universidades los libros de los sabios antiguos, en otras
palabras, el derecho romano y €l candnico. No interesa aqui hacer a relacién del
modo en que se recibieron estos derechos en Castilla, sino destacar simplemente

la presencia de ambos en el orden juridico castellano.

En los territorios americanos que se incorporaron a la corona de Castilla
también se establecid un orden de prelacion de fuentes para la apiicacion del
derecho. Por el trasplante que se hizo del derecho castellano, éste formaba parte
del orden juridico. Sin embargo, para solucionar ios conflictos especificos que se
planteaban ante los diversos fribunales se habia de incurrir en primer término a
las leyes, pragmaticas, reales cédulas, efc, que, en conjunto, constitulan el
derecho de las Indias o indiano. Este derecho era considerado el especial o
municipal, y en consecuencia, sélo ante su silencio o faguna debia recurrirse al
derecho castellano. En esos casos el derecho castellano funcionaba como

comiin, y en su aplicacion debia seguirse el orden de prelacion conforme a lo
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establecdo en Alcala de Henares en 1348, adicionandose las disposiciones y
ordenamientos reales dictados desde ésa fecha siguiendo un orden cronolégico.
A saber, las disposiciones mas nuevas derogaban a las antenores en aqueflo que

las contravenian.

Diversos factores determinaron que en América, a pesar de lo que se
especificaba en el Ordenamiento de Alcala, el texio de las Partidas fuera mas
uttizado que en Espafia. La ausencia de fueros locales y el caracter absoluto del
rey desde la incorporacion de éstos territorios a la corona de Castilla son quiza los
dos mas importantes. Asi pues, durante toda ia época coionial se siguio el orden
de prelacién de fuentes establecido en Alcala de Henares en 1348, y el texto de
la recopilacién de Indias lo mandaba observar en ias leyes 1y 2 del titulo 1 del

libro 2.

Después de la independencia buena pare de los cuerpos juridicos que
habian sido ef derecho aplicable duranie |a época colonial continuaron teniendo
ése caracter. En ausencia de codigos propios, la nacion seguia utilizando el
derecho antiguo. Pero ias asambleas legislativas y el ejecutivo iban dictando
multitud de disposiciones para adaptar las instituciones a los principios que
inspiraban a los gobiernos nacionales. Hasta 1870, y quiza todavia después,

todos los textos doctrinarios que se publicaban en México solian incluir un
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apariado relativo al orden de prefacién para ia aplicacion del derecho. Estos
ordenes, si bien siguen mas o menos el esquema trazado en la Recopilacion de
Indias de 1680, tienen numerosos variantes . Por otro lado, sélo en uno de ellos
{Alvarez, 1826} se citan los estatutos y fueros municipales de cada ciudad: el

resto, simplemente omite este rubro.

En todos los textos doctrinarios antes mencionados invariablemente el
ultimo lugar en la secuencia a seguir para ia aplicacion del derecho corresponde
a las partidas, aungue en ellos mismos se les concede un lugar privilegiado como
fuente de los temas que se explican en los distintos volumenes que contienen las

instituciones, sobre todo de derecho privado.

Como ejemplo de lo que se viene diciendo, se cita solamente el orden de
prelacion de una de las ediciones del Sala (1831-33) que circuld profusamente en
nuestro pais durante el siglo XIX. En este texto el orden de prelacion que se
establece es como sigue: 10. Disposiciones de los congresos mexicanos. 20, Las
de las Cortes de Espafa. 30. Las (ltiimas cédulas y érdenes posteriores a la
edicidn de la Novisima Recopilacién. 40. Las Ordenanzas de Intendentes (Carlos
ili, 1786). 5o. Recopilacion de Indias. 6o. Novisima Recopilacién. 70. Fuero Real.

8o. Siete Partidas. La edicion del Sala de 1870 incluia ademas el Fuero Juzgo.
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No se ha estudiado la causa por la que en cada texto se consigna un orden
de prelacion particular. De cualquier forma todos ellos perdieron su razén de ser
a padir de que se fue generalizando la codificacian det derecho en sus diversas
ramas. En adelante el érgano aplicador del derecho sélo debia acudir al texto del

cédigo para saber exactamente cual era el derecho aplicable.

4.1.1. La Prelacion en diferentes materias del Derecho

En virtud de fo manifestado en ef punto anterior, la PRELACION se aplica
segin la materia de que se trate, segun se desprende de lo que a continuacion

se indica:

Sprelacion de créditos: Es principio general que ef deudor responde de
todas sus deudas con todo su patrimonio (a.2964 CC), excluidos sus bienes
inembargables (a.544 CPC; v. aa.434 CFPC, 768 CPC y 115 LQ). Cuando los
bienes ejecutables de un deudor no bastan para cubrir sus deudas, los
acreedores cobraran de acuerdo con el principio "primero en tiempo primero en
derecho”. Cobrando los primeros que se presenten y, cuando embarguen o

gjecuten scohre bienes, en el orden de sus embargos. Los tifulares de créditos

g DICCIGNARIO JURIDICO MEXICANO, ob cit, pags 166a170.
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soportados con garantias reales, tendran preferencia para cobrarse con el valor

de los bienes afectos a esos créditos.

Cuando el deudor comun es declarado judicialmente en concurso de
acreedores o quiebra, la situacion descrita en el parrafo. anterior se modifica: los
acreedores comunes cobraran a prorrata®. Los acreedores privilegiados, los
hipetecarios y pignoraticios, tienen derecho a cobrar la totalidad de sus créditos
con el importe de los bienes afectos al privilegio, prenda o hipoteca. Como
pueden presentarse conflictos entre los acreedores privilegiados, las leyes
establecen un orden de PRELACION entre ellos. La PRELACION de créditos se

da, pues, sblo entre los acreedores privilegiados.

Prefacién de créditos en el concurseo civil. Ya quedo explicado como
las reglas que, respecto del concurso de acreedores, contiene et libro cuarto,
tercera parte, del CC, dedicado a la concurrencia y prelacion de crédiios, solo se

aplcan en caso de declaracion judicial de tal concurso.

Los salarios devengados en el dltimo afio y las indemnizaciones debidas

a los trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, sin que los

b Del tatin pro rata parte, a pate o porcion fija, determinada Parte, porcion o cuota que corresponde a cada uno en

el raparto de beneficios o cargas, deudas o crédites, que se distribuyen entre vanoes, hecha la cuenta propurcionada
de o que cada uno debe pagar a percibir. Es un concepto fundamenta en el que descansa la idea de copropiedad
enr matena de ienes y de mancummunidad en materia de obhgaciones.
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trabajadores necesiten entrar a concuiso, quiebra, suspension de pagos o
sucesion, sino que las haran valer y ejecutaran a través de las Juntas de
Conciliacion y Arbitraje (2a.123, fr. XX, C; 113 y 114 LFT; 2989 CC, y 756 CPC)
Comentando la norma similar, en materia de quiebras, Rodriguez y Rodriguez la
critica, por considerar gue se extralimita el mandato constitucional, ya que “la
preferencia significa un grado y una prelacién no subordinada a ningiin otro
credito; pero no equivale a cobro fuera del concurse”. La Suprema Corte de
Justicia de la Nacion, ha justficado la extraconcursalidad del cobro de los
trabajadores, apoyandose en que éstos no deben verse afectados por Ia lentitud
de los procedimientos judiciales (SJF, quinta época, 1. XXV, p. 574). Veremos

gue existen normas similares para créditos privilegiados.

Cubiertos los creditos de los trabajadores, si quedan bienes,
preferentemente se pagaran los adeudos fiscales provenientes de impuesios, con
el valor de los bienes que los hayan causado. B Fisco Federal tendra preferencia
para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que la Federacién debié
percibir, con excepcién de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de
alimentos, de salarios o sueldos en el caso arriba mencionado. E! Fisco Federal
no entrara en coneurso o quiebra para cobrar (aa. 2980 CC, 149 CFFy 756 CPC).

igual tratamiento tienen los créditos por cuctas det Seguro Social y del
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INFONAVIT (aa. 267-269 de la Ley del Seguro Social y 30 de 'a Ley del

INFONAVIT).

Después de estos créditos, corresponde cobrar a los acreedores
hipotecarios y pignoraticios, quienes cobraran de modo preferente, schre los
bienes afectos a sus garantias. Pueden deducir sus acciones sin necesidad de
endrar al concurso y en los juicios respectivos ser pagados con el valor de los

bienes que garanticen sus créditos (2a.2981 CC y 756 CPC).

"Art. 2982 CC.- 8i hubiere varios acreedores
hipotecarios garantizados con los mismos bienes,
pueden formar un concurso especial con ellos, y seran
pagados por el orden de fechas en que se otorgaron
ias hipotecas, si éstas se registraron dentro del término
legal, o segin el orden en que se hayan registrado los
gravamenes, si [a inscripcion se hizo fuera del término
de ley”.

En el caso de concurrencia de créditos pignoraticios sobre un mismo bien,

la preiacion de estos se establece segln sus fechas (a. 2985, fr. iV CC).

El precio de los bienes hipotecados o dados en prenda se aplicara en el
siguiente orden:t) fos gastos del juicio vy los que causen las ventas de esos
hienes; 2) los gastos de conservacion y administracion de los mismos bienes; 3)

la deuda de seguros de los propios bienes, y 4) los créditos garantizados; si son
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hipotecarios el pago comprendera los réditos de los Oltimos tres afios, y si son

pignoraticios, los réditos de los uditimos seis meses (a. 2985 CC).

Ela. 2993 CC establece los créditos que gozan de algiin privilegio especial,
Segun este precepto, con el valor de los bienes que se mencionan seran pagados
preferentemente: 1) la deuda por gastos de salvamento, con el valor de la cosa
salvada; 2) la deuda contraida antes del concurso, expresamente para ejecutar
obras de rigurosa conservacion de algunos bienes, con el valor de éstos, siempre
gue se pruebe que [a cantidad prestada se empled en ésta obras (refaccién); 3)
los créditos del constructor de cualquiera obra muebie con &l precio de la misma;
4) los créditos por semillas, gastos de cultivo y recoleccidn, con el precio de la
cosecha para que sirvieron y que se halle en poder de!l deudor; 5) el rédito por
fletes, con el precio de los efectos transportados si se encuentran en poeder del
acreedor; 6) el crédito por hospedaje, con el precio de los muebles del deudor que
se encuentren en la casa o establecimiento donde esta hospedado; 7) el crédito
del arrendador, con el precio de ios bienes muebles embargables que se hallen
dentro de la finca arrendada o con el precio de los frutos de la casecha respectiva
si el predio fuere rastico; 8) el crédito que provenga de! precio de los bienes
vendidos y no pagados, con el vaior de ellos, si el acreedor hace su reclamacion
dentro de los 60 dias siguientes a la venta, si se hizo al contado, o del

vencimiento, si la venta fue a plazo. Privilegio que cesara si los bienes muebles
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hubiesen sido inmovilizados, v 9) los créditos anotados en el registro de la
propiedad, en virtud de mandamiento judicial, por embargos o secuestros o
ejecucién de sentencias, sobre los bienes anotados y solamente en cuanto a

créditos posteriores.

Pagados todos los acreedores arriba mencionados, si quedan bienes que
alcancen para ello, se pagara a los gue el CC {lama acreedares de primera clase
¥ que son: 1) aguelios que lo sean por gastos judiciales comunes, en los términos
gue establezca el CPC; 2} los que lo sean por gastos de rigurosa conservacion
y administracion de los bienes concursados; 3} los que lo sean por gastos de
funerates del deudor, proporcionados a su posicion social, y también los de su
mujer e hijos gue esten bajo su patria potestad y no tuviesen bienes propios; 4)
los acreedores por gastos de la Ultima enfermedad de las personas arriba
mencionadas, hechos en los ditimos seis meses que precedieron al dia del
fallecimiento; 5) los que tengan créditos por alimentes fiados al deudor para su
subsistencia y la de su familia, en los seis mese anteriores a la formacion def
concurso, ¥ 6) los acreedores por responsabilidad civil en la parte que comprende
el pago de los gastos de curacién o de los funerales del ofendido y ias pensiones

que por concepto de alimentos se deban a sus familiares (a. 2994 CC).
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Después corresponde cobrar a los acreedores de segunda clase, que son
aquellos que tienen derecho a pedir hipoteca necesana (aa. 2935, frs. |, Hiy IV
y 2995, fr. 1 CC). Luego los créditos fiscales no comprendidos en los términos del
a. 2980; asi como los del Estado, los pueblos y los establecimientos plblicos, que
tienen derscho a pedrr hipoteca necesaria sobre los bienes de sus
administradores o recaudadores para asegurar las rentas de sus respeclives
cargos cuando no lo hayan hecho asi (2a.2935, fr. V y 2995, fr. 1 CC). Por tltimo,

los créditos de los establecimientos de beneficencia piblica o privada.

Satisfechos los acreedores de segunda clase, se pagaran los créditos que
consten en escntura plblica o en cualquier otro documenio autentico y que
corresponden a los acreedores de tercera clase. En este lugar quedan
comprendidos los acreedores hipotecarios y pignoraticios, por el saldo de sus
créditos que no alcanzd a cubrirse con el importe de los bienes afectos a sus

garantias (a.2983 CC).

Luego, los acreedores de cuarta clase con la siguiente prelacidn: 1)
aquelios cuyos créditos consten en documentos privados, vy 2), con los bienes
restantes, todos los demas créditos que no estan comprendidos en las
disposiciones anteriores. En este Ultimo caso, el pago se hara a prorrata y sin

atender a las fechas, ni ai origen de los créditos (aa. 2897 y 2998 CC).
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Prelacion en la guiebra. Del mismo modo que para el concurso, es
necesaria la declaracidn judicial de la quiebra, para que se apliquen las normas

relativas.

La Ley de Quiebras y Suspension de Pagos, habla de grado y prelacion.

- Grado es el orden de cobro gue corresponde a un crédito con

arreglo a su clase.

- Prelacion es el orden de cobro dentro de cada grado.

El articulo 261 de la Ley de Quiebras sefiala cinco grados, que son:

1) Acreedores singularmente privilegiados;

2) Acreedores hipotecarios;

3) Acreedores con privilegio especial;

4) Acreedores comunes por operaciones mercantiles, y

5) Acreedores comunes por derecho civil.

E! articulo 262 de la citada Ley, sitia como acreedores singularmente

privilegiados, en tercer lugar, a los trabajadores. Disposicion derogada por los aa.
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113 y 114 LFT, que ya comenté cuando me ocupé de ellos en el concurso civil,

Vale aqui lo dicho en ése lugar.

Los crédrtos fiscales, dice el articulo 261 del mismo ordenamiento legal,
tendran el grado y prelacion que fijen las leyes de la materia. Me remito, también,

a lo que apunté af ocuparme de ellos en el concurso civil.

El siguiente grado, entre los acreedores singularmente privilegiados,
corresponde a los acreedares por gastos de entierro, si la declaracién de guiebra
ha tenido lugar después del fallecimiento. Segtin Rodriguez y Rodriguez, la
expresion “gastos de entierro equivale a la de gastos funerarios vy una y oftra
significan las expensas que ocasionan el sepelio, la moriaja, la conduccidn y la
sepultura del cadaver del comerciante. Entre los gastos de entierro y funerarios
no se comprenden los gastos de luto ni los de ceremonias religiosas, anteriores
o posteniores al entierro, las de publicacion del fallecimiento, etcétera”. No sefiala
Ia Jey limitacién alguna, y en tal caso el limite podria “derivarse de la costumbre
iocal y de la posicidon economica del fallecido, que aln no habia sido declarado

en quiebra™

o ROLRIGUEZ ¥ RODRIGUEZ Joaquin, Curso de Dereche Mercantil, 16a. Edicion, Porria, México, Tomo i, pag.
146
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St el guebrado hubiere muerto con posterioridad a ta declaracion de
quiebra, los gastos funerarios sdlo tendran privilegio si se verifican por el sindico
y no exceden de guinientos pesos. Suma que, en estas fechas, resulta a todas

luces insuficiente,

El siguiente lugar, entre los acreedores singularmente privilegiados,
corresponde a los acreedores por 'os gasios de la enfermedad gue haya causado
la muerte del deudor comin, en caso de quiebra decilarada después del

fallecimiento.

El privilegic de los gastos de entierro y de ditima enfermedad, no
comprende a2 los que se causen por jos familiares del quebrado. Lo que es

notoriamente injusto.

En el segundo grado se encuentran los acreedores hipotecarios, segan el

articulo 263 de Iz Ley de Quiebras,

“Art. 263.- Percibiran sus créditos del producto de los
bienes hipotecados, con exclusién absoluta de los
demas acreedores y con sujecién al orden que se
determine con arreglo a las fechas de inscripcion de
sus titulos”.
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Los acreedores hipotecarios padran seguir sus juicios independientemente;
pero, para los efectos de graduacion y pago, se acumutaran en la quiebra. Esto

solo que el juicio estuviera iniciado al declararse la quiebra (aa. 126 y 127 LQ).

La preferencia absoluta de que habla el articulo 263, no debe entenderse
en el sentido de que alcance, incluso, a los acreedores singularmente

privilegiados; que tendran preferencia a los acreedores hipotecarios.

El siguiente grado corresponde a los acreedores con privilegio especial,
que son todos aguetios que, conforme al Cadigo de Comercio o leyes especiales,

tengan un privitegic especial o un derecho de retencion (a. 264 LQ).

Son acreedores con privilegio especial: 1) los pignoraticios por los bienes
que recibieron en prenda; 2) los comisionistas respecto de los efectos que estén
real o virtuaimente en su poder, y en relacidn al pago de los derechos de
comision, anticipaciones y gastos que el comisionista hubiere hecho por cuenta
de ellos (a. 306 CCo.); 3) los vendedores de cosas muebles respecto de las
mercancias vendidas que estén en su poder, aungue sea en calidad de depdsito,
por lo que se le adeude al vendedor del precic de las mismas (a. 368 CCa. ¥
2993, fr. VIl CC); los porteadores, por lo que ve al crédito por fletes que se les

adeudaren, respecto de los efectos transportados, si se encuentran en poder del
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acreedor (a. 2662 CC); 5) el constructor de cualquiera obra mueble, respecto del
precio de {a misma, mientras la retenga en su poder (a. 2644 CC), y 6) el
hospedero respecto de los equipajes de los pasajeros en relacion al pago del

importe del hospedaje (a. 2689 CC).

El acreditante, en el crédito de avio, tiene privilegio sobre fas materias
primas y materiales adquiridos con el crédito y sobre los frutos, productos o
artefacios que se obtengan con el mismo, aunque sean futuros o pendientes o ya
obtenidos, de la empresa a cuyo fomento haya sido destinado el préstame (a. 324

LGTOC).

La garantia que se constituya sobre inmuebles o muebles inmovilizades,
por créditos refaccionarios, comprendera el terreno, las construcciones en él
edificadas y las que se hagan en el futuro, accesiones y mejoras permanentes,
los muebles inmovilizados y los animales sefialados en el documento en que se
consigne el préstamo, como pie de cria en los predios risticos destinados a la
ganaderia y la indemnizacidn que, llegado el caso, se obtenga del seguro por la

destruccion de ésos bienes (a. 332 LGTOC).
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Los créditos de habilitacion o avio, debidamente registrados, se pagaran
con preferencia a los refaccionarios, y ambos con preferencia a los hipotecarios

mscritos con posteriondad (aa. 329y 333 LGTOC).

Los acreedores prendarios podran, como los hipotecarios, continuar el
juicio que hubiesen niciado contra el quebrado, que so6lo se acumulard a la
quiebra para los efectos de graduacion y pago (aa. 126 y 127 LQ). Indebidamente
concede la LG accion separatoria de la masa de la quiebra, a los acreedores que
tienen prenda constituida por escritura phblica, en péliza otorgada ante corredor,
en bonos de los almacenes generales de depasito o en favor de una institucion
de crédito. Quienes podran vender la prenda extraconcursalmente (aa. 159, fr.VI,

inciso d, LQ).

En caso de que varios acreedores con privilegio especiai concurrieran
sobre el mismo bien, se hara la distribucién a profrata, sin distincion de fechas

entre eilos, salvo que las leyes dispusieren lo confrario (a. 265 LQ).

Obviamente que los acreedores hipotecarios y los que gozan de privilegio
especial cobraran como acreedoeres comunes, por la parte que quede Insoluta de
sus créditos, después de que se hayan realizado los bienes afectos a sus

créditos. Serios problemas presenta la atribucion del precio de venta de esos
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bienes, cuando la empresa es vendida conjuntamente. Su tratamiento no

corresponde a este lugar.

Cuando la quiebra es de empresas maritimas, se aplican {as regias de la

LNCM, que a continuacidn expongo.

“Toda embarcacién puede ser objeto de garantia real constituida mediante
hipoteca que comprenda sus pertenencias y accesorios” (a. 121 LNCM). Hipoteca
que se extiende, aunque no se exprese, “a las mejoras de la embarcacion; a los
objetos muebles incorporados permanentemente en ella; a la dltima anualidad de
intereses, y en caso de averia o naufragio de la embarcacion, a la indemnizacion
por los dafios ¢ averias y a los créditos derivados de gastos del salvamento ¢

indemnizaciones de seguros” {a. 122 LNCM).

El articulo 116 del mismo ordenamiento legal establece los privilegios

maritimos:

1) |.os créditos derivados de relaciones laborales;
2} Los créditos a favor del fisco, relativos al bugue o a su
navegacion;

3) Los gastos de asistencia y salvamento;
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4) La cuata que le corresponda en las averias gruesas o
comunes;
8) Los créditos denvados de indemnizacion por abordaje u otros

accidentes maritimos;
()] Las deudas coniraidas por €l capitan para la conservacion
del bugue o para la continuacién de| viaje, v

7) Las primas de seguro.

“Los créditos relativos al titimo viaje del buque, seran preferentes a los

derivados de viajes anteriores” (a.117 LNCM).

Prelaciéon como derecho de preferencia. Tienen derecho de preferencia:

1} Ef copropietario, cuando se trate de vender por otro de ellos, una parte

alicuota de la copropiedad (a. 973 CC);

2} El usufructuario, respecto de ia nuda propiedad (a. 1005 CC);

3) Los herederas, respecta de la parte de los bienes que un heredero

quiera vender a un extrafio {a. 1282 CC),
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4) El arrendatario, como ya qued¢ dicho, cuando el arrendamiento haya
durado mas de cinco afios, o se hayan hecho mejoras en la cosa
arrendada, si se encuentra al corriente en el pago de sus rentas, para ser
preferido en igualdad de circunstancias en el nuevo arrendamiento o venta
del bien arrendadao (a. 2447 CC); 5) Ei aparcero, como ya se dijo, para ser
preferido en una nueva aparceria (a. 2750 CC). 6) s se pacta
expresamente, el vendedor, respecto de los bienes vendidos {(aa. 2303-

2308 CCy;

5) Los socios en las sociedades civiles, respecto de las partes sociales que
quieran ceder sus ofros socios (a. 2706 CC), 8) los socios en las
saciedades colectiva, comandita y responsabilidad limitada, respecto de las
partes sociales cuya cesidn se autorice en favor de persona extrafa a la
sociedad (aa. 33, 57 y 66 LGS8M), y 9) en la sociedad andnima, los
accionistas, para susctibir las acciones que se emitan, en casc de aumento

de capital {a. 132 LGSM).

4.1.2. La Fecha Legal

Debido a la gran importancia que ha implicado la PRELACION en materia

marcaria, se ha dado lugar a la “fecha legal”, es decir a la fecha de presentacion
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de la solicitud de registro de marca, misma gue deternuna ef rmomento al gue se
retrotraen los efectos del registro en que se conceda dicho signo marcario (ver

2.713).

Como se expandra al analizar |as fracciones }y [V del articulo 151 de la
Ley de Propiedad Industrial, el otorgamiento de un registro de marca con una
fecha legal, es decir de presentacién posterior a otro signo marcaric idéntico o
semejante en grado de confusion, de fecha legal anterior, implica una viclacién
flagrante al piincipio de prelacién reconocido en todo el cuerpo normativo

aplicable a la materia marcaria.

De las causaies anulatorias, contenidas en las fracciches 1 y IV del
precepto legal invocade, Unicamente puede deducirse, la importancia que tal
ordenamiento legal otorga al principio relativo a Ja fecha legal, es decir, al principio

de derecho "Primero en tiempo, primero en derecho”.

En conclusion, a la fecha legal la podemos definir como aquel momento en
virtud dei cual y en principio, el solicitante de un registro de marca, adquiere un
derecho de prelacion sobre futuras solicitudes de registro de marcas idénticas o
similares en grado de confusién y aplicadas a los mismos o similares productos

o servicios, cuyos efectos se retrofraen a dicha fecha de presentacion, siempre
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y cuando esas marcas objeto de dichas futuras solicitudes no se hubiese usado
con antesicridad, no se hublere declarado tal uso v obviamente, proceda su

otorgamiento.

De la defmnicion arriba propuesta, se desprende el concepto de la
“retroactividad de los efectos”, el cual se refiere al hecho de que, los derechos que
pudiesen llegar a adquirirse, en el caso de que el registro como marca se ctorgue
por haber cumplido los requisitos establecidos tanto por la ley como por su
reglamento, se generan desde el momento de la presentacion de la solicitud de

registro, siempre y cuando no exista un uso previo dectarado (ver 4.1.4)).

4.1.3. La Prioridad

Dentro del derecho marcario existe un fema de principal imporiancia, el
cual consiste en la pricridad. Por prioridad debemos entender “la anterioridad de
una ¢osa respecto de otra en el tiempo o en ef orden™. Jorge Otamendi nos dice
que la presentacion de la solicitud de registro no significa que se obtiene un
derecho a la marca®, toda vez que segtin se desprende del punto 2.7 del

presente estudio, una solicitud de registro de marca se somete a un tramite, el

2 Enciclopedia Jundica Espafisla, Editor Francisco Seix, Barcelena 1910, Tomo XXV, pag. 684,

L]

OTAMENDI Jorge, ob ¢it. pag 130
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cual puede tener como resultado la negacion de dicho registro como marca, por

las razones expuestas en el capitulo correspondiente.

Asimismo, contindia diciendo Otamendi, la solicitud en si misma ha sido
considerada un derecho en expectativa por nuestros tribunales®. Sin embargo,
ia solicitud presentada ante &1 IMPI, configura un derecho de prelacion, toda vez
gue en principio, guien primero solicita una marca tiene mejor derecho a ta misma

que guien lo hace después.

Por su parte el Licenciado Mauricio Jaiife Daher establece que la Ley de
la Propiedad Industrial, otorga prioridad a los titulares de marcas exiranjeras para
que obtengan proteccion en México para sus marcas, pero una vez transcuiridos
los plazos concedidos para hacer valer el derecho, queda abierta fa opcidn para
cualquier persona, nacional o extranjera, obtenga el registro, y con él, el derecho

gue al uso exclusivo de la marca en el pais.

Un primer plazo preferente, continia diciendo €l Licenciado Jalife, que
nuestra ley reconoce a los titulares de marcas en el extranjero, consiste en la

opcidn de reconocerles en México la fecha de ia salicitud del registro en el pais

Causa 822 “Fisher, Viadimir ¢f Pot Ambrosio S.A | €.°, Balz [ del 10-EX-1971. Ver también causa 978 "Gutierrez
Albero D ¢/Gate S A CLF LA y otra”, Sala | det 19-X-1990.
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de origen. Una segunda opcidn para que |a empresa extranjera pueda obtener el
reconocimiento de sus derechos sobre una marca, consiste en la posibilidad de
nulificar el registro obienido en nuestro pais, demostrando que el regisiro en el
extranjero es de fecha anterior al otorgamiento en Meéxico, existiendo {érminos

para hacer valer estos derechos.

Fl citado autor concluye que el mexicano gue obtiene el registro de upa
marca originalmente extranjera, suele argumentar que el registro es totalmente
ajustado a derecho y que el extranjero pierde toda posibilidad de reclamar, por no
haber atendido a |as alternativas que |a ley le concede para preservar su derecho
a la marca, consintiendo tacitamente el registro que cualquier tercero pueda

obtener. Por consecuencia, el registro es legai, ético e incuestionable.®®

En este orden de ideas y por lo que se refiere a la legislacion mexicana, el

articulo 117 de la Ley de la Propiedad Industral, establece que:

“Art. 117- Cuando se solicite un registro de marca en
México, dentro de los plazos que determinen los
Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de
los seis meses siguientes de haberlo hecho en otros
paises, podra reconocerse como fecha de prioridad la
de presentacion de la solicitud en lo que fue primero.”

0% JALIFE Daher Mauncio, “Propiedad Intelectual’, Editonial ISTA, México 1995, pags. 153y 154
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Por su parte, el articulo 4° del Convenio de Paris, establece que quien
solicita una marca en un pais miembro goza de una pricridad para hacerlo en otro

pais miembro, si lo hace dentro de los seis meses posteriores a ese depdasito.

En virtud de lo anterior, podemos concluir que la prioridad consiste,
atendiendo al principio Prior Temporis, Potior lure, en el derecho al uso exclusivo
de una marca, en virtud de gue la misma ha sido registrada con antelacién en
pais diverso al que se pretende su registro, a otra identica o similar en grado de
confusion registrada en el pais en el que se solicita, siempre y cuando se cumplan
con determinados requisitos, los cuales consisten, dentro de la legislacion

mexicana, segin el articulo 118 de Ia ley de la materia, en los siguientes:

“Art. 118- Para reconocer la prioridad a que se refiere
el articulo anterior se deberan satisfacer los siguientes
requisitos:

- Que al solicitar el registro se reclame la
prioridad y se haga constar el pais de origen y
1a fecha de presentacion de la solicitud en ese
pais.

- Que la solicitud presentada en México no
pretenda aplicarse a productos o servicios
adicionaltes de los contemplados en la
presentada en el extranjero, en cuyo caso la
prioridad sera reconocida sb6lo a los
presentados en el pais de origen;
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. Que dentro de los tres meses siguientes a la

presentacion de la solicitud se cumplan con los

requisitos que sefialan  los  Tratados
Internacionales, esta ley y su reglamento.”

Asi las cosas, la prioridad, es un derecho de prelacion, gue se otorga a los
titutares de registros marcarios en el extranjero que quieran ampliar su proteccion
a diversos paises, siempre y cuando se haga valer, segun nuestra legislacion y
el Convenio de Paris, dentro de los seis meses siguientes a la solicitud de registro
que se haga en el pais de origen, trayendo como consecuencia, que los efectos

gue se produzean por la presentacion de la solicitud de registro de marca en el

pais extranjero, se refrotraigan a la fecha de presentacion en el pais de origen.

4.1.4. La Fecha de Primer Uso.

i.a Fecha de Primer Uso es aquelia consistente, exactamente en el
momento en que la marca sujeta a solicitud de registro, fue usada por primera

vez, ya sea en territorio nacional o en el extranjero.

La fecha de primer uso, es regulada por nuestra legistacion en los articuios
92 y 151 fraccién 1 de la Ley de la Propiedad Industrial, los cuales a continuacion

se transcriben para mejor referencia:
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“Art. 92.- El registro de una marca no producira
efecto algunc contra:

.- Un tercero que de buena fe explotaba en
territorio nacional ka misma marca u ofra semejante en
grado de confusion, para los mismos o similares
productos o servicios, siempre y cuando el tercero
hubiese empezado a usar la marca, de manera
ininterrumpida, antes de la fecha de presentacion de
la solicitud de registro o del primer uso declarado en
ésta. El tercero tendra dereche a salicitar el registro
de ia marca, deniro de ios fres afios siguientes al dia
en que fue publicado el registro, en cuyo caso debera
tramitar y obtener previamente la declaracion de
nulidad de ésta, y.. (Enfasis agregado).

Art. 151.-  El regisiro de una marca sera nulo
cuando:

i.-

- Lamarcaseaidéntica o semejante en grado de
confusion, a otra que haya sido usada en el pais o en
el extranjero con anterioridad a fa fecha de
presentacion de fa 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 presentacion o, en su
caso, de la fecha de primer uso declarado por el que
la registro.” (Enfasis agregado).

De los preceptos legales transcritos, se desprende una situacion en virtud
de 1a cual se puede llegar a pensar que, segun se vic en el Capitulo segundo,

punto cuarto del presente estudio, la legislacion marcaria mexicana sigue &l
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Sistema Declarativo para adquirir derechos sobre una marca, toda vez que de
tales preceptos podemos observar que el legislador le da mayor importancia al
USO de la marca, que a su depdsito ante la autotidad competente. Situacion que
no es dei todo cierta, toda vez gue si bien un “tercero usuario” tiene derecho a
solicitar la nulidad de un registro. marcario de fecha legal (de presentacion)
posterior a la del “tercero usuario”, éste cuenta con un plazo estabiecido por la
propia ley, antes de gue tal derecho precluya. Es decir, si una persona, fisica o
moral, esta haciendo uso de una marca desde el afio de 1994 y otra persona
solicita el registro de una marca idéntica o similar en grado de confusion a la de
la primera persona, en el afio de 1998, cuyo otorgamiento se da en el mismo afio,
pero la Gaceta de la Propiedad Industrial en donde aparece dicho registro, fue
puesta en circulacion a partir del afio de 1999, el “tercero usuario”, podra solicitar

el registro de su marca, previa anulacion de aquelfa registrada, hasta el afio 2001.

De lo anterior, hay que distinguir y subrayar el momento a partir del cual se
cuantifican los tres afios para poder ejercitar la accién de nulidad del registro. Tal
fecha, como se dijo en el parrafo anterior, comienza a partir de que la Gaceta de
la Propiedad Industrial se pone en circulacion, fecha totalmente diferente a la de
publicacion, que sera la de la gaceta, mas no la de la puesta en circulacion de ia

misma.
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Es decir, fa Gaceta de la Propiedad Industnal contiene dos fechas:

a) La fecha de pubiicacion.

b) La fecha en la que entra en circulacion.

Por otro lado, también es importante mencionar en primera instancia que
pasados los tres anos contados a partir de que la Gaceta de ia Propiedad
Industrial es puesta en circulacion, el tercero de buena fe a que se refiere la
fraccion { del citado articulo 92, no tendra accion legal alguna para nulificar el
registro marcario idéntico o similar en grado de confusidn gue se haya empezado
a usar con posterioridad al suyo. Sin embargo el propietario de tal registro
marcario carece de accion para solicitar la infraccién en contra del “tercero
usuario”, toda vez que el mismo tiene derecho sobre fa marca al haberla usado
primero que el propietario del registro marcario, lo que trae como consecuencia

juridica, la concurrencia de ambas marcas.

No obstante lo anterior, ia ley obliga a que el uso de la marca debe ser
piblico, es decir, debe la marca tener contacto con la clientela, aplicarse a
productos que se vendan publicamente, sin interesar el grado de difusion de la
marca , si tiende a que et uso de la marca no sea secreto, porque entonces no

ofigina derechos.
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Por lo tarto, podemos decir que el creador de una marca puede prescindir
del depdsito inmediato, es decir, puede depositarla después de haberla usado un
tiempo, sin que el derecho sobre la marca sufra menoscabo. Y es que el deposito
solo establece la presuncion de que el depositante es el verdadero titular de los
derechos, presuncion que puede ser destruida por medio de pruebas. Puede
ocurrir que efectuados dos depésitos sucesivamente por dos comerciantes
distintos, prevalezca el segundo. El segundo comerciante podia probar, que fue
&1 quien primero utfizo la marca, y en esas condiciones el ofro debera abstenerse

de usarla.

4.2. PRINCIPIOS DE DERECHO

La variedad de la expresién “principios generales de Derecho”, hara que
siempre se dude acerca de su alcance. El autor esparniol, D. Marceliano Isabal,
colaborador de 1a citada Enciclopedia Juridica Espafiola, establece que para que
un principio de derecho pueda ser admitido a titulo de tal se necesita que exista
y se alegue deficiencia de ley o costumbre y que sea invocado como supletotio
para llenar esa deficiencia. Que ademas debe citarse la ley o declaracion de la
jurisprudencia que autoricen como doctrina legal los principios que se estimen

como infringidos. Lo gue nos Hleva a concluir que desde este punto de vista un
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principio gue no resulta proclamadao por la ley o en declaracion del Tribunal, no

puede ser admitido. Un principio no proclamado, tiene que ser rechazado,

Si bien es cierto que a veces se cita como principio general de Derecho
uno que no merece ei nombre de tal o que no tiene aplicacion al caso
controvertido, es excesivo el rigorismo de no admitir un principio por ia
materialidad de no expresarse que su alegacion se hace en concepto supletorio,
si realmente resuita que no hay ley ni costumbre exactamente aplicable y que el

principio es pertinente.

4.2.1, Prior Temporis potior iure,

La anterioridad en el tiempo ha sido siempre tenida en cuenta para la
determinacién de los derechos y a falta de otras circunstancias para mejor
precisarlos. Este criterio se expresa en a Ley 98, libro L, titulo XVl del Digesto
que dice: “cuando en ia causa de una y ofra parte se controvierte en cuestion de

lucro, ha de ser preferido aquel cuya causa para el lucro precede en tiempo.”

En el libro V, titulo XLI, De regulis iuris, de las Decretales, se expresa con
el conocido aforismo gui prius est tempore potior est iure "quien es primero en

tiempo, es primero en derecho”.
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Nuestro Codigo Civil admite este principio, al discutir sobre el hecho de la
posesion, en igualdad de condiciones, es preferido el poseedor mas antiguo; y
cuando una misma cosa se hubiese vendido a diferentes compradores, la
propiedad se transferira a la persona que primero hubiese tomado posesién, si
fuere mueble o a 1a que hublese inscrito en el Registro siendo inmueble y

concurriendo el requisito de haber obrado de buena fe.

Asi pues, el principio referido, consiste en una maxima del Derecho

expresiva de que “el primero en el tiempo es el preferido en Derecho™®®

4.2.2. Principio de prelacion en marcas similares.

En virtud de lo anteriormente expuesto, el principic de prelacion, consiste
en el principio general referido en el punto anterior, es decir, el que es primero en

tiempo, lo es en derecho.

En materia marcaria, es de fundamental importancia este principio, segin

se vera en seguida, toda vez que si partimos del concepto de prelacion dado, es

o Enciclopedia Jundica Espaiicfa, ob cit . Tomo XXV pag 685
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decir "L.a preferencia con que una cosa debe ser atendida respecto de otra con

la cual se compara"™’.

t a L ey de la Propiedad Industrial, establece en su articulo 121, tal principlo,

al establecer:

“Art. 121.- Si en el momento de presentarse la
solicitud satisface lo requerido por los articulos 113
fracciones |, Il y IV, 114, 179 y 180 de esta Ley, esa
sera su fecha de presentacion; de le contrario, se
tendra como tal el dia en que se cumpla, dentro del
plazo legal, con dichos requisitos.

La fecha de presentacion determinara la prelagiéon
entre las solicitudes. ...” (Enfasis agregado).

Asimismo, en el articulo 117 del mismo ordenamiento legal, mencionado
en el punto 4.1.3. del presense estudio, se desprende la preferencia que se le da
a marcas registradas en el extranjero sobre solicitudes de registro como marcas,
siempre y cuando se solicite dentro del plazo de seis meses referido en el mismo

capitulo V.

El articule 92 de la Ley de la Materia, establece lo siguiente:

&7 Ibidem Tomo XXV, pag 362
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“Art. 92.- El registro de una marca no producira efecto
alguno contra:

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en
territorio hacional la misma marca u otra semejanie en
grado de confusién, para los mismos o similares
productos o servicios, siempre y cuando &l tercera
hubiese empezado a usar la marca, de manera
ininterrumpida antes de Ia fecha de presentacidon de
la solicitud de registro o del primer uso declarado en
ésta. El tercero tendra derecho a solicitar &l registro
de la marca, dentro de fos tres afos siguientes al dia
en que fue publicado el registro, en cuyo caso debera
tramitar y obtener previamente la declaracion de
nulidad de éste, y.."

Finalmente, la misma Ley de ia Propiedad Industrial, en la fraccion I del

articulo 151, también trata el principio de prelacion, al establecer lo sighiente:

“Art. 151.- El registro de una marca sera nufo cuando:

l-...

Il.- La marca sea idéntica o0 semejante en grado de
confusion, a ofra que haya side usada en el pais o en
el extranjero con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud de la marca registrada y
se aplique a ios mismos o similares productos o
servicios, siempre que, quien haga valer el mejor
derecho por uso anterior, comprugbe 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 registro.”
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Es por todo o anterior, que resulta a todas luces evidente la importancia
gue {a Ley marcaria vigente, le da al principio de prioridad de las marcas identicas

o semejantes, parte meduiar del presente estudio.

4.2.3. Criteros Jurisprudenciales.

Por lo que se refiere a los criterios jurisprudenciales, fuente formal del
derecho positivo mexicano, nuestros mas aftos tribunales se han expresado al

respecto, estableciendo lo siguente:

MARCAS, FECHA LEGAL DEL REGISTRO DE LAS.
El registro de ka marca que ampara el Titulo expedido
el 12 de julio de 1966, a partir del 3 de junio de 1960,
fecha de presentacion de la solicitud del tercero
perjudicado, no puede ser nulificado con base en el
registro de la marca que ampara el Titulo expedido el
17 de marzo de 1964, a partir de! 10 de diciembre de
1963, fecha de presentacion de fa solicitud, propiedad
de la parte quejosa pues en los términos del dltimo
parrafo del articulo 132 de la Ley de la Propiedad
Industrial, que establece: "ARTICULO 132... Lafecha
y hora de presentacion de fa solicitud de registro, se
designara como fecha legal de la marca y servird de
base para determinar la prelacion”, debe tenerse
como fecha legal de la marca del tercero perjudicado,
la de 3 de junio de 1960, y como esta fecha es
anterior a la de 10 de diciembre de 1963 de la marca
de la quejosa, no resuita aplicable al caso la fraccion
V del articulo 200 de la Ley de Ia Propiedad Industrial,
que estatuye: "ARTICULO 200.-El registro de una
marca es nufo: ...V.- Cuando por error, inadvertencia
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o diferencia de apreciacion se lleve a cabo un registro
existiendo en vigor otro, que se considere invadido
por tratarse de una marca que se confunda con la
anterior. En este caso la Secretaria, de oficio 0 a
peticion de parte declarara nulo el segundo registro,
siempre y cuando el error se advierta o reclame
dentro de los tres afios siguientes a la publicacion en
la Gaceta del segundo registro: de lo contrario, éste
quedara firme._..".

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO
DEL PRIMER CIRCUITO,

Amparo en revision 94/74. Calzados Plasticos de México, S.
A. 9 de abril de 1974. Unanimidad de votos. Ponente:
Abelardo Vazquez Cruz,

4.3. IMPORTANCIA DE LA PRELACION EN LA SOLICITUD DE REGISTRO

DE MARCA,

Seglin se desprende de lo anteriormente estudiado, podemos decir que el
Principio de la Prelacian es de medular importancia no solo en el Derecho Positivo
Mexicano, sino gue también lo es en el Derecho Extranjero. Dicho principio, segun
se dispuso en lineas anteriores, se puede resumir en la maxima “primero en
tiempo primero en derecho” (ver 4.2.1.), y se encuentra reconocido por las leyes
de la materia marcaria desde sus origenes, dando lugar a la figura llamada “fecha

legal” (ver 4.1.2.).
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En la ley que actualmente nige esta materia, dicho principio se encuentra

reconocido, entre otros, en el articulo 121, mismo que a la letra reza;

“Art. 121.-  Si en el momento de presentarse ia
solicitud satisface lo requerido por los articulos 113
fracciones I, Hl y IV, 114, 179 y 180 de esta Ley, esa
serd su fecha de presentacion; de lo contrario, se
tendra como tai el dia en que se cumpia, dentro del
piazo legal, con dichos requisitos.

La fecha de presentacion determinara la prelacion
entre Ias solicitudes.

El Reglamento de esta Ley podra determinar otros
medios por los cuales se puedan presentar las
solicitudes y promociones al Instituto.” (Enfasis
agregado).
Como se expondra al analizar las hipdtesis previstas en los articuios 90
fraceion XVI y 151 fracciones I y IV , ambos de la Ley de la Ley de la Propiedad
industrial, resulta improcedente el registro de una marca, cuya solicitud se haya

preseniado con posterioridad a la de ofra, situacion que al no respetarse, tales

hipotesis prohibitivas, se surtiria a satisfaccion.

Por lo que se refiere a los preceptos citados, los mismos disponen lo

siguiente:

“Art. 151.-  E! registro de una marca serd nulo
cuando:
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|- Se haya otorgade en contravencién de las
disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado
vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fraccién, la accion
de nufidad no podra fundarse en la impugnacion de
la representacion legal del solicitante del registro de
fa  marca.

V.- Se haya ctorgado por error, inadvertencia, o
diferencia de apreciacion, existiendo en vigor otro que
se considere invadido, por tratarse de una marca que
sea igual 0 semejante en grado de confusion y que se
aplique a servicios o productos iguales o similares...”

Ahora bien, la fraccion XVi dei articulo 90, del citado ordenamiento legal,

a la letra dispone:

“Art. 90.- No seran registrables como marca:

XVI0.- Una marca que sea idéntica o semejanie en

grado de confusion a_otra en framite de registro

presentada con anterioridad o 2 una registrada y
vigente aplicada a los mismos © similares productos

o servicios. Sin embargo, si podra registrarse una
marca gue sea idéntica a otra ya registrada, si la
solicitud es planteada por el mismo titular, para
aplicarla a productos o servicios similares;...” (Enfasis
agregado).
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De las hipotesis previstas en los preceptos legales previamente transcritos,

se deduce el sifogismo gue prevé (1) Una prohibicién legal, (2) sus elementos, y

(3) la consecuencia de su incumplimiento.

N

)

(3}

En su articulo 90, fa ley prohibe el registro de ciertas marcas, por
razones de diversa indole, vgr.; ilicitud, ausencia de distintividad,

ete.)

1 a fraccion XVi de dicho articulo prevé como elementos de dicho

prohibicién:

a) Que exista una rmarca en tramite y se presente otra;

b} Que la marca presentada en segundo término sea semejante
en grado de confusion a la que se encuentra en tramite;

¢) Que la marca presentada en segundo término se destine a
amparar los mismos o similares productos o servicios que la

presentada en primer término.

La fraccion I del articufo 151 consagra la posibilidad de anular un

registro otorgado en contravencion a la referida prohibicion.



229

Ahora bien, correlacionando el analisis previo con el que se deduce del

analisis del articulo 151 fraccion IV, se desprenden los siguientes supuestos:

a) Que exista un registro marcario otorgado por error, inadvertencia o
diferencia de apreciacidn, en virtud de existir una marca previa;

b) Que la marca que ampara el registro marcaro otorgado por error,

inadvertencia o diferencia de apreciacion sea igual o semejante en

grado de confusitn a la solicitud en tramite o a la marca registrada

con anterioridad;

<) Que ambas marcas se apliquen a los mismos o similares productos

0 Servicios.

Por lo que concierne al primere de los tres supuestos mencionados en
ditimo término, que coincide con el descrito en el inciso 2 (a), resulta que si
conforme a lo estipulado por el articulo 121 de la Ley de Propiedad Industrial, ia
fecha de presentacion de la solicitud de registro constituye la fecha legal de la
misma y ésta sirve de base para determinar la prelacion, es por deméas obvio y
evidente que un registro o solicitud de registro de un signo marcario impide o

mejor dicho, provoca la negativa de registro de oira que se pretenda proteger
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como marca registrada. Pero en el caso de que la Autoridad competente otorgara
el registro de la marca cuya solicitud se presentd con posterioridad, la concesion
de este Gltimo Unicamenie pudo deberse a un error, inadveriencia o diferencia de
apreciacion del personal examinador, siempre y cuando se curnpla con el requisito
legai consistente en la existencia de una identidad o semejanza en grado de

confusidn entre ambas marcas.

No obstante lo anterior, es de principal importancia mencionar que la
anterior ley de la materia, es decir, la Ley de Fomento y Proteccién a la Propiedad
industrial (ver 1.1.5.), no contemplaba como impedimento para &l registro de una
marca, et hecho de que existiera una solicitud en tramite, es decir, 1a fecha de
presentacién de una solicitud de registro de marca, fecha legal, misma que, en
contra de lo establecido por el articulo 121 de ta actual Ley de ia Propiedad
Industrial, no constituia un derecho y por lo tanto se iba en contra del principio
“primero en tiempo primero en derecho”. Dicho precepto legal actuaimente

reformado, establece textualmente:

Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial

“Arf. 90.- No seran registrables como marca:
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XIV.- Una marca que sea idéntica 0 semejante en

grado de confusion a otra ya registrada y vigente,

aplicada a fos mismos similares productos ©

servicios.." (Enfasis agregado)

Segln se desprende del texto de tal fraccion, (nicamente constituia
impedimento para el registro de marca que existiera otra marca, idéntica o similar
en grado de confusion y aplicada a jos mismos o similares productos o servicios,

omitiendo lo gue actualmente prevé ia ley de la materia, que exista otra en tramite

de registro, presentada con anterioridad, es decir, }a PRELACION.

Sin embargo, al haberse otorgado registros durante la vigencia de la Ley
de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial, que hayan quebrantado el
principio de prelacion, vgr.; con fecha 1° de enero de 1993, la empresa
PREIDSPRESCHER, GmbH, presenta ante ef IMP! una solicitud de registro de
la marca COOL, para amparar productos amparados en la clase 33 del
Nomenclator Oficial vigente, es decir, bebidas alcoholicas, excepto cervezas.
Posteriormente, con fecha 15 de enero de 1993, KHALEQ, S.A. DE C.V,, persona
moral totaimente distinta a la anterior, presenta ante dicha autoridad, solicitud de
registro de la marca COQOL, para amparar los mismos productos que la primera;
sin embargo, ia autoridad competente, por cualgquier razdn v con fundamento en
la citada fracciéon XIV del articulo 90 de [a Ley de Fomento y Proteccion a la

Propiedad Industrial, otorga el registro como marca de la denominacion COOL,
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a la empresa KHALEQ, S A, DE C.V., no obstante su fecha fegal, la cual como ya
se estudid, determina la prelacion entre fas solicitudes, es posterior a la de la

empresa alemana.

En virtud de lo anterior, resulta a todas Iluces evidente gue,
independientementie que el multicitado articulo 90 fraccion XIV de la reformada
Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial vaya en contra del principio
de prelacion, se puede decir, que la Autoridad responsable, otorgd el Registro
conforme a la Ley, ya que como se establecid en lineas anteriores, tal disposicion
no obligaba al examinador de solicitudes de marca, a citar como anterioridad (ver
2.7.1.2) oponible al registro de la denominacion “propiedad” de KALEQ, S.A. DE
C.V.,, la solicitud de registro como marca presentada por PREIDSPRESCHER,
GmbH, ya que tal precepto legal, inicamente prohibia &l registro de una marca
que fuera idéntica a otra registrada y vigente, siempre y cuando se aplicara & los

mismos o similares productos.

No obstante lo anterior, la Ley de la Propiedad Industrial dispone que el
tramite de registro de una marca se inicia mediante la presentacion de una
solicitud por escrito ante el IMP1 (a. 113), cuya fecha legal sera precisamente la
de presentacion, si es que la solicitud respectiva redne determinados requisitos

@ 121).
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Segun se tratd en capitulo 2, titulo 7, dicha solicitud debe someterse a dos
examenes, el de forma que tiene por objeto analizar si 18 solicitud v la
documentacién exhibidas cumplen con los requisitos que previene tanto la Ley
como su Reglamenio; y el examen de fondo, el cual tiene por objeto verificar si la
marca es registrable en los términos de la ley de la materia, es decir si no incurre

en alguno de los supuestos prohibidos por el articulo 90,

En el caso propuesto en lineas anteriores, es claro que la Autoridad
responsable realizd una indebida interpretacion de los preceptos legales y criterios
jurisprudenciales, asi como un deficiente analis del precepto contenido en la Ley
de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial, toda vez que es claro ia
inconstitucionalidad en la aplicacion literal del mismo, por ser violatoria de Ia
garantia de seguridad juridica consignada en nuestra Carta Magna, tal y como se

pasa a demostrar a continuacion.

Segun lo senala la doctring, el establecimiento de la garantia de seguridad
juridica deriva de las relaciones entre gobernantes, como representantes del
Estado, y gobemados, en virtud de multiples actos, imputables a los primeres, en
el desempenio vy ejercicio del poder phblico. Dichos actos, es decir, actos de
autoridad, tienen como finalidad el imponerse a alguien de diferentes formas y por

distintas causas; en otras palabras, todo acto de autoridad tiende a afectar a
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alguna persona moral o fisica en sus multiples derechos, como lo son, la vida, la

libertad, ia propiedad, etc.

Tal afectacion debe obedecer a determinados principios previos, lenar
ciertos requisitos, en pocas palabras, debe estar sometida a un conjunto de
modalidades juridicas, sin cuya observancia no es vélida a la iuz del derecho. El
conjunto de modalidades juridicas que debe satisfacer la autoridad al emitir un
determinado acio, constituye la denomidada garantia de seguridad juridica, la cual
implica en palabras del Doctor Ignacio Burgoa, “el conjunto general de
condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse
una actividad estatal autoritaria para generar una afectacion valida de diferente
indole en la esfera del gobernado, integrada por el summum de sus derechos
subjetivos™ * Por tanto, un acto de autoridad que afecte el ambito juridico de un
individuo como gobernado, sin observar dichos requisitos, condiciones, elementos

o circunstancias previos, no puede ser juridicamente valido.

Es por todos conocido que, en materia de garantias individuales, la
actuacion del Estado se reduce a una obligacion negativa, es decir, a una
abstencion o un no hacer en el caso de la garantia de seguridad juridica, ia

actuacion del Estado acarrea una obligacion eminentemente positiva, misma que

o BURGOA Ignacio. Las Garantias Individuales, 18° edicidn, Editonal Porriz, Mexico 1984, pag 495.
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se traduce en el cumplimiento efectivo de todos aquelios requisitos, condiciones,
elementos o circunstancias cuya cbservancia sea juridicamente necesaria para
gue un acto de autoridad produzca validamente la afectacion det particular, en la

esfera del gobernado, que esté destinado a realizar.

En este orden de ideas y con el fin de respetar las garantias individuales
del gobernado, como parte de la garantia de seguridad juridica, la propia
Constitucion Politica prevé el establecimiento de normas que rijan la actuacién
de las autoridades, con fijacibn de sus atribuciones y obligaciones,
responsablilidades y todos aquellos requisitos y condiciones que deben
satisfacerse especialmente en fratandose de actos de privacién o molestia gue se
sucedan con los particulares. Siguiendo esta misma linea, y segtin se desprende
del cuerpo legal citado, es el dérganc Legislativo a quien se faculta para emitir
leyes federales, sean orgdnicas o reglamentarias de los preceptos
constitucionales, correspondiendo a dicho drgano, a través de las Camaras de
Diputados y Senadores, al emitir leyes que como presupuesio esencial,
garanticen el respeto de las garantias constitucionales de los gobernados, como

lo es, en el caso que nos ocupa, fa garantia de seguridad juridica.

Ahora bien, en materia de Propiedad Industrial, la Ley de la Propiedad

Industrial vigente, dentro del catdlogo de causales de nulidad de un registro
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marcario, especificamente en la fraccion | de su articule 151, establece lo que a

continuacion se cita textualmente;

‘Art. 151.-  El registro de una marca sera nulo
cuando:

|- Se haya otorgado en centravencién de las

disposiciones de esta ley o ia que hubiese estado
vigente en la época de su registro.”

En el caso que nos ocupa, si bien ia Ley que estuvo vigente al momento
dei registro de la marca COOCL, propledad de KHALEQ, S.A. DE CV,, el
ordenamiento legal reformade y adicionado, resultaria a fodas luces
inconstitucional, por ser violatorio de la garantia de seguridad juridica consignada
en nuestra Carta Magna y por ende inaplicabie, tal y como se pasa a demostrar

a continuacion.

En efecto, la Ley de Fomento y Proteccidn a la Propiedad industrial, al igual
que la Ley de la Propiedad Industrial, establece, en el Capitulo | de su Titulo
Cuarto, lo que son las marcas, los tipos de marcas, aguellas denominaciones y
signos que pueden constituir una marca y aquellos que no. Asimismo establece
la denominada “fecha legal” la cual no es sino la fecha de presentacion de una

solicitud de marca, misma que, en:iésminos de: la propia Ley que se comenta, es
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constitutiva de derechos de prelacion sobre otras solicitudes o registros marcarios:
tan es asi que la vigencia de un registro marcario ya otorgado no se cuenta a
partir de su fecha de concesion sino a partir de su fecha legal, de lo que se
deduce que efectivamente, con fa fecha legal de una solicitud de marca se
constituye un derecho de exclusividad el cual se formaliza mediante la emisién del
titulo de marca correspondiente, por lo que, tal dereche, al igual gue come sucede

con un registro marcario, debe ser protegido por ia propia ley que lo crea.

£n este orden de ideas, y dada la importancia que tanto la propia Ley de
Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial como la actual Ley de la
Propiedad Industrial otrogan a [a fecha legal de una solicitud de marca, resuita
menester el preveer una sancion a cualquier acto, sea de autoridad o de un
tercero, que infrinja, afecte o cause perjuicio al titufar de una solicitud de registro
de marca, titular a su vez de un derecho de prelacion derivado de la propia fecha

legal de tal solicitud.

Siguiendo en esta misma linea, la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial establecia, en su articulo 80 una setie de prohibiciones al
registro como marca de determinadas denominaciones y signos, y en su articulo
151, una serie de causales que daban lugar a la nuiidad de un registro marcario.

De ahi gue podamos afirmar que dicho ordenamiento legal, ademas de constituir
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derechos en favor de quienes se adecuen a los supuestos legales, establece los
medios de defensa necesarios para que dichos particulares puedan proteger y
defender los derechos que ia propia ley les oforga, cuando han satisfecho

agquellos requisitos necesarios para obtenerlos.

En efecto, el ordenamiento iegal citado, establece, en beneficio de los
titulares de derechos de propiedad industrial, una serie de prohibiciones vy
causales de nulidad como medios de defensa a los derechos que la propia ley les
olorga y que se encuentren sufriendo una afectacion o perjucio. Sin embargo
dentro de los catalogos de prohibiciones y causales de nulidad menctonados, y
a pesar del derecho de prefacion que la propia Ley de Fomento y Proieccion de
ta Propiedad industrial otorga a los particulares mediante la institucion de la tan
refenida fecha legal, en la especie, sbio prevé prohibiciones y causales de nutidad
que pueden invocarse Unica y exclusivamente por quienes sean tifulares de un
registro marcario y ne de una solicitud, ain cuando, 1al y como sucede en el caso
que nos ocupa la fecha legal de la misma pudiera ser anterior a la fecha legal de

un registro marcario ya otorgado.

En efecto, en casos de identidad o similitud en grado de confusidn enire
dos marcas, el ordenamiento legal citado establece una prohibicién y una causai

de nulidad, las cuales, inicamente se establecen con respecto a ia titularidad de
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un registro marcario vigente, haciendo a un lado en forma total, absoluta ¥ por
demas absurda, el valor que la propia ley le confiere a la fecha legal como un

derecho de prelacion.

Con relacion a lo mencionado en el parrafo anterior, en o que concierne
a la identidad o similitud en grado de confusién entre dos marcas, la fraccion V del
articulo 151 de la Ley de Fomento y Proteccién de ia Propiedad Industrial, se

establecia como causal de nulidad, la que a continuacion se cita textuaimente;

“Art. 151.-  Elregistro de una marca es nulo cuando:
V.-  Se haya otorgado por error, inadveriencia 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
apligue a servicios o productos iguales o similares;”

Asimismo, la fraccidn XVI del articulo 90 de la citada ley, en lo relativo a la
prohibicién de registro de marcas idénticas © similares en grado de confusion a

otras, estalece lo que a continuacion se cita textualmente:;

"Art. 90.- No se registraran como marca:

XVI- Una marca que sea idéntica o semejante en
grado de confusion a otfra ya registrada y vigente,
aplicada a los mismos o similares productos o
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sevicios. Sin embargo, si podrd registrarse una
marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la
solicitud es planteada por el mismo titular, para
aplicaria a productos o servicios similares.”

De los preceptos legales citados en lineas anteriores, se desprende con
reridiana claridad , que la Ley de Fomenic y Proteccion a la Propiedad Industnal,
no obstante otorga, a través de la fecha legal , un derecho de prelacion al titular
de una solicitud de registro de marca, no prevé medio de defensa alguno para
hacer valer tal derecho conferido por ella misma, constituyendo, tal falta de
prevision, en primer lugar, una omisiébn o un acto negativo por parte de las
autoridades encargadas de la iniciativa, discusion, aprobacion, sansion, refrendo,
promulgacion y publicacion de la Ley, que en este casa se ve materializada en las
fracciones 1V del articulo 151 v XVI del articule 90 de {a Ley de Fomento y
Proteccion a la Propiedad Industrial; en segundo, y como consecuencia directa
de lo anterior, una vickacion a la garantia de seguridad juridica consignada en
nuestra Carta Magna, y en tercer lugar, un total y absoluto estado de indefension
para aquel particular que, con base en el ordenamiento legal citado, pretenda
sclicitar la nulidad de un registro marcario idéntico o similar en grado de confusion
al suyo, aplicando a los mismos productos o servicios, con fecha legal posterior
a la suya pero con fecha de concesion anterior, dando por tanto lugar a [a
necesario declaracion de  inconstitucionalidad de los preceptos legales

mencionados al inicio del presente parrafo.
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4.3. PROCEDIMIENTO PARA ATACAR UNA MARCA POR PRELACION.

4.3.1. L.a Nulidad.

Por uifimo, es impertante hablar de la accidn procedente para atacar un

registro marearic por razones de prefacion.

Como ya se dijo anteriormente, es la solicitud de declaracion administrativa
de nulidad, el procedimiento que debe seguirse para poder determinar que una
marca no obstante tiene una fecha legal posterior a otra, a la ;:ual es idéntica o
similar en grado de confusion y se aplica a los mismos o similares productos, fue

registrada por ta autoridad competente.

Sin embargo, primero analizaremos en qué consiste ia nulidad de un acto

juridico:

La nulidad de un acto juridico se produce, en los actos que han nacido en
el mundo juridico por reunir las condiciones especiales de existencia, pero
defectuosos o imperfectos por no reunir 1os requisitos de validez que sefialen las
leyes respectivas. Asi por ejemplo el articulo 1795 del Codigo Civil para el Distrito

Federal establece tales requisitos, mismos que deben de formar parte de un
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cantrato como fuente de las obligaciones, los cuales son a saber. capacidad,

ausencia de vicios de la voluntad, licitud en el objeto y forma.

Son muchas las teorias que existen para aclarar y definir este concepto;
destacan entre elias: la teoria bipartita, la tripariita, la de Japiot, la de Piedelievre

y la de Bonecase.

La primera -teoria bipartita-, elaborada principalmente por Domat y Pothier,
divide en dos a los actos viciados y habla de nulidad absoluta y nulidad relativa.
La absoluta se produce ipso iure; el acto afectado por eila no tiene efectos
juridicos; puede ser invocada por cualquier interesado, y 13 accion en que se haga
valer no se extingue por renuncia, confirmacion, ratificacion, prescripcion o

caducidad.

La nulidad relativa permite gue el acto afectado produzea efectos juridicos
en tanto no ha sido decretada, pero dichos efectos pueden destruirse por ta
aplicacion retroactiva de la sentencia en que se decrete ia nufidad; sélo puede
hacerse valer por la persona en cuyo favor se haya establecido; ef acto puede
convalidarse por confirmacion, rafificacion o renuncia, y la accion puede brescribir

o caducar.
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Para la legislacion francesa esta teoria resultd incompleta de ahi que

surgiera el concepto de inexistencia y, con él, la teoria tripartita.

Esta teoria contempla la inexistencia y la nulidad tanto absoluta, o de pleno
derecho, como la relativa o anulabilidad. Entendiéndose por nulidad absoluta
aquella que se origina con el nacimiento del acto juridco cuando va contra el
mandato o prohibicion de la ley. En este tipo de nulidades los actos no producen
efectos y no es necesario ejercitar ninguna accion para hacerla valer, en caso de
controversia el juez se concretara a comprobar dicha nulidad; tampoco podrian
convalidarse ni por prescripeidn, caducidad o confirmacion, pudiendo ser invocada

por cualquier persona.

Por nulidad relativa se entiende, aquella proteccién que la ley establece en
favor de personas determinadas. Afecta a aquellos actos que contienen los
elementos de validez exigidos por las normas de orden publico, pero que tienen
de algn vicio que implica un perjuicio para determinada persona, misma a la que
la ley le concede accidn para atacar dichos actos y reparar el perjuicio. Estos, los
actos afectados por nulidad relativa, producen efectos juridicos en tanto no ha
sido decretada su anulacion y decretada ésta, seran invalidados retroactivamente.
En virtud de que es una sancién impuesta como proteccion para determinadas

personas, como ya quedod establecido, solo éstas podran ejercitar las acciones
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correspondientes para declarar nulo el acto viciado que los afecta y, en esa
medida, dichos actos podran convalidarse por confirmacion, prescripcion o

caducidad.

Ambas teorias han sido criticadas principaimente por su rigidez en ia

ctasificacién de los casos de invalidez y porque se aparta de la realidad.

Asi, Japiot elabora su teoria con una critica a ia teoria clasica en virtud de
que: a} establece una oposicién entre las nulidades y ia inexistencia que no es
real; b) resuelve en conjunto cosas gue deberian ser tratadas en forma menos
general, sobre todo &n lo referente a la intervencion del juzgador, a las personas
que pueden hacer valer las nulidades y a las posibilidades de convalidar los actos
viciados, ¢) relaciona la produccion de efectos, la ratificacion y prescripcion con
el namerc de personas que pueden hacer valer la nulidad, y d) encierra en un
grupo los problemas de nuiidad e inexistencia sin tomar en cuenta el gran nimero

de matices que no pueden agruparse en esa clasificacion.

Sustenta su teoria en cuatro puntos de analisis de todo acto viciado antes
de decretar su nulidad. A saber: a) fin gue persigue la sancion, b) medio en donde
actuar, acatande siempre el principio de equilibrio de los intereses en presencia;

¢) grados de nulidad dados no por ser absoluta o relativa, sino por la eficacia o
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inieficacia y la validez o invalidez del acto, y d) derecho de critica del juzgador
para valorar, estimar y determinar en cada caso qué elementos y qué efectos del
mismo, de sus consecuencias y de los diversos intereses que se presenten debe

mantenerse.

Piedelievre inicia su teoria sefialando tres casos en los que el principio: “lo
que es nulo no produce efectos”, no tiene validez, y son: a) cuando el acto
afectado no produce sus efectos principales, pero si los secundarios; b) aquelios
casas en que un acto produce sus efectos durante cierto tiempo después de
haberse decretado su nulidad, y c) aquellos casos en gque el acto nulificado sigue

produciendo sus efectos juridicos.

Sostiene que no es posible, sefialar pautas rigidas y objetivas para
determinar cuando un acto juridico anulable debe producir o no efectos juridicos,
por ello el juzgador debera atenerse a lo que ¢l llama “una tendencia de espiritu”
orientada por cinco considerandos: a) el principio de autonomia de 1a voluntad; b)
presencia del rigorismo forma; ¢) presencia de actos de naturaleza compleja; d)
la direccion de la accion de nulidad que puede ser contra ia circunstancias del
acio o contra el acto mismo, y e) la evaluacion de la buena fe de las partes, de la

proteccién de terceros y sus intereses y la seguridad juridica.
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Finalmente Bonnecase acepta y perfecciona Ia teoria tripartita. Respecto
de los actos hulos explica que son aqueilos realizados de un modo imperfecto en
alguno de sus efernentos organicos aungue estén completos. Este acto viciado
produce todos sus efectos como si fuera regular, mientras no han sido
suspendidos o destruidos por una sentencia judicial generaimente aplicada en

forma retroactiva.

Bonnecase hace la distincién entre nulidad absoluta y relativa explicando
que el acto afectado por la primera viola una regla de orden pablico pudiendo ser
invocada por cualguier interesado, dicho acto no pueder ser convaiidado y la
accién de nulidad es imprescriptible. Y por la segunda viola una regla de orden
privado puede ser invocada sélo por personas determinadas, el acto puede

convalidarse y la accién puede prescribir.

En este orden de ideas, la Ley de ia Propiedad industrial adopta la primera
teoria, es decir ia teoria bipariita, y deniro de ella, la nulidad a que la misma se

refiere, consiste en la nulidad relativa, en virtud de los siguientes razonamientos:

a) Permite que el acto afectado, la marca otorgada, produzca efectos

juridicos en tanto no ha sido decretada la nulidad, pero dichos
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efectos pueden destruirse por la aplicacion retroactiva de la

resolucion gue decrete la nulidad.

Asi es, no obstante que la autoridad competente haya otorgado un
registro como marca, en contra de las disposiciones legales
establecidas, dicho registro surtira todos sus efectos legales,
inclusive contra terceros. Sin embargo, es hasta que se declara la
nulidad del registro marcario, cuando tales efectos, no solo dejan de

surtir efectos, sino que se aplican retroactivamente.

Sélo puede hacerse valer por la persona en cuyo favor se haya
establecido. Es decir, Unicamente puede accichar quien tenga
interés juridico en ella. Requisito sine qua non establecido por la
legislacion marcaria, al establecer en su articulo 188 que “el instituto
podra iniciar el procedimiento de declaracion administrativa a

peticion de quien tenga interés juridico y funde su pretencion.”

Lo anterior se refiere a que tnicamente podra solicitar la declaracion
administrativa de nulidad de un registro marcario aquel que sea

titular de otro en virtud del cual se invadan sus derechos, o porque
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un registro fue citado como anterioridad oponible al registro de una

marca, temendo este mejor derecho por uso anterior.

La accion puede prescribir. Es el mismo articulo 151 del citado
ordenamiento legal, el que establece los plazos en que las acciones
de nulidad a que se refiere en sus cinco fracciones se deben

accionar, siendo estos de cinco y tres anos.

Sin embargo, tal articulo establece que no hay plazo para peder
gjercitar la accion de nulidad, siendo este el caso de la fraccion |, en

donde en principio estariamos frente a una nulidad absocluta.



CONCLUSIONES

La libertad de comercio, debe ser tal, que opere dentro de un marco de
legalidad. Justificandose con ello la existencia de un sistema juridico y
leyes especializadas que regulen ios diferentes aspectos que confluyen en
el ejercicio del comercio en donde el derecho marcario juega un papel
primordial el cual requiere de una adecuada regulacion, adaptada al
momento histérico en que se aplica, a la dindmica de una realidad social

nacional e internacional, respondiendo a sus necesidades.

Por marca debemos entender, cualquier signo que permita distinguir
bienes y servicios de una persona con respecto a los de ofra, siendo tales

signos visibles,

Por lo que respecta a la naturaleza juridica de las marcas, y en cierta parte
en concordancia a los estabiecido por los maestros Rojina Villegas y De
Pina Vara, el derecho de las marcas debe enmarcarse dentro del contexto
de! Dereche Publico, en el sentido de que el si por Derecho Privado
entendemos a aquel que atiende exclusivamente al interés de particulares,
la Propiedad Industriai se regula por una ley especial, misma que al
establecer que sus disposiciones son de orden piblico, y al catalogar las
marcas dentro de dicha materia del derecho, se le estd dando una

naturaleza eminentemente administrativa gue no atiende exclusivamente



al interés de los Particulares

Asimismo y toda vez que el derecho que ctorga ta propiedad de una marca
no implica un derecho absoluto, ya que el mismo puede ser revocable y
temporal, nos encontramos frente a un derecho de propiedad suf generis
que se agota por la falta de uso. Caducidad determinada por una autoridad
eminentemente administrativa, cuyos actos precisamente son de esta
naturaleza, toda vez que mediante el mismo expresa su voluntad, creando
situaciones juridicas individuales, a través de las cuales se trata de

satisfacer ias necesidades de la colectividad,

Los articulos 28 y 89 fraccion XV de nuestra Constitucion no pueden
considerarse estrictamente como un apoyo expreso del derecho marcario
ni como una base expresa que justifique constitucionalmente ia existencia
y reconocimiento de los derechos de propiedad industrial sobre dichos
signos distintivos, en virtud de la evidente omisién en su sefalamiento
expreso. Sin embargo, no debe descuidarse el hecho indubitable de gue
en forma genérica se les reconoce dentro del aspecto dinamico de la
libertad de comercio garantizada, en terminos generales, en el articulo 28
Constitucional que la comprende, integra, sirve y le permite desarroliarse

dentro de un marco licito.

No obstante lo anterior y la omision de regular en forma expresa los signos



distintivos por parte del articulo 28 y 89 fraccién XV de nuestra
Constituciaon, considero que ia proteccion concedida.a! signo, y consistente
en el derecho exclusivo de colocarlos en las mercancias propias, garantiza
ef peligre de que otros puedan usurparic y hagan aparecer falsamente
determinados articulos como provenientes de una persona que ha
acreditado los productos de su trabajo, es decir los derechos que se
conceden a los poseedores de tales signos distintivos no difieren, en
cuanto a su finalidad, de los comprendidos en el concepto de derecho de

autor.

Asimismo, es importante mencionar que los derechos y prerrogativas sobre
las marcas se consideran camo ohjetos de la propiedad industrial, que a
su vez constituye una de las dos formas de la propiedad inmaterial. Lo
anterior presupone que los derechos exclusivos que la legislacién sobre
marcas, confiere y reconoce a los propietarios y usuarios de las mismas,
son derechos de propiedad, aungue de una propiedad especial. Por tanto
en vista de que el derecho de la propiedad en sentido genérico comprende
todos los bienes que entran en un patrimonio, también la propiedad
industrial relativa a las marcas esta garantizada por nuestra Carta Magna

en su articulo 14 segundo parrafo y 16

Asi ias cosas, el fundamento Constitucional del Derecho Marcario, lo



podemos encontrar en los articulos 5°, 14, 16 y regulado por los articulos
73 fraccion X y 133, de Ia Constitucién Politica de los Estados Unidos

Mexicanos.

La funcionalidad de la marca es doble, toda vez que por un lado permite
al productor o comerciante diferenciar su producto del de los demas
existentes en el mercado y, por ¢l otro, garantiza la capacidad y derecho

de eleccion del consumidor.

Las marcas para cumplir integramente con su funcion identificadora dentro
de un marco de comercio leal y sano deberan ser veraces y no construir
signos engafiosos sobre cualidades, origen, componentes o naturaleza de

los productos o servicios a ampararse con la misma.

Asimismo, no podran ser registradas validamente las marcas si las mismas
contravienen ordenamientos legales, el interés piblico, ef orden publico,

{a moral o las buenas costumbres.

Las marcas idénticas o semejantes en grado de confusién a otra en tramite
de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente,
aplicada a similares productos o servicios, Uinicamente podra ser registrada
si quien plantea la solicitud es el mismo titular ¢ por un tercero con el

consentimiento expreso éste, lo gue supone que de no gozar con dicha
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autorizacion, la marca de! segundo no sera registrable siempre y cuando
la semejanza sea evidente y razonable, analizando la marca que ampara
el registro anterior y vigente con la marca posterior cuyo registro se solicita,
en su conjunto, tomando en cuenta las semejanzas v no las diferencias y
ambas marcas se destinen a amparar los mismos o similares productos o

Servicios.

La PRELACION en materia marcaria, consiste en la preferencia con que
un signo marcano debe ser otorgado o atendido respecto de otro con el
cual se compara, por tener el primero un mejor derecho, es decir por ser

anterior respecto de fa otra, en el tiempo y en el orden.

Si bien es cierto que resulta violatorio de las garantias individuales apiicar
retroactivamente una ley que depare un perjuicio, como seria el caso al
aplicar la Ley de la Propiedad Industrial de 1994, en controversias
marcarias cuyos registros se hubiesen otorgado con base y durante la
vigencia de la Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad Industrial,
también lo es el hecho de que la fraccidn XIV det articulo 90 de dicho
ordenamiento legal, al no contemplar expresamente como impedimento
para el registro de una marca, el hecho de que existiera una solicitud en
tramite, no constituia un derecho de prelacion, liendo asi en contra del

principio "primero en tiempo primero en derecho”.
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La garantia de seguridad juridica consiste segin nos dice el Doctor Ignacio
Burgoa, en “ei conjunto general de condiciones requisitos, elementos o
circunstancias previas a que debe sujetarse una actividad estatal
autoritaria para generar una afectacion valida de diferente indole en Ia
esfera del gobernado, integrada por el summum de sus derechos
subjetivos”. Por lo tanto, si la citada Ley de Fomento y Proteccidn a la
Propiedad Industrial otorga, a través de la fecha legal , un derecho de
prelacion ai titular de una solicitud de registro de marca, pero no prevé
medio de defensa alguno para hacer valer ai derecho conferido por elia
misma, constituye, tal falta de previsién, en primer lugar, una omisién o un
acto negative por parte de las autoridades encargadas de la iniciativa,
discusion, aprobacién, sansion, refrendo, promulgacion y publicacion de la
Ley, que en este caso se ve materializada en las fracciones IV del ariculo
151 y XVl del articulo 90 de [a Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad
Industrial; en segundo, y como consecuencia directa de lo anterior, una
violacion a la garantia de seguridad juridica consignada en nuestra Carta
Magna, y en tercer lugar, un total y absoluto estado de indefension para
aquel particular que, con base en el ordenamiento legal citado, pretenda
solicitar fa nulidad de un registro marcario idéntico o similar en grado de
confusitn al suyo, aplicando a los mismos productos o servicios, con fecha
legal posterior a la suya pero con fecha de concesion anterior, dando por
tanto lugar a la necesario declaracion de inconstitucionalidad de los

preceptos legales mencionados al inicio del presente parrafo.
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