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INTRODUCCION

Es innegable que en los ultimos tiempos la marca ha tomado un gran auge, por todo lo que
€sta representa en la vida social. econémica, mercantil, industrial y por supuesto, juridica del
hombre; sin embargo, dicha importancia no ha surgido de forma casi espontdnea de unas
décadas a la fecha, sino que la marca, ha sido desde tiempos inmemoriales -con sus obvias
diferencias, adaptaciones y modalidades, segin la época y regién de gue se tratase- un
elemento sumamente importante en la actividad comercial, economica y juridica del hombre,
Ts precisamente por la importancia e implicaciones, sobre todo juridicas, que encontramos ¢n
la marca que decidimos presentar estc trabajo de investigacién, que si bien es cierto, no
ptetende de manera alguna ser un extenso y muy completo ¢studio acerca de todos los
aspectos de importancia que revisten a la marca, pues resultaria tarea mas que extensa y
complicada, también es cierto que consideramos que al estudiar los principales aspectos
juridicos de ia misma, es inevitable estudiar y exponer (aungue sea en una forma indirecta) ¢l
lado econémico, social, industrial, mercantil y comercial que la marca ha significado en la

vida del hombre.

Aungue como ya mencionamos, no podriamos estudiar ni siquiera todas las implicaciones
legales de la marca en un solo trabajo, sf es nuestra intencidn no s6lo estudiar qué es la marca,
s5ino tambi¢n establecer por qué puede y debe ser estudiada por el derecho, ademds si es
verdad que ia rama del derecho que se ocupe de reglamentarla, goza de autonomin e
importancia suficiente, como para ser considerada parte esencial en la formacién profesional
de los futuros abogados. También es nuestro objetivo, que una vez estudiada ja teoria y
principios que rigen fa “vida” de la marca, establecer si la ley mexicana recoge todos estos
principios y de qué torma lo hace. Por nitimo, consideramos de gran importancia lo que
nuestros jueces han decidido en tomno a tos conflictos que han surgido en torno a la marca, y si
este criterio ha sido siempre el mismo o es cambiante, vy por elle se expondrin algunas
jurisprudencias relativas & la marca, pura finalizar con un breve andlisis comparativo entre la

doctrina, la ley v la jurisprudencia marcaria.



CAPITULO PRIMERO

“GENERALIDADES SOBRE EL DERECHO DE PROPIEDAD -
INDUSTRIAL”.

i.- Convepio de derecho intelectual,

Para comprender plenamente el concepto de  propiedad indusirial, es necesario
precisar antes, en qué consiste e} ‘derecho intelectual’, o ‘propiedad intelectual® -como le
llaman algunos autores-, puesto que la propiedad industrial forma parte de lz propiedad

intejeciual,

Segnn Cuauhtémoc Lépez Sanchez “e¢l concepto de propiedad intelectual comprende
aquzlias manifestaciones de la inteligencia materializada ¢n la obra de arte, o en el invento
que viene a resolver problemas fundamentales para el bienestar de la supervivencia

humana...”!

Hermenegildo Baylés Corroza establece que la expresion derechus intelectuales sirve
para designar los diferentes tipos de derechos subjetivos que los ordetiamientos juridicos de
la actualidad otorgan a los autores de creaciones espirituales -como obras de arte y
literatura-, v a log i.ndustria!es v comerciantes que utilizan determinados signos para
identificar y preservar, frente a los competidores, los valores incorporados a su empresa

(como nombre comercial y la propia marca).

El doctor David Rangel Medina define a la propiedad intelectual comeo “conjunto de los

derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y del trabajo intelectual,

FIUNAM. hemods det arimet seminagie sobre dereobos de autor, propieded indwstrial y frapsferencia de tecnplogia Méxice,
1985.p. 7



contemplados principalmente desde el aspecto de provecho material que de ellos puede

il
resyitar.”

De todo lo anteriormente expuesto, podemos sintetizar expresando que el derecho
intelectual comprende los “derechos subjetivos™ que se atribuyen tanto a los autores de
obras intelectuales -propiamente dichas-, como a guienes crean y utilizan las producciones
propias para el campo industrial ¥ comercial. Asf pues, es de notarse que la propiedad
intetectual tieme dos vertiemtes: la primera conocida como ‘“derechos de autor’ y una

segunda ltamada ‘propiedad industrial” {que a nosotros ocupa en la presente investigacion).

Con el fin de aclarar y ampliar lo expuesto en relacién a los dos vertientes de la
“propiedad intelectual”™, haremos alusion a lo que el doctor Victor Carlos Garcia Moreno,
expresé en el Primer Seminario sobre derechos de autor, propiedad industrial y
transferencia de tecnologia, y gue se llevd a cabo en la Universidad Nacional Auténoma de
México: “La llamada propiedad intelectual tiene dos vertientes: el derecho de autor v la
propiedad industrial. El derecho de autor protege las creaciones del intelecto de carécter
literario: cientifico, técnico, juridico, pedaghgico, diddetico; musical, con letra o sin ella; de
danza, coreografico o pantomimico; pictdtico, de dibujo, grabado o litogréifice, escultdrico,
plistico, arguitectdnice; fotografico, cinematografico, de radio v televisién, y todas las

detnds que por analogia pudieran quedar comprendidas en las categorias anteriores.

En lo que se refiere & la llamada propiedad industrial, es menester recordar, que incluye
la proteccidn a las patentes de invencidn y mejoras, certificados de invencién, modelos y
dibuios industriales, murcas, denominaciones de origen. asi como avisos y nombres

comerciales™.?

Al respecto, Hermegildo Baylos Corroza nos dice que la diversificacion de la propiedad
intelectual en dos grandes grupos -derechos de autor v propiedad industrial-, se debe a la
distinta naturaleza de las creaciones comprendidas dentro de cada uno de dichos grupos,

arnén de que. el derecho tiene distintos objetivos en uno ¥ oo ¢aso, ya que mientras en ¢l

! Ranpel Medina, David. Trtado de derecho marcario, Libres de México, $.A. Méxicn, 1960, p. 89

* {NAM Mamwaria sobre ¢f primer semingrio subre deruelios de putor, propisdad fndusgrial v iransferengia de teers ]
Méieo, 1985, g5 5 ¢ teenologln



sector de los derechos de autor trata de proteger las creaciones espirituales de la
reproduceion ilicita y el plagio, en el campo de la propiedad industrial, el fin principal es el

de evitar lz imitacion de una invencion o signo mercantil,

Una vez aclarado en qué conmsiste el derecho intelectual, asi como el por qué se
diversifica en dos grandes ramas, nos abocaremos shora a establecer en qué consiste la

propiedad industrial.

2.-ijué es fa propiedad industrial?

La mayoria de los autores estd de acuerdo cn que ¢l sistema de derechos que protege a la
propiedad industrial, surge cn ¢t mundo moderno. como fruto del desarrollo tecnolégico;

asi lo expresa Jaime Alvarez Soberanis,

Enr relacién a lo anterior, el doctor David Rangel explica que la teorfa de ia propiedad
industrial e origina en el mundo moderno, va que, es resultado de la libertad del comercio
y de la industria, que solamente se puede desarrollar en un régimen de competencia
econdmica. La teorfa de fa propiedad industrial consiste en una regularizacién juridica del
juego de la competencia entre [0s productores; competencia que, no puede ser ilimitada,
por <onsiguiente, es necesario fijarle barreras que delimitardn su curso vy constituirdn
posiciones que no pedrd remover; dichas posiciones son los derechos de propiedad
irtustrial, que son varias prerrogativas en provecho de un establecimiento industrial o

comercial, contra sus competidores.

Ya sziialadas las condiciones que han dado lugar a la propiedad industrial, y €l por qué

de su proteccion, citaremos un par de definiciones de propiedad industrial.

Hermenegildo Baylos sostiene que: “La propiedad industrial es aquel sector de los

dercehos intelectuales que comprende la proteccién de una serie de concepeiones y
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combinaciones de elementos sensibies, que han de valorarse por su utilidad en el campo de

la industria v ¢l comercio™

Por su parte, el doctor Rangel Medina indica que: “La propiedad industrial puede ser
definida como un nombre que designa el conjunto de institutos jurfdicos o leyes que
tienden a parantizar [a suma de derechos deducidos de la actividad industrial o comercial

de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y comercial.”

Es claro, pues, que al referimos a  propieded industrial no solo hablamos de los
vbjetos a que dan lugar las actividades de la industria y el comercio, sino también al
conjunto de derechos que protege dichos objetos. En este orden de ideas, diremos pues, que
la propiedad industrial es el conjunto de derechos encaminados a proteger los objetos que

son producto de la actividad industrial y comercial.

3.-Objetos de la propiedad industrial.

Una vez expresado ¢l concepto de propiedad industrial, nos enfocaremos al estudio de
los objetos que constituyen la propiedud industrial, es decir, aquetlos objetos que son
protegidos por uma serie de prerrogativas o derechos, que aseguran a su titular la
exclusividad -ante todos- para reproducir ya una creacién nueva, o un signo distintivo,

¥a que son congsiderados objetos constituyentes de la propiedad industrial.

Hermenegildo Baylés, considera que los objetos que tradicionalmente comprenden la
propiedad industrial se dividen en tres grupos:

l.-Las soluciones técnicas nuevas (invenciones y su variante menor, los modelos de
uvtilidad);

2.-Las creaciones formales de aplicacion industrial (dibujos y modelos industriales); ¥

3.-Los signos distintivos de cardcter mercantil {(nombre comercial, marca, ensefia, r6tulo

de establecimienta).

* jBayios Corroza, Hermenegildo, Tratado de derecho indusirial, Fd. Civitas, Espesa, 1979, p. 535
* yanget Medina, David Tratade de derpeho mageario.Libros de Méxice, 5.A. Méxice, 1960. p. 101,
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Sin e¢mbargo, Abraham Alegria Martinez coincide con el doctor David Rangel, al decir

qug Jos objetos de Ia propiedad industrial forman basicamente dos grupos:
a)E] primero comprende las creaciones nucvas, susceptibles de aplicacion industrial; v
b)El segundo grupe, constituido por los signos distintivos.

Ahora, exphiquemos cada uno de los gnipos y los objetos que constituyen la propiedad

industrial.

4.- Las creaciones nuevas,

Las diversas figuras juridicas que se engloban con la expresién de propiedad industrial,
forman bdsicamente dos grupos: El primero comprende las creaciones nuevas, susceptibles
de aplicacion industrial, y el segundo los signos distintivos de cardcter mercantil. Dentro de

las ereaciones nuevas, susceptibles de aplicacién industrial encontramos:

1}l.as patentes de invencidn;
2)os modelos de utilidad;
3)L.os modelos industriales; v

4)Los dibujos industriales.

“Sobre esta categoria de objetos, el derecho se concretiza en titulos que representan el
olorgamiento de monopolios legales temporarios, con los cuales se acredita que la ley
acuerda un beneficio del autor, v durante un plazo limitado, un derecho exclusivo de

emplea o explotacion del objeto protegide™.®

Empecemos estudiando el primer objeto dentro de las creaciones nucvas.

4 yRangel Muding, David. “op, <it," p.102.



S.-La patente de invencidn.

Consideramos pertinente, antes de comenzar a analizar desde el punto de vista legal, la
patente de invencién, definir qué es una invencién. Al respecto, Hermenegildo Baylds
considera que una invencidn es una comhinacién de elementos sensibles, ideada por una
persona, ¥ que aplicada a una determinada materia produce un resultado dtil para la
satisfaccion de una necesidad humana, originando 1a solucién de un problema no resuelto

con anterioridad.

La Ley de la Propiedad Industrial define lo que es una invencién, de la siguiente
maneri: “Se considera invencidn toda creacidn humana que permita transformar la materia
o la energia que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer
sus necesidades concretas”. (art.15).

Segin la Ley de la Propiedad Industrial, art, 9: “La persona fisica que realice una
invencién, modclo de utilidad o disefio industrial, o su causahabiente, tendrén el derecho
exclusive de su explotacién en su provecho, por sf o por otros con su consentimiento, de

acuerdo con las disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento™,

“Este derecho cxclusivo constituye una excepcidn al principio de libre competencia y
soio se justifica socialmente por la novedad absoluta del invento a nivel mundial, ¥ sobre
todo, por la divulgacidn que el autor tiene que hacer de su invencidn a través det

documento de patente, como su contribucion al acervo tecnoldgico de la comunidad.

Por wanto, el documento de patente no representa solamente !a contraprestacién que el
inventor recibe por su descubrimiento, sino wambién, el vehiculo para difundir sus
beneficies a la sociedad, durante su vigencia y atin después de haber caido en el estado de

la téenica™”

Es pertinente aclarar, que ia Ley de la Propiedad Industrial define al estado de la técnica

como &l conjunto de conocimientos técnicos que se ban heche publicos, mediante ana

¥ jUAM. Memoria del primes
1985 0.77




descripcién oral o escrita, por la explotacién o por cualquier otro medio de difusion o
informacion, en el pais ¢ en el extranjero. {art. 12},

El derecho al que se refiere el art. 9 de la Ley en cuestion, se otorga por el Estado, a
través de patentes, es decir, un documento que acredita el derecho que tienen los inventores
sobre sus inventos, dicko documento, tendrd una vigencia de 20 afios improrrogables, y que
se contardn a partir de la fecha de presentacion de la respectiva solicinud, segitn lo indica el

articulo 23 de la Ley en comento.

Si bien. el Estado trata de fomentar a los inventores a través del derecho exclusivo ya
mencionado, no es tan ficil obtener una patenie de invencion, ya que se deben cumplir
clertos requisitos, gue estan contemplados en la Ley de la Propiedad Industrial, que en su
wriiculo 16 dispone: “Serén patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una
actividad inventiva y susceptibles de aplicacidén industrial ¢n los términos de esta Ley,

excepto:

L-Los procesos esencialmente bioldgicos para la produccién, reproduccién y
propagacion de plantas y animales,

iL.-El material biol6gico y genético tal como se encuentran en la naturaleza

111.-Las razas animales;

IV .-El cuerpo humano y las partes vivas gue lo componer, ¥

V.-Las variedades vegetales,”

Ademas de todo lo anieriormente expresado, también es requisito gue una invencién s¢
considerc nueva, y para determinar que la invencién cuenta con tal caracteristica, el articulo
17 de 1a Ley de la Propiedad Industrial, establece que se considerars el estado de ia técnica

en Ja fecha de presentacion de la solicitud de patente.

También, debe considerarse que ¢l articulo 19 de la muiticitada Ley, enlista toda una

seric Je elementos que no se consideraran invenciones:

1.-Los principios tericos o cientificos;
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2.-Los descubrimientos gue cunsistan en dar a conocer o revelar algo que ya existia en
la naturaleza, zun cuando fuese desconocido para el hombre;

3.-Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o
negocios y los métodos matematicos;

4.-1.os programas de computacion;

5.-Las formas de presentacién de informacién;

6.-Las creaciones estéticas y las obras artisticas o literarias;

7.-Los métodos de tratamiento guirirgico, terapéutico o de diagnéstico aplicables al
cuerpe humano y los relativos a animales; y

8.-La yuxtaposicién de invenciones conocidas o mezcladas de productos conocidos, su
variacién de uso de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de
su combinacién o fusién de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las
cualidades o funciones caracteristicas de las mismas sean modificadas para obtener un

resultado industrial o un uso no obvio para un técnico en la materia.

Podemos terminar sintetizando lo anteriormente expuesto, diciendo que la patente de
invencién es un privilegio gre otorga el Estado a una persona, para que ésta pueda
explotar, en forma exctusiva, durante un periedo improtrogable de 20 afios, la invencidn
objeto de ta proteccién, siempre y cuando ésta cumpla con los requisitos que 1a ley de la

materia estabiece.

6.-Los modelos de utilidad,

Los modelos de utilidad estdn definidos en el articulo 28 de la Ley de la Propiedad
Industrial: “Se consideran modelos de utilidad los objetos, utensilios, aparatos o
berramigntas que, como resuttado de una modificacidn en su disposicién, configuracién,
estructura o forma, presenten una funcién diferente respecto de las partes que lo integran o

venlajas en cuanto a su utilidad.™

La Ley de la Propiedad Industrial regula brevemente, en su capftulo I, lo relativo a los
modelos de utilidad; de dicho capitulo, debe darse especial énfasis en el articulo 29, ya que

dispone Ia vigencia de los modelos de utilidad de la siguiente manera: “El registro de los
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modelos de utilidad tendrd una vigencia de 10 afios improtrogables, contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud y estard sujeto al pago de la tarifa correspondiente.

i.a explotacion del modelo de utilidad y las limitaciones del derecho que confiere su
registro al titular se regirén, en lo conducente, por lo dispuesto en los articulos 22 y 25 de
esta Ley”.

Podemos concluir en lo relativo al modelo de wutilidad, expresando, que tiene la

finalidad de dotar a los productos de una ventaja, que atraiga la atencién del consumidor.

Los registros que amparen a los titulares de los modelos de utilidad tendran una
vigencia de 10 afios impromogables, contados a partir de la fecha de presentacidn de la

solicitud.

7.- Modelos industriales.

En relacién & los modelos industriales, Hermengildo Baylés expresa: “Los modelos
industriales, con la finalidad de dotar a un producto de una apariencia estética y sugestiva
estriban en una concepeién total respecto a su forma, constituida por una configuracién
tndimensional originai (asl, la conformacién de un mueble, la figura de una linterna. la
configuracion de la carroceria de un automovil, la forma original atribuida a objetos
conocidos). La finalidad de la forma en este tipo de creaciones es tinica y exclusivamente

de embellecimiento, satisfaccion del gusto, ¢ de la moda.”

Abraham Alegria M. nos dice: “Modelo industrial, es toda forma plastica gue sirva de
tipo o molde para {a fabricacién de un producto industrial, gue le dé apadiencia especial, en

cuanto no impligque efectos téenicos.™

La Ley de la Propiedad Industrial, ubica a los modelos industriales dentro de la

categorfa de “disefios industriales™ -al igual que a los dibujos industriales- (segin el

* 1Baylos Corroza, Hennenegildo, Tratado de derechu induswial. Ed. Civitas, Espafia, 1979, p561.
YINAM. “op. cit.” p, B5.
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articulo 32 de la misma ley), y define a los modelos industrigles de la siguiente forma:
“Los modelos industriales, constituidos por toda forma tridimenstonal que sirva de tipo o
patron para la fabricacion de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto

no implique efectos técnicos”. (Art. 32 de la ley en comento, fraccion II).

En cuanto & la regulacién y proteccidn que la multicitada ley da al modelo industrial
debemos sefialar:

Art. 31: “Serén registrables los diseflos industriales que sean nuevos y susceptibles de
aplicacién industrial. Se consideran nuevos los disefios que sean de creacién independiente
y difiera en grado significativo, de disefios conocidos o de combineciones de caracteristicas

conocidas de disefios”,

Art. 331 A las solicitudes de regiswo de disefios industriales se anexaran;
L.Una reproduccion grafica o fotogrifica dei disefio correspondiente, ¥

1. La indicacién de! penero del producto para el cual se utilizard el disefio™.

Art 36: “El registro de los discfios industriales tendrd una vigencia de 15 aflos
improrrogables a partir de la fecha de presentacion de la solicitud y esiard sujeto al pago de

la tarifa correspondiente.”

Asi pues, podemos darnos cuenta de que el modelo industrial es uno de los disefios
industriales, que consiste bésicamente en un “molde”, para la fabricacion en serie, ddndole
al producto a que se aplique, una nueva presentacién; ademds, serd registrable por un

periodo de 15 aflos improrrogables.

8.-Dibujos industriales.

“ Dibujo industrial es toda combinacién de figuras, lineas o colores que se incorporen

a un producto industrial, con fines de ornamentacidén y que le den un aspecto peculiar y
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propio.”m. Es la definicién que de dibujo industrial nos proporciona Abraham Alegria
Martinez.

Para Hermenegildo Baylés, los dibujos industriales, al igual que los modelos
industriales, tienen como finalidad, el adomo o decoracion de los productos; el dibujo
industrial lo hace mediante la inscripcién en €l producto de trazos, grificos, lineas, figuras

o grabados que no afectan a su forma tridimensional ~como los estampados de una tela-,

Como ya se menciond, la Ley de ia Propiedad Industrial ubica a los dibujos industriales
dentro de la categoria de “disefios industriales”. La definicién que la ley nos da acerca de
los dibujos industriales es la siguiente:

Art. 32: “Los disefios industriales comprenden a:

L.Los dibujos industriales, que son toda combinacion de figuras, lineas o colores
que se incorporen a un producto industrial con fines de ornamentacién y que le den un

aspecto peculiar y propio...”

Por supuesto, por encontrarse designada como diseflo industrial, su regulacién es
idéntica a la dispuesta para los modelos industriales, es decit, su registro tienc una vigencia
de 15 afios improrrogables, contados & partir de la fecha de presentacion de la solicitud, y
ademds, el dibujo industrial debe ser nuevo y susceptible de aplicacién industrial.

9-Los signos distintives.

El segundo grupo de figuras jurfdicas que comprende la propiedad industrial, esta

constituido por los signos distintivos, que son:

1) Nombre comercial;
2) Aviso comercial;

3) Denominacién de origen; y

IPJUNAM, “ibidem™ p. 86.



4)Marca (yue ¢s objeto de estudio especifico en este trabajo).

Los propdsitos de los signcs distintivos son: proteget, afirmar y extender la actividad
del productor o prestador de| servicio y sus relactones con los consumidores, v estin

estrechamente ligados a la empresa que protegen,

Es necesario afirmar, que los signos distintivos no sélo amparan empresas, sino también
productos, tal como lo expresa C.E. Mascareitas: “La funcin de los signos distintivos de
lus empresas es diferente de la de jos signos distintivos de los productos. No es el mismo
uso que s¢ hace de un signo empledndolo para distinguir productos -marca-, que el que se
hace para distinguir el establecimiento o local -rotulo de establecimiento- y el que se hace

usandolo como firma -nombre comercial-"!

10.- Nombre comercial.

El nombre comereial o de comercio sitve para distinguir o idemtificar a un comerciante,
a su nggociacion y a su actividad comercial, de otros negocios que tienen una actividad
industriai o comercial igual o similar. Se¢ puede definir al nombre comercial como la

denominacién bajo lo cual se hace el réfico imercantil o 1a produccién industrial,

Para Cesar Sepilveds el nombre comerciel es un bien intangible del cometcio, cuyo
vaior reside cn la posibilidad de que los mismos clientes contintien con el patrocinio del
negucio, lo que consecuenternente resulta en un valor econdmico al crecer el niimero de
clientes, por lo que es igual de importante que la marca. Respecto a esta opinion el maestro
David Rangel considera que si bien el nombre comercial es importante, tiene importanies
diferencias respecto a la marca:

S

¢3i a marca tiene por objeto distinguir productos y servicios, el nembre comercial tiene

cowro tinalidad diferenciar establecimientos, negociaciones y empresas,™'?

TOCE. ‘-"umﬂw»- T2 marens en sl demehin venezolene v gy gl derechy comparade. Universidad de Venezusla, 1963.p 12,
12 Yitanee] Mdling, F2avid. Devechic de Ia piopledad idustcial ¢ iptfectual. [ 63
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-Aunado a esto, la proteceién que brinda la ley a ias marcas es diferente de la que se da

al nombre comercial, como lo veremos mas adelante.-

1 derecho al nombre comercial deriva de las reglas que establecen la proteccién contra
la competencia ilicita, Sin embargo, ¢l derecho, juridicamente hablando, se adquiere por el
Convenio de Paris, que dispone que ¢l nombre comercial serd protegido en todos los palses
que¢ hayan firmado este tratado —e¢ntre etlos México-, sin obligacién de depdsito o registro.
Aunque es recomendable ef publicar el nombre comercial en la Gaceta de Invenciones y
Marcas, para establecer una presuncidn de buena fe por quien adopta dicho nombre El
nombre comercial puede & veces coineidir con el nombre del propio comerciante; aunque
es mas frecuente que los comercianics que giran bajo su propio nombre, afiadan algunos
vocablos o denominaciones distintivas, para sefialar sus establecimientos con la precaucidn

de no caer en el caso de un homéaimo del mismo ramo.

A) Elementos que pueden configurar un nombre de comercio:

Si bien es cierto que la razon social dc los comerciantes, sus nombres propios y los
nombres distintivos de sus negocios pueden constituir el nombre de comercio, éste debe
poseer cierias  caracteristicns  distinlivas que puedan diferenciar al negocio o
establecimiento de otros, de st mismo genero. En contaposicién, el nombre comercial no
puede estar constituido por nombres de articulos que expendan, ni emblemas escudos o
armas nacionales o de otras naciones. Tampoco puede usarse como nombre comercial el
nombre o [a firma de unn persona sin su consentimiento, o bien el de sus herederos o
representantes, en caso de fallecimiente. Las palabras o frases que se limitan a mencionar
ios servicios o productos que ahf se fabrican o expenden tampoco pueden constituir un

nombre comercial.
B) Naturaleza juridica del nombre comercial:
Respecto a este tema hay diferencia de opiniones, por una parte estan quienes defienden

ja tests de que el nombre de comercio constituye un bien patrimonial. por otra, quienes

creen que es un bien incorpéreo, equiparable a los Bamados derechos de autor, y finalmente
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hay quienes sostienen que ef nombre comercial “..es la simple expresién de la

personatidad juridica del comerciante”™.

En cuanto a la teoria de que el nombre comercial cs un bien patrimonial , hay diversas
eriiivas, ya que existen numerosas diferencias entre ¢l derecho de propicdad clésico y el
derecho al nombre, porque indican que varios Jo pueden detentar al mismo tiempo, en
primer lugar, de que no hay jus abutendi, en segunde, vy por ditimeo, de que no hay libre

disposicidn,

Referente a 1a teorfa que equipara el nombre comercial a los derechos de autor, tampoco

s admisible, porque nada se estd creando.

Y finalmente, en lo que toca & la teoria tercera, nos parece la mds aceptable, ya que el
nombre comercial solo es el conjunto de vocablos que sirven para distinguir a un
establecimiento de otros, y por cllo, se dice que es la simple expresién de la personalidad
juridica de! comerciante, y que tan es asi, que no se puede enajenar ni es objeto

reivindicable o susceptible de gjecucion.

Una vez vista la teoria en relacién con el nombre comercial, dediquémonos & saber

cdmo es regulado en la Ley de 12 Propiedad Industriat:

Antfculo 165: Dispone que el nombre comercial y el derecho a su uso serdn protegidos
sin necesidad de registro, ¥ que dicha proteccién abarcard la zona geografica de la clientela
efectiva del establecimiento al que se aplique el nombre comercial, y se hard extensiva a
toda la Repiblics, si es que dicho establecimiento goza de difusién masiva v constante a

nivel nacional.

Articitio 106: Se refiere a la solicitud de la publicacion del nombre comercial en la
Gaceta, gue podra ser solicitada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; esta
publivacion tiene por efecto el de establecer la presuncion de la buena fe en ia adopeién y

uso dei kombre comercial.

¥ 3Sepilvede; Céanr, Bl istana mexcano de oropjsded 1odusiisl. Bd. Porria, México, 1985, p. 175,
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Los aricuios 107 a 110 se refieren al procedimiento correcto para la solicitud del
registro de un nombre comercial, asi como los requisitos necesarios para cllo y los efectos a

que da lugar el registro.

El articulo 111 refiere que cuando se wransmita. entiéndase, se enajene, una empresa o
estabiccliniento se comprenderd el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo

estiailaeidn en contrario.

Por uitimo, el artfculo 112 expresa: “El nombre comercial se regird en lo que sea

aplicabie v no haya disposicién especial, por lo establecido en esta Ley para las marcas.”

11.- Aviso comercial.

Los avisos comerciales sirven para llamar la atencién hacia un establecimiento o
mercancia determinada, con el objeto de awaer a la chientela. El doctor David Rangel los
define de 1z siguiente manera: “El aviso comercial es el texto del anuncio publicitario, del
slogan comercial con el que se dan a conacer al pablico para efectos de su propaganda, tos
tres signos identificadores de mercancias, servicios y establecimientos comerciales... Con
el aviso comercial se particularizan las originales frases publicitarias que forman la
literatura de que se valen los medios de comunicacion, para difundir las marcas, los

nombres comerciales y las denominaciones de origen.”"

Como podemos notar, el avisﬂ comercial depende en gran medida de la inventiva v la
habilidad literaria y artistica, capaz de acercar al consumidor o cliente al establecimiento o
marca difundidos por el aviso comercial; tal vez es por ello que César Sepiilveda considera
que el aviso comercial participa de la natursleza de los derechos de autor, aungue

particularmente, no ¢stamos de acuerdo con ello.

Los avisos cornerciales pueden formarse con puras leyendas, o pueden ir acompafiados

de figures, pero las reglas a observarse son, que debe ser original, que no haya sido usado

3 Kamgel Muding, David Derecho de 4 propiedad iustrisi ¢ ipteleciual. Fp 71y 72,



prevismentie y que tenga caracteristicas distintivas .A menudo se piensa que ura frase mds
0 menos ingeniosa o sugestiva puede ser considerada por si sola como ur aviso comercial,
irdependientemente de que anuncie upa empresa, establecimiento o mercancia; sin
embargo, para que un aviso comercial sea considerado como tal debe guardar una relacidn
inmediaia con un establecimiento o inercancia, ya que la paturaleza det aviso es ser

vehiculo de anuncio.

La Ley de ia Propiedad industrial regula los avisos comerciales en sus articulos 99 a
104, definiendo al aviso comercial asi: Art. 100; “Se considera aviso comercial a las frases
u oraciones que lengun por objeto anunciar &l publico establecimientos o negociaciones
comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de

su especte™.

La regulacién de los avisos comerciales es escasa, y se limita a lo que a continuacion

MENCIORAremos:

Art. 991 “El derecho exclusivo para usar un avise comercial se obtendrd mediante su

registro en el Instituto™,

Art. 101: “8i ¢l aviso comercial tiene por abjeto anunciar productos o servicios, éstos

deberfin especificarse en la solicitud de registro.™

Art. 102: “Si el aviso comercial tiene por objeto algln establecimiento o negociacion,
sean éstos de la naturaleza que fueren, se considerard comprendido en una clase especial,
complementaria de la clasificacién que estabiezca el reglamento de esta Ley. El registro no
amparard on estos casos productos o servicios, aim cuando estén relacionados con el

establecimiento o negociacidén™.

Art. 103: “El registro de un aviso comercial tendré una vigencia de diez afios a partir de
la fecha de presentacién de ls solicitud y podrd renovarse por periodos de la misma

duracién”™.
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Art. 104: “Los avisos comarciales se regirdn, en lo que no haya disposici6n especial, por

lo establecido en esta Ley para las marcas.”

A nuestro juicio la Ley deberis inchuir un articule, al menos, que nos indicam si es
necesario, que el dueo del aviso comeraal, sea o no el duefio de lo anunciado por dicho

aviso.

En suma, el aviso comercial es el anunciv al piblico, en el que se resalta las cualidades
de un comercio, negociacién o producto determinado, con el fin de atraer al consuridor,
haciendo resaliar los beneficios de ellos, para sumentar su venta; y de acuerdo con la Ley

de la Propiedad Industrial, deber4 registrarse ante el IMPL

12.- Deoominacién de origen.

La Jenominacion de origen es, pricticamente uaa figura nueva dentro de la legislacién,
cuyo inicio se dio en Francia, para encontrar proteccién a cierta clase de mercaderias,
cspecialmente vinos, que alcanzaban una gran calidad por provenir de una regidn
geogrifica donde las caracterfsticas del suclo. el trabajo o ingenio de los habitantes,
comuricaban a esos producios elementos distintivos, que los hacfan prestigiados, por lo
que merecian protegerse para salvagnardarlos de la competencia, particularmente, contra la

usurpacién de ellos en el extranjero.

Las denominaciones de origen pueden definirse como “...aguellos nombres de lugar o
region que se¢ aplican legalmente a un producto, agricola, natural o fabricado, y que
denctan una calidad especial de la mercaderfa, por una combinacién particular de
elementos presentes en esa circunscripeidn territorial, tal como las cualidades del territorio,
el ingenio de los habitantes, que crean meétodos peculiares de manufactura, u otras, que dan

reputacién Gnica al producto.”?

" Ysenilveda, César, Sistema mexjeono de propiedad indusyial, Bd Porria. Méxica, 1985. p. 159,




El dostor David Rangel M. nos da una definicién mas sencilla, pero practicamente con
los mismos clementos que la de César Sepilveda: “La denominacién de origen es el signo
distintivo consistente en el nombre de un lugar geogréfico con el que se identifican las
mercancias que tienen similares propiedades, derivadas de los elementos naturales propios
de dichu region geografica, como clima tierra y agua, asi como de la técnica, destreza,

habilidad y tradicién ariesanal de quienes habitan Ia propia regién, para producir[as.”“i

Podemos decir, que las denominaciones de origen son marcas de tipo especial, ya que
mientras las marcas “ordinarias” son ipdividuales, las denominaciones de origen son
marcas singulares que llaman la atencién sobre lu procedencia geogréfica, y pueden
considerarse colectivas porque cualquier productor o fabricante de esa region territorial
puede usarla. si cumple los requisitos establecidos para ello; aunque conviene destacar, que
no existe propiedad privada sobre las denominaciones de origen, ningin particular puede
apropidrsela, ya que las denominaciones de origen pertenecen al Estado, porque son parte

de la riqueza pacional
-Caracteristicas de la denominaeién de origen:
Caricter territorial eminente.
Cardcter colectivo (por la pluralidad de beneficiarios).

El titular es el poder publico (Estado).

Es necesario que exista un ordenamiento interno que seflale las condiciones para poder

protegerla.

También es necesario convenir internacional, bilateral o multilateral para protegerlos

internacionalmente,

César Sepllveda establece en su libro “E! Sisterna Mexicano de Propiedad Industrial®,

tres categorias diferentes en torno a la denominacién de origen:

"“1Rzngel Meding, David. “op, cit.” p. 63,
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1) La designacion geografica, que indica sélo un lugar de produccién, manufactura o
extraccidn, gue consiituye simplemente una mencion que tiende a identificar las

mercancias por el lugar de fabricacion, lo que no implica un titulo de calidad.

2) Las tndicaciones de procedencia o proveniencia son descriptivas y no registrables o
susceptibles de proteccidn, ya que pueden referirse a una localidad donde ni siquiera sus
productos tengan algln renombre v no tiene caracter distintivo, por lo que cualquiera las
puede usar sin incurrir en responsabilidad. “La indicacién de procedencia es la designacion
¢ mencion de un lugar cualquiera, a titulo de tugar de elaboracion, recoleccion o extraccion
de un producto. Es, mas exactamente ¢l sefizlamiento de una designacidon geogréfica

. . . 17
notoriamente conocida como el lugar de produccion de mercancias,”

3} La denominacion de origen supone una exclusividad de origen, una calidad especial;
es en cierta forma un certificado oficial de calidad, y constituye una garantia, Tiepe

evidente caracter proteccionista y se refiere sieinpre a un sitio concreto.

En tormio a este tema, en México la denominacién de origen més conocida e importante
actualinente, es TEQUILA, cuya declaracién general de proteccidn se dio mediante
resplicion del 22 de noviembre de 1974 . Dicha resolucién indicaba que la palabra
TEQUILA sdélo podria aplicarse al aguardicnte regional del mismo nombre, debiendo ser
ias caracteristicas y componentes del producto y el procedimiento para su claboracién los
que se fijen la norma oficial de calidad, cstablecida por la Direccidn General de Normas.
K¢ esizblecia como territorio de origen los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacdn y
Nayarit. 8in embargo, por solicitud de la Tequilera la Gonzaleffa, $.A., se emitié una
sggunda Declaracién -vigente actualmente-, por la cual once municipios del territorio de

Tamauiipas entraban al territorio de origen del tequila.

La Ley de la Propiedad Industrial protege las denominaciones de origen ¢n sus articujos
156 & 168, definiendo a las denominaciones de origen en su articulo 156: “Se entiende por
denciiinacién de origen, el nombre de una region geogrifica del pais, que sirva para

designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o caracteristica se deba

3 Resgel Meidng, David, “ibidem™. p, 417,
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exclusivamente al medio geogréfico, comprendido en dste los fuctores naturales y

humanos”.

El articulo 157 se refiere ul requisito mediante el cual se concederd una denominacién
de origen, que es la declaracién que emita el IMPI; ademas el uso ilegal de la misma serd

sancionado, incluyendo los casos que creen confusidn en el conswmnidor.

En el articulc 158 se reglamenta quién puede solicitar una declaracién de proteccidn
para una denominacidn de origen, cxpresando que ésta sc hard de oficio o a peticién de
yuien demuestre tener interés juridico; segin ia Ley, se considera que tienen interés
Juridico:

1} Las personas flsicas o morales que directamente se dediquen a la extraccidn,
produccién o elaboracién del producto o los productos que se pretendan amparar con la
denominacién de onigen; 2} Las camaras o asociaciones de fabricantes o productores; y
3)Las dependencias o entidades dej Gobierno Federal v de los gobiernos de ias entidades

de la Federacion.

El articulo 159 indica que la soiicitud de declaracién de proteccién a una denominacién
de origen, dcbe presentarse por escrito, acompafiada de los comprobantes que funden la
peticidn, y que debe comar con: las generales del solicitante, y si es persona moral expresar
su naturaleza y actividades; interés juridico del solicitante, sefialamiento de la
denominacion de origen; descripcion detallada det o los  productos, incluyendo sus
caracteristicas, componcntes, forma de extraccidn y procesos de produccién, asf como las
normas oficiales a que debe sujstarse el producto y sus procesos; lugar o lugares de
extraccion y delimitacion de) territorio de origen, atendiendo a los caracteres geograficos y
divisiones polfticas; por ditimo, sefinlamiento detallado de los vinculos entre

denominacion, producto y territorio, ademds de las que considere pertinentes el solicitante.

Los articulos 160 a 166 se refieren a los procedimientos que se siguen antes de hacer

una declaracién de proteccién para una denominacién de origen.

El articulo 167 reftere que “El Estade Mexicano serd el titular de la denominacién de

origen. {ista sélu podré usarse mediante autorizacién que expida el Instituto.”
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El articulo 168 tiene particular importancia: “El Instituto, por conducto de la Secretaria
de Relaciones Extertores, tramitard el registro de las denominaciones de origen que hayan
sido materiz de una declaracién de proteccidn en los términos de esta Ley, para obtener su

reconocimiento en el extranjero conforme a los Tratados Internacionales”.

13.~- La marea.

El dltimo, y tal vez mas importante de les signos distintivos, es la marca, precisamente el
objeto de estudio de esta investigacién, por lo que serd estudiada m4s a fondo en puntos
posteriores de este trabajo; por to prooto, daremos un panorama breve y general acerca de

la marca. Empecemos revisando algunas definiciones al respecto.

Por principio debemos decir que la marca es un signo distintivo que se usa con el
proposito de distinguir los productos o servicios de una empresa, de los de las demas. Esta
puede ser una definicién sencilla, pero si observamos las definiciones doctrinales, veremos
que concuerda, en los puntes esenciales, con ellas. Mencionemos algunas definiciones

doctrinales:

Friedrich Karl Beier y Amold Reimer definen a la marca: “Constituye una marca todo
signe o medio material que puede servir para distinguir las mercancias, productos o
servicios de una persona fisica ¢ juridica. de las mercancias, productos o servicios de

otro.”*

Para Yves Saint-Gal “La marca puede ser definida como un signo distintivo que permite
a su titular (fabricante o comerciante) distinguir sus productos o (servicios) de los de su
competencia. La marca es pues un signo de adhesién a la clientela,”"?
Hermenepildo Baylds indica que “la marca es un signo destinado a individualizar los

productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el

**} Mascarehas. C.1.1as mareas en ¢l derecho compiyredo v en el derecho vepczolano. Univ. Venczuela, 1963, p 10,
¥aMavy Negrete, Jusic. Derecio de Ios piameas, Ed. Porrtia. México, 1985, p. 143,



mereado por el pablico consumidor. No identifica un producto o servicio considerado en su

individualidad sino en cuanto ejemplares en surie.”20

Como vemos, todas fas definiciones doctrinales son muy similares, y se centran en ia
funcion distintiva de la marca, incluso la OMPI ha dado su definicidn de marca expresando
que s¢ entiende por marca “un signo visible, protegido por un derecho exclusive concedido
en virtad de la ley, que sirve para distingair las mercancias de una empresa de las de otras

empresas.”™!

$in embargo, hay quienes centran el valor de la marca en torno a su valor econbmico,
tal como lo expresa Jaime Alvarez S. al decir, para é| la marca es un instrumento ¢n ¢l
proceso de comercializacion de los bienes y servicios que produce el sistema econémico y,
por lo tante, no es por si misma, positiva o negativa, en cuanto a sus efectos sobre el
desarrollo, sino que los resultados de su utilizacidn dependen de los objetivos que se

impriman al instrumento, por quien lo maneja.

Otro de los autores que maneja una definicidn de cardcter econdmico es H. Baylés C.
en su tratado de derecho industrial, pues afirma gue la “marca es el signo mds importante y
caracteristico de los usados por las empresas en el trafico modemo y su extraordinario
valor de captacién de opciones comerciales la hace insustituible como medio identificador

de tos resultados de la actividad empresaria.l."12

Para César Sepiilveda, la marca tiene por objeto proteger las mercaderias y los servicios
de una empresa, identificindolos, para evitar la competencia desleal. La marca, cumple un
doble propdsito; primero, permite distinguir fos productos o los servicios de los de un
competidor, ¥ por lo tanto posibilita af comerciante para conservar su crédito y orientar la
eleccién del piblico hacia los articulos que elabora o vende; segundo, constituye una
garantia para los consumidores, que pueden obtener el tipe y la calidad de mercancias y

servicios que desean obtener. Asi pues, las marcas aportan a la mercancia una

@ yNams Negrete, Tusto. Derecho de In mmarcas. Ed. Porriu. México, 1985, p. 144,
Hoatvares S, tuime.Lg regulaciby de las invencipnes v mareps, v de la transferencin de 1eenologis Ed. Porras p 54.
2y04vios Corroza, Hermenegildo. “op. cit.” p. $38.
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individuzlidad, y hacen posible reconocer ese producto entre los articulos competidores
o andlogos.

S$in embargo y a pesar del gran ndmero de definicicnes y de los diversos enfoques de las
mismas, podemos tomar como vilida la expresada por la Ley de ta Propiedad Industrial,-ya
que a nosotros nos importa el entoque jurfdico-, que en su articulo 88 define a la marca
come... “tedo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie
o clase en el mercado.” Es un concepto préctico, sencillo y que encierra la esencia del

proposito de la marca.

Por su curdcter esencial, que es ¢l de distinguir, la marca debe cumplir los requisitos

siguientes, que describiremos, por ¢l momento, sucintamente:

Originalidad, lo que significa que la marca puede por s sola distinguir e individualizar

un articule o producto determinado, diferencidndolos de los otros de su misma especie.

Novedad, este requisito exige que la marca sea diversa de cualquier otra que se use en
articulos seraejantes o iguales, c¢sto tiene como finalidad el evitar la confusién de

productos.

Independencia, se refiere a que la marca debe separarse claramente del producto que
distingue, por lo que solo pueden constituir marcas aquellos signos y elementos ajenos al

producto y que tengan capacidad para distinguirlo.

Licitud, la marca debe estar constituida por indicaciones y datos que no estén prohibidos

por ley algunn, y que no sean contrarias a la moral y buenas costumbres.

La marca tiene cardcter limitado, esta caracteristica implica que se le considere como
un signo de efectos limitados a una mercancia, o cierta especie de mercancias, y en los
casos de las marcas registradas ia tutela es absoluta v consiste en el derecho del uso

exclustvo de Ja misma.

Indicacion de procedencia de los articulos que ampara, es un requisito previsto en la

wmisran Ley, que exige que ja marca lleve una ianscripcién de la ubicacion del



30

establecimiento principal de! propietario de la marca. Sin embargo, la indicacién de
procedencia no siempre debe entenderse como referencia al lugar de fabricacién del
producto, lo cual sblo sucede en el caso de marcas industriales o agricolas, pues ¢n las
marcas comerciales basta con seftalar el lugar donde se expenden, independientemente de

su tugar de fabricacion.

Cardcter imico de la marca, ya que es un signo Gnico que por lo general aparece s6lo en
¢l producto, aunque esto no implica que en un mismo articulo aparezcan varias marcas,

ocurriendo entonces, la concurrencia de marcas,

En cuanto a la legislacién marcaria en México, la Ley de ta Propiedad Industrial dedica
sus articulos 87 a 98, refiriéndose a lo que puede constituir una marca, y los articulos 113
a 155 relativos al registro de la marca, sin embargo, esto seré estudiado en al capitulo sexto

de este trabajo.

14.- Fundamento de los derechos de Propiedad Industrial.

El sisterna de propiedad industrial tiene el propésito de proteger las invenciones,
recompensando al inventor y de esta forma, promover sus invenciones para beneficio de la
comunidad; de hecho, sin una proteccién adjetiva, los llamados derechos de propiedad
industrial no tendrian razdn de existir, o por lo menos, pertenecerian al mero campo de la
teoria. Estos derechos se objetivizan o materializan a través del ejercicio de las acciones de

la propiedad industrial.

Siguiendo las ideas del doctor David Rangel, se consideran 3 ideas distintas, extrafdas
de la filosofia del derecho para fundamentar los derechos de la propiedad industrial:

1.- La idea que se refiere al orden interno de la sociedad, ya que el orden es el primer
valor social que ha sido buscado; asi pues, se protege a los signos distintivos con el
propésito de que los mismos se usen en beneficio de toda la comunidad, pues ayudan a

distinguir las casas comerciales y ios productos que las mismas expenden, “Esta idea de
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otden, particularmente imperiosa desde los origenes mismos del derecho, explica por qué

los derechos sobre los signos distintivos son los mas antiguos”.”

2.- La segunda idea se refiere a la justicia, buscando que los terceros no puedan emplear
la marca de otro -en torno a los signos distintivos-, y para las creaciones nuevas, también
puede admitirse que aquél que ha creado un verdadero objeto nuevo de la industria, obtiene

durante cierto tiempo un derecho exclusivo de explotacion.

3.- La altima idea busca €l fundamento de estos derechos en la idea del progreso “..es
evidente que el progreso es sobreexcitado en su méximo grado por las invenciones o las
creaciones, y si se quiere que €stas se muitipliquen, debe naturalmente, recompensarse a
sus autores, la recompensa mdas natural ha parecido de ese monopolio temporal de
explotacién, que constituye uno de los tipos de derechos en materia de propiedad

industrial”.2*

15.- Medios juridicos para garantizar su proteccién.

Los medios juridicos para proteger la propiedad industrial consisten en dos acciones: la
accién de competencia desleal y la accidn de usurpacién o invasién de derechos de

propiedad industrial.

la-Accidn de competencia desieal: Su objetivo ¢s garantizar a cada productor o
comerciante contra ¢} empleo de medios desleales por sus competidores. De esta forma, a
los competidores estd permitido disputarse la clientela, pero a condicién de hacerlo con
procedimientos honestos. Si algiin comerciante o industrial trata, con maniobras turbias de
establecer confusion con otra casa comercial de prestigio, con et fin de desviar la clientela,
o bien desacreditar a su competidor por medio de difamaciones, incurre en competencia

desleal, que se reprime por la accion que lleva el mismo nombre.

2 )Rangel Medina, David. “ibidem” p. 104,
) Range! Medina, David, “op, cit.”. p. 104,
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El articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial indica la competencia desleal como

una infraccidn administrativa: “Son infracciones administrativas:

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

Ley regula...”

2a-Accién de usurpacién: Esta accién tiene por objeto hacer respetar situaciones
particulares, concretas, reconocidas en beneficio de ciertos comerciantes, que constituyen
posiciones que los competidores estén obligados a respetar. De este modo, las casas rivales
no podran invadir los derechos que se otorgan a los inventores sobre sus creaciones

industriales nuevas, y a los productores y comerciantes sobre los signos distintivos.

Esta accidn se distingue de la accién de competencia desleal en que la primera esth
situada en €l campo de !a libertad general, mientras que la accién de usurpacién supone la
previa existencia y reconocimiento de derechos exclusivos, que deben ser respetados por
toda persona, ¥ todo atentado a este derecho constituye una infraccién administrativa, que

amerita sancion juridica.

16.- Intervencién administrativa del Estado sobre la propiedad industrial y Ia

naturaleza juridica de la misma,

El Estado interviene en el reconocimiento de los derechos de propiedad industrial,
organizando de modo adecuado la proteccidn juridica de los mismos y garantiza su
ejercicio por parte de los titulares, resguardando al mismo tiempo, los intereses de la
colectividad y el orden pablico. Las finatidades que tiene la intervencién del Estado en la

propiedad industrial son las siguientes:

1) Verificar que se den las condiciones necesarias para que se observe la proteccidn y el
reconocimiento a los derechos que a los particulares se otorgan sobre los signos

distintivos.
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2) Decretar la nulidad, caducidad y extincién de los nctos administrativos
correspondientes.

3) Dar publicidad a los actos que afecten los derechos de propiedad industrial y que
requieren de tal formalidad par la seguridad de las relaciones juridicas frente a terceros,
Y

4) Velar por los intereses de orden publico y por los de la comunidad en materia de
propiedad industrial, ya sea reprimiendo los actos de competencia desleal, persiguiendo
los delitos o reprimiendo de manera directa los actos y omisiones que tienden a

sorprender o engailar a los consumidores.

La accién administrativa del Esiado para la consecucién de dichos fines, se realiza
mediante la instifucién de registros de propiedad industrial y de procedimientos especiales,
que por sus funciones y el cardcter de los funcionarios que en ellos intervienen, son indole
escncialmente administrativa, y por ello, se regulan segin las normas y principios del

derecho administrativo.

De esta forma, la intervencion del Estado en el dominio de la propiedad industrial, por
medio de sus funciones administrativos, no tiene por fin crear y conferir derechos, sino
reconocer y garantizar derechos subjetivos preexistentes, organizando su proteceidn
juridica. Es preciso aclarar que la administracién pubtica no puede, a su arbitrio, conceder
o negar la patente o registro solicitados, una vez cumplidos los requisitos que ley impone,
debe reconocer el derecho disputado por el particular y expedir el titulo indispensable para
su egjercicio. Es por ello que la concesion de los privilegios y garantias industriales

pertenecen a la clase de los llamados actos vinculados o ejecutivos.
-Naturaleza juridica de la accién administrativa:

Los actos de concesién de patentes y registros, por su contenido o efectos, son
meramente declarativos y no constitutivos del derecho, pero si dan origen a un proceso
administrativo, que verifica el cumplimiento de las condiciones legales de que depende ese
reconocimiento y que termina con la decision de la autoridad administrativa competente, ya

sea aceptando o rechazando la peticidn del interesado. Dichos procedimientos pertenecen a
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un grupo de procedimientos adecuados al acto que ha de realizarse y nuestra legislacién ha

organizado de un modo diferente al procedimiento legal adecuado.

17.- Jurisprudencia acerca de la marca como elemento de la propiedad industrial.

“MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES. SIGNOS DISTINTIVOQS DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL Y LA APLICABUILIDAD COMUN DE LA LEY DE INVENCIONES Y

MARCAS.- La Ley de Invenciones v Marcas regula diversas figuras que comprenden la

Hamada propiedad industrial , Dichas figuras se pueden clasificar en dos grandes rubros;

las_creaciones nuevas, es decit, creaciones regultado del ingenio humano; y los signos
distintivos, que aunque no son propiamente invenciones, si poseen ciertas peculiaridades
derivadas de la originalidad misma del signo o de las caracteristicas que adquiere dada su
aplicacion.. Es por ello que el iegislador ha estimado necesario tutelar este tipo de figuras
con un doble propdsito: proteger al creador o titular a través del reconocimiento de un
derecho de uso o explotacidn exclusivos y proteger a los consumnidores de posibles engafios
a fin de garantizar su capacidad selectiva...”

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITC.
Ampare en revision 2471/91. Kinney Shoe Corporation. 24 de octubre de 1191, Unanimidad de

votos. Ponente: Luis Maria Aguilar Morales,
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CAPITULO SEGUNDO

“NOCIONES FUNDAMENTALES ACERCA DE LAS
MARCAS”.

1.- Cémo podemos definir al derecho marcario?

Una vez definidos y delimitados los conceptos de propiedad industrial, objetos de la
propiedad esta y los signos distintivos de la misma, nos remitiremos al signo distintive de la
marca, objeto de estudio de esta investigacion; para ello, comenzaremos estudiando €l derecho

marcario.

Podemos definir al derecho marcario como el “conjunto de normas juridicas mediante las
cuales el Estado reguia los derechos de propiedad industrial sobre los signos distintivos de

mercancias...”

2.- Autonomfia del dereche mareario,

En un principio, la reglamentacién de los derechos Sobre las marcas se confundia con
disposiciones del Cédigo de Comercio, del Cédigo Civil y del Codigo Penal, y s6lo cuando el
desarrollo de la industria y las necesidades del comercio lo exigieron, se dio el deslinde

legislativo que actualmente rige a nuestro pais.

= JRangel Medina, David. Tratado de dergcho marcario. Libros de México, S.A. México, 1960, p. t13.
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A través del tiempo, el derecho de las marcas ha side incluido tanto en el Derecho civil
como €n el Derecho mercantil, sobre todo en éste ultimo, argumentando que las marcas son
cosas mercantiles; sin embargo, es indiscutible, que hay ciertas normas especiales sobre
adopeién y reglamentacion de los signos distintivos que justifica que se reconozca al derecho
marcario una independencia, tanto del Derecho civil como del Derecho mercantil. Ciertos

autores estan de acuerdo con el doctor David Rangel, entre ellos:

Pallares justifica la autonomia del Derecho marcario expresando:“.no siendo acio
mercantil la adquisicién de una patente ni la de una marca de fibrica, sino simplemente un

acto del ovden administrativo, que no entrafia un acto civil...”?®

Rojina Villegas afirma que “en el derecho administrativo se han reconocido por las leyes
especiales otros derechos reales de naturaleza semejante, sobre ias marcas de fabrica y sobre
tos nombres comerciales. También en el derecho administrativo se reglamenta el derecho del

inventor.”?’

Para Pina “el estudio de la propiedad Industrial comresponde al derecho administrativo, no
al derecho civil...™* debido a su calidad de propiedad especial, ademss su reconocimiento se
hace por la administracidn pitblica, mediante una verdadera concesién.

Mantilla Molina afirma que “las leyes que regulan la actividad del Estado encaminada a
fomentar, vigilar, proteger y encauzar el comercio y la industria, forman parte del derecho
administrativo, ya que de ese cardcter son los ordenamientos legales protectores de las

marcas.”?

*YRangel Medina, David. Tratado de derecho margarig. Libros de México, S.A. México, 1960. p, t15.
7yRangel Medina, David. “op. ¢it.” p. 115.
#)Rangel Medina, David. “ibidem” p. 115,
#3Rangel Medina, David. “ibidem” p. 116.
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3.- Por qué se considera auténomo el derecho marcario?

Se justifica la necesidad del derecho marcario, en primer lugar, debido a que ni el Derecho
mercantil ni el Derecho administrative pueden conceder a los problemas generales y
particulares del Derecho marcario la atencién minuciosa y detallada que requicren. Y en
segundo lugar, por el auge que 4 itimas fechas ha obtenide el derecho marcario; sin embargo,

hay atin quienes no consideran necesaria la autonomfa del derecho marcario:

-Hay quienes afirman, que !a materia que constituye ¢l objeto del Derecho marcario, asf
como 5u “escasa” legislacion no justifican la necesidad de un derecho marcario auténomo. Sin
embargo, en contra de esto, el doctor David Rangel nos ilustra, expresando que lo que
importa no es la cantidad de normas, sino determinar si las instituciones administrativas
exigen y son o no susceptibles de un estudio cientifico andlogo al de los otros campos del
derecho, cuestién que no puede ser negada, ya gue en esta materia se plantean problemas
juridicos que no presemtan una importancia menor, que los problemas planteados en el
derecho penal o civil, o cualquier otra rama del derecho. La trascendencia y natwraleza juridica
de las instituciones marcarias, la indole sui generis de los imientos administrativog que
originan el cardcter tipicamente internacional y el inteyés piblico gue impone al Estado la

ligacién de decretar de oficio la nulidad de un regi hecho en vencion a la ley, d

reprimir las falsas indicaciones de procedencia de los objetos marcados, son factores que dan

ci autonomia a la Ley de 1a Props ndustrial, v a las instituciones marcarias que regula,

-Otros autores creen que la exposicién doctrinaria sobre los signos distintives ha sido
compendiosa y global, por lo que no se ha podido agotar la materia, por lo que la propiedad
industrial se estudia cominmente como parte del Derecho comereial, 0 como una simple rama
o especialidad de tal derecho. A esto, podemos alegar, que tanto doctrina como legislacion, ya
sea de cardcter nacional o extranjero han sido elaborados en abundancia. Lo que poco ha
dado lugar a rendimientos cada vez y dia a dia mds satisfactorios.
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-En cuanto a la posible teorfa de estudiar al derecho marcario como parte de los elementos
inmateriales de la empresa, basta decir 1odas las ramas del derecho deben tratarse de manera
independiente; asf lo confirman los programas de estudio en las facultades, las clasificaciones
bibliograficas la codificaciones y ¢l estudio elemental de las materias constitutivas de cada una

rama del derecho.

4.- Impertancia didéctica dcl Derecho marcario.

De tedo lo anteriormente expuesto, se puede deducir ficilmente la importancia didéctica no
sblo de la propiedad intelectual, sino del propio Derecho marcario, pues es en la Universidad
en dende se hace posible la materializacion perdurable de las obras, para que se pueda hacer
efectiva la proteccion a los creadores ; es en la Universidad, por su ambiente propicio, en
donde se consolidan las investigaciones necesarias para realizar una invencién o mejora que
pueda traducirse juridicamente en una patente, o bien concluir qué palabras o signos pueden
ser utilizados © no como marcas, previendo, que los derechos de la mayoria, vy el interés

piblico no sean afectados.

La independencia e importancia didactica del Derecho marcario es innegable, “...y estd
motivada en un interés de que el estudio y exposicién de la reglamentacién de la marca se
haga separadamente de las especulaciones propias del Derecho ¢ivil ¥ del Derecho mercantil

que estudian objetos distintos,™*"

Cada una de las ramas juridicas se refieren a una materia distinta, por lo tanto, cada
disciplina o rama juridica estudia un grupo de normas distintas, y por ello deben ser estudiadas
por separado.

 YRangel Medina, David. “op. ¢it.” p. 120,
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La marca es un signo distintivo que tiene por objeto proteger las mercaderias y los

servicios, poniéndolos at abrigo de la competencia desleal, mediante la identificacion.

Cumplen un doble propésito; el primero permite distinguir los productos o servicios de los
de un competidor, y por lo tanto, permite al industrial o comerciante conservar su crédito v
orientar la eleccién del piblico hacia los antfculos que fabrica o vende. El segundo propdsito
de la marca es de ser una garantia para los consumidores, que pueden obtener el tipo v la
calidad de mercancias y servicios que desean obtener, de este modo, las marcas aportan a la
mercancia una individualidad y hacen posible reconocer ese producto de entre los articulos

competidores o andlogos.

De acuerdo c¢on lo anteriormente expuesto, podemos definir a la marca come un signo
destinado a individualizar y distinguir los productos o servicios de una empresa determinada,
con el objeto de que éstos scan reconocidus ¢ identificados por el piblico y de este modo

proteger al comerciante o fabricante y al mismo tiempo al consumidor.

De la misma definicién de marca surgen las funciones que son atribuibles a la marca, éstas

s0n:

a)La funcidn de distincidén, que deriva de la esencia misma de la marca, significa que
debido a que la marca debe distinguir objetos o productos de la misma especie, es el producto

en si mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atencién.

b)La funcion de proteccidn, tiene por objetivo proteger ai titular de la marca frente a sus
posibles concurrentes, protegiendo simultdneamente al piblico de los usurpadores, ya que es

en virtud de la marca que ¢l consumidor busca un producto.
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¢)La funcién de garantia de calidad; es en efecto, la calidad del producto lo que
intrinsecamente lo califica, por cuanto lo que el comprador busca al adquirir el producto es
una calidad determinada.

d)La funcién de propaganda, significa que la marca tiene fuerza de atraccidén hacia el
consumidor, haciendo del conocimiento del pablico que X empresa fabrica Z producto.

e)La funcion del indicacién de procedencia, considerada cn un tiempo como la nota
predominante de todo signo distintivo, en virtud de la cual la marca lleva en sf una referencia

de! fabricante o empresa.

La marca puede estar constituida por los siguientes elementos:

Cifras, tetras vocablos o palabras, formando una marce denominativa.

Combinaciones de colores, trazos, lineas, dibujos o figuras, dando lugar a una marca
grafica,

Combinaciones de marcas denominativas y gréficas, dando lugar a una marca mixta.

La marca también puede consistir en una combinacion tridimensional de masas. Es decir, la
marca-envase, que es un recipiente o contenedor que tiene una determinada y singular forma,

con !a que se pretende distinguir al preducto.
Las marcas tienen las caracteristicas siguientes:
1.- Ser signos apreciables por la vista.
2.- Permitir al titular el derecho de uso en forma exclusiva.

3.- Ser originales, para evitar la confusién entre marcas y productos.

En cuanto a los requisitos de las marcas —llamados también caracteres esenciales-, debido a

su caracter esencialmente distintivo, éstos son:



42

A)Originalidad, es decir, la marca debe por si sola, distinguir e individualizar un articulo o

producto determinado, distinguiéndolos de otros de su misma especie.

B)Novedad, asi la marca debe ser diversa de cualquier otra que se use en articulos

semejantes ¢ iguales, evitando asi la confusién.

C)Independencia, este requisito exige que la marca se separe claramente del producto que

distingue.

D)Licitud, es decir, la marca sélo puede estar constitnida por indicaciones que no estén

prohibidas por 1a ley, y que no atenten contra las buenas costumbres.

E)Carécter limitado, significa que la marca es un signo de efectos limitados una mercancia

o una especie de mercancias.

F)Indicacion de procedencia, que exige que la marca lleve una inscripcién de fa ubicacién

del establecimiento principal del propietario de {a marca.

G)Cardcter vinico de la marca, esto es, que por ser un signo Gnico, la marca por lo general,

sélo aparece en el producto.

En cuanto a la Ley de la Propiedad Industrial, ésta sefiala en su articulo 88 que /la marca es
todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en

el mercado.

-Justificacion de la existencia de la marca: La marca es una institucién de orden piblico,
ya que cumple una funcién social al proteger al publico consumidor, indicandole en términos

ineguivocos, el origen del bien o servicio marcado, al individualizarlos.
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6.- La marca, un signo distigitvo.

Comno ya hemos visto, la marca es uno de los signos distintivos de la empresa —entre los
que ce encuentran EL NOMBRE COMERCIAL, EL AVISO COMERCIAL, LA DENOMINACION DE
ORIGEN Y LA MARCA- y son propdsitos de los signos distintivos distinguir y proteger tanto al
titular de los mismos (lldmese fabricante, prestador de servicios, expendedor o vendedor)
como al consumidor. A nuestro parecer es ia marca ¢! signo distintivo con mds fuerza, y que

dia a diz cobri mayor importancia, no $6lo juridica sino también econdmicamente.

Ll cardcter distintivo es funcién y caracteristica esencial de la marca. Como el mismo

Jaime Alvarez lo expresa en su libro La regulacidn de las jnvenciones v _marcas, v de la
transferencia de tecnologia, la marca es un signo que debe reunir dos condiciones esenciales:

1.- Ser distintivo, Esta condicidn estd determinada por la naturaleza misma de la marca y
por la funcion que ésta realiza. Todas las legislaciones a nivel mundial exipen en una forma u
otra ¢l cardcter distintivo de la marca, incluso hay leyes que establecen concretamente la
prohibicidn general de usar como marca signos desprovistos de carhcter distintivo. SIN
CARACTER DISTINTIVO NO HAY MARCA.

2.- El signo ha de ser diferente de los otros signos ya existentes, esto significa que una
marca no puede ser igual o siquiera parecida & alguna ya existente ¢ usada en el mercado; esto
es una consecuencia de la naturaleza misma de la merca y de la funcién que realiza, v se
sustenta en dos razones: A)lLa marca hn de tener una fuerza o capacidad distintiva y no la
tendria si fuera igual o parecida a otra ya existente . B) Si alguien usara una marca igual o

parecida a otra lesionaria el derecho de uso exclusivo de la marca, en perjuicio de un tercero.

Por su parte, el maestro Jorge Barrera Graff expresa: “La marca, como signo distintivo de
la mercancia, debe constar cn ésta, es decir, debe ir adherida al producto, a efecto de
distinguirio de otros similares y lograr asi su introduccidn en el mercado, sin confundirse con
otros articulos que le hagan competencia, en este sentido, Ia marca es una sefial de garantia

que s¢ offece como indicacién del nombre del articulo, de su procedencia respecto a la
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prestigiar los productos amparados por la marca, e incluso mantenga una posicidn de

monopolio de hecho por el prestigio y reputacién adquiridos™.'

Asf pues, podemos ver, que todos los autores coinciden ¢n admitir que la marca ¢s un signo
distintivo, que como su nombre lo indica, tiene por objeto distinguir, en este caso, productos o
servicios de otros similares o de la misma especie, y al mismo tiempo proteger al fabricante v
consumidor; sin cmbargo, no debemos olvidar que ju marca es un signo distintivo de caracter
limitado, debido a que sélo ampara determinado articulo o determinada clase de articulos, para
el efecto de reservarlos a favor dei titular de la marca. Como consecuencia de esta limitacion
unia misma marca puede usarse por diferentes empresarios para distinguir productos distintos,
lo cual hace licita la imitacidn de una marca, mientras ampare productos de diferente especie,
siempre y cuande no estén comprendidos en la clase indicada por el titular original o primario
¥ ho haya lugar a confusidn alguna. Esto, da a notar, que los derechos derivados de la marca
no estdn protegidos de toda usurpacién o imitacién, sino sélo de aguellos casos en que
pretendan utilizar una misma marca cn los mismos productos o en productos semejantes, a los
que el titular de la marca se hubiera reservado al registrarla; en rigor, en materia de marcas se

babla de usurpaci6n solamente con las limitaciones anteriores.

7.- Definiciones doctrinales.

Si bien ya se ha definido a la marca de diversas maneras v enfoques, es necesario conocer
las definiciones que la doctrina se ha encargado de dar acerca de la marca, ya que de las
mismas s¢ desprenden tanto los requisitos de validez, caracteristicas, condiciones de

proteccién y todos los demaés elementos que distinguen a la marca.

*" yBarrera Graff, Jorge. Tratado de Derecho Mercagtil. Ed. Porria. 1* edicion . México, 1957, p.284
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Empecemos pues, a estudiar las definiciones doctrinales que de la marca se han hecho. En
primer lugar debemos precisar que dichas definiciones se han agrupado en cuatro corrientes

diferentes :

I)Un primer grupo que sefiala a la marca como un signo distintive indicador dei lugar de
provedencia; dentro de este grupo encontramos autores como Ainé, Pouillet, Roubier y André

Bouju. que acerca de la marca opinan lo siguiente:

Segun Ainé “La marca de fabrica o de comercio es un signo cualguiera, aplicado a un
producto y que permite reconocer la fébrica de que proviene o la casa comercial que lo

vende™.?

En la apreciacién de Eugene Pouillet “La marca debe comprenderse como tode signo
cualquiern que él sea, que sirve para distinguir la individualidad de una mercancia, sea
manufacturada por un fabricante, sea simplemente vendida por un comerciante”. ** Una
segunda definicién de la marca que da Pouillet indica “...]a marca ¢s un medic matenal de
garantizar el origen o simplemente la procedencia de la mercancia a los terceros que la

compran, en cualquier lugar y en cualquier mano que ella se encuentre”.*

Para Paut Roubier “la marca de fabrica consiste en un signo distintivo colocado sobre log

productos, y destinado a garantizar al publico la procedencia de los productos. Por

consiguiente, ante todo, la marca tiende a individualizar una mercancia”.*

Finalmente André Bouju define a la marca como *un signo distintivo puesto sobre los

productos por un industrial o comerciante para distinguit su mercancia de aquélla de sus

2 36

competidores”.

3 Rangel Medina, David. “ibidem™ p. 154.
#Rangel Medina, David. “ibidem” p. 154.
* YRangel Medina, David. “op. cit,” p, 154.
3 yRange! Medina, David, “ibidem™ p. 155.
3 yNava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Ed. Pomia, México, 1985. p. 144,
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Como es de notarse, la doctrina francesa es la que mayormente apoyé esta teorfa, que

actualmente sigue teniendo adeptos dentro de los tratadistas de Francia.

2)E! segunde grupo de autores consideran a a marca como un agente individualizador del
producto mismo, dentro de los mismos encontramos a Ladas, Breuer Moreno y Baylés

Corroza,

Stepheh P. Ladas expone su definicién de marca de la siguienle manera: “La marca es
fundamentalmente un signo, un simbelo, 0 emblema que sefiala, distingue las mercancias de

un productor de las de otro™. )’

Segin Breuer Moreno ln marca es “el signo carecteristico con el que e] industrial,

comerciante ¢ agricultor, distingue los productos de su industria, comercio o explotacién

agricola”.*

Finalmentc Baylds Corroza define a [a marca como “un signo destinado a individualizar los
productos o servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado
por el publico consumidor. No identifica un producto o un setvicio considerado en su

individualidad, sino en cuanto cjemplares de una serie”. ¥

Es notorio que este grupo de tratadistas excluyen de la marca la mision de indicar el lugar
de procedencia, pues esto, dice Laborde, confunde & {a marca de origen con la marca
emblemdtica; la primera designa el lugar de procedencia y la segunda designa la persona o

establecimiento, o bien, el producto.

3)La tercera corriente doctrinaria intenta definir a 1a marca reuniendo los rasgos distintivos
¢ notas sobresalientes de las dos corrientes anteriores. Dentro de estos autores se encuentran

algunos como Ramella, J. Rodriguez R y César Sepiilveda.

37 yRangel Medina, David. “ibidem” p. 155.
* YRange] Medina, David. “op, cit.” p, 155,
# yNava Negrete, Justo. “op. cit.” p. 145.



47

Ramella define a la marca como “la sefial escogida por un industrial o comerciante y
empleada lo mismo que el propio nombre comercial para garantizar que los productos puestos
bajo ¢lla, por la cual se distinguen, provienen de su fébrica o comercio y distinguelas
especialmente de los productos que le hacen competencia“,m

Para J. Rodriguez R. la marca “es un signo que utiliza el comerciante para indicar el origen
de las mercancias que en su empresa se producen o venden. En este sentido , puede decirse,

. . 4l
que la marca es un signo de origen™,

En la opinion de César Sepitbveda “la marca es un signo para distinguir. Se emplea para
sefialar y caracterizar mercancfas o productos de la industria, diferencidndolos de otros. Tiene
por objeto fa marca proteger las mercader(as poniéndolas al abrigo de 1a competencia desleal
mediante la identificacién. Estin destinadas a especializar los productos en que s¢ usan y a
indicar y garantizar su procedencia”*? Tal vez esta sea una de las definiciones mas
representativas de esta corriente, ya que contiene como elementos el que la marca sea un
signo distintivo del producto ¥ al mismo tiempo, un signo indicador de la procedencia del

nismo.

4}E! cuarto grupo dentro de estas definiciones doctrinales adopta la tesis mixta, enfocando
la esencia de lu marca en la clientela. La doctrina italiana contemporénea apoya a esta
corrient2 , viendo en la marca un elemento inmaterial de la hacienda mercantil; salvo esta
modalidad y la de considerar a la marca como un elemento de atraccidn y conservacién de la
clientela, este concepto pudiera considerarse como clésico,l y sigue formando parte de las

definiciones que de la marca dan los tratadistas de este grupo. Algunos autores que sustentan

esta definicidn son Ferrara, Ghiron v Ascarelli.

**yRangel Medina, David. “ibiders” p. 156.
*yRangel Medina, David. “ibidem™ p. 156.
* Rangel Medina, David. “op. ¢it.” p. 156.
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Ferrara sostiene que “la marca identifica las mercaderias procedentes del esuablecimiento

del comerciante y que son negociadas por su hacienda”.”

Para Ghiron “la marca es el medio principal para atraer Ja clientela hacia una 0 més

mercancias de la hacienda , individualizando Ias mercancias iguales o similares™.

En tanto, Ascarelli da una definicién bastante extensa: “La marca sirve para individualizar
el producto, iambién ella constituye un bien inmaterial, que se traduce en una contrasefla
puesta en las mercancias o en su embalaje, v que sirve para indicar la procedencia del
producto de una hacienda determinada, atrayendo y conservando la clientela. El piblico puede
asi conocer la procedencia de la mercancia y cuidarse de las falsificaciones, y el que, gracias a
la bondad de sus productos, ha sabido conquistar una clientela, puede conservarla, al quedar a

cubierto del pefigro de que el publico compre otros productos, creyéndolos suyos™.**

§.- Definicién legal

Antes de mencionar la definicidn que la Ley de la Propiedad Industrial nos da en su
articulo 88, consideramos necesario hacer una sintesis de las definiciones legales en México,

acerca de la marca.

Segin Ja Ley mexicana de 1889, en su aniculo primero expresaba: “Se considera como
marca de fabrica cualquier signo determinante de la especialidad para el comercio de un
producto industrial”.* También la Ley de marcas industriales y de comercio de 1903 en su
articulo 1° Daba su definicién de marca: “Es el signo o denominacion caracteristica y peculiar
usada por el industrial, agricultor o comerciante en los articulos que produce o expende, con el

fin de singularizarlos y denotar su procedencia™,*’

% Range] Meding, David, “ibidem” p. 157,
# YRangel Meding, David, “ibidem™ p. 158.
*)Rangei Medina, David."op. cit.” p. 157.

“ JRungei Medina, David, “ibidem” p. 153.
“'Range! Medina, David. “ibidem™ p. 158.
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Sin embargo, la Ley de 1928 no contenia disposicidn especifica alguna, sino que de manera
implicita mencionaba a la marca, por ejemplo, expresandoe en su articulo 96 (equivalente al art.
1°. de la Ley derogada): Ef que esté usando o quiera usar una marca para distinguir los
articulos que fabrique o produzca y denotar su procedencia..lgual derecho tendrdn los
comerciantes con respecto a los articulos que vendan v de los cuales quieran indicar la
procedencia, usando su marca por si sola o agregada a la del industrial o agricultor que los
produjo. Ademds de esta disposicidon se encontraba también ¢l articulo 97, gue describia cémo

podia estar conistituida una roarca.

Para 1976 la entonces vigente Ley de Invenciones y Marcas dividfa a las marcas en marcas
de productos y marcas de servicios. l.as marcas de productos se constituyen por los signos que
distinguen a los articulos de otros de su misma especie o clase, por lo tanto, Jas marcas de
productos eran definidas como redo signo visible que sirve para distinguir los productos de
una empresa de los de ofras; en tanto, que las marcas de servicio distinguen un servicio de
otros de su misma clase o especie. Desde nuestro particular punto de vista esta division resulta
ociosa y un tanto inttil, ya que de cualquier forma, sabemos de sobra que la marca es un signo

distintivo, que igual sirve para identificar productos que servicios.

Actualmente, la Ley de la Propiedad Indusirial, vigente en la actualidad, da la siguiente

definicion legal de [a marca:

Articulo 88: “Se entiende por marca g todo signo visible que distinga productos o servicios

de otros de su misia especie o clase en el mercado”,

Si bien la definicidn de nuestra Ley es algo parca, nos parece sencilla y practica, va que
contiene el elemento principal de la marca que es su caracteristica distintiva, que nos ayuda a

diferenciar productos y servicios de otros de su misma clase.
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9.- Definjcidn propuests.

Después de considerar todas las posibles maneras de definir a la marca, creemos que una
definicion adecuada debe reunir todos los elementos que caracterizan a la marca, sin caer en

excesos, por 1o que proponemos la definicidn siguiente:

SE ENTIENDE POR MARCA TODO SIGNOC VISIBLE, QUE DISNTINGA PRODUCTOS O
SERVICIOS DE UNA EMPRESA, DE OTROS DE SU MISMA CLASE EXISTENTES EN EL
MERCADO, ¥ QUE PERMITA AL PUBLICO CONSUMIDOR DISTINGUIR LOS ARTICULOS DE
UNA EMPRESA DE LOS DE OTRA, PROTEGIENDO DE ESTA MANERA TANTC AL
COMERCIANTE COMO AL PUBLICCO CONSUMIDOCR.

10.- Jurisprudencia acerca de la marca como un signe distintivo.

“MARCAS, CONSTITUCION DE LAS.- De conformidad con el articulo 97 de la Ley de la
Propiedad Industrial pueden constituir una marca, para los efectos del primer parrafo del
articulo 98 del mismo ordenamiento, los nombres bajo una forma distintiva, las
denominaciones y en general. cualquier medio material gue sea susceptible, por sus

caracteristicas especiales, de hacer distinguir los objetos a que se aplique o trate de aplicarse,
de los de su misma clase o especie. Por tanto, la marca de la quejosa constituida por una

palabra de origen italiano y un caramelo con ciertas caracteristicas, es una verdadera marca
que satisface los requisitos Jegales, susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer

distinguir los productos que ampara de otros de su misma especie o clase.”

SEGUNDA SALA, INFORME DE 1958, PAGINA 78,
Amparo en revisién 7407/56, Dulceria haliana, S.A. 10 de marzo de 1958. Unanimidad de 4 votos.
Ponente Franco Carrefio. Srio. Antonio Tagle M.
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“MARCA, CARACTERISTICAS DE LA.- La marca ha de ser el signo individualizador de las

mercancias, ¢s menester que sea distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que significa
que su naturaleza debe ser tal, que no sc confunda con otra registrada con anterioridad,

denominada antecedente, y pueda ser reconocida facilmente.”

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Sexta época, sexta parte:
Vol 48, pag. 41. Amparo en revisién 3733/71 La Nueva Medalla, S.A. Unanimidad de votos,
Vol. 48, pag 41. Amparo en revision 2986/71 Alcoholes, vinos y licores. Planta elaboradora, S.A.
Unanimidad de votos.
Vol 55, pag. 55. Amparo ¢n revisidén 230/73 American Home products, Corporation. Unanimidad de
votos.
Vol.56, pag. 43 Amparo en revisidn 469/73. Motores y aparatos eléctricos, S.A. de C.V. Unanimidad
de votos.
Vol. 60, pag. 49. Amparo en revision 30/73. Bioresearch products, laboratories, S.A.Unanimidad de
VOtos,
TESIS JURISPRUDENCIAL NUM. 30, DEL APENDICE Al SEMANARIO JUDICIAL DE LA
FEDERACION DE 1917 A 1985., SEGUNDA SALA, SEXTA PARTE.

“MARCAS, DISTINCION DE 1AS. DEBE SER _SUFICIENTE PARA __ PODER

DIFERENCIAR L RODUCTOS O SERVICIO:! IQUEN Y N B
REGISTRARSE SO DIBLE. CON  OTRAS ADAS N
ANTE N. P LIARIDADES DE LAS, ESTABL LOS ARTICULOS S0 Y @
FRACCION XVIII DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS .- Tratdndose de cuestiones

relativas ‘a confusion de marcas, debe sostenersec que es el piblico consumidor quien
fundamentalmente merece proteccién para evitar la desorientacién y el error respecto de la
naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al
mismo tiempo garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el
comerciante, asegurando la ficil identificacion de las mercaderias, en otras palabras, Ja marca

ha de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demds marcas que fluyen en el
cOmEIGio ¢ ¢stin registradas o estdn registradas y la proteccién de la ley ha de ser plena para
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que su poder de atraccién y su capacidad distintiva no sufran mengua; ¢sto justifica la
existencia de la exigenciza de que las marcas sean suficieniemente distintivas entre si, de suerte
que el piiblico consumidoer no sélo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la
posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica la ley de la materia, cuando
establece en sus articulos 90 y 91, fraccién XVIII, que la denominacién que constituye la
marca debe ser suficientemente distintiva para poder distinguir ¢ identificar los productos o
servicios a que se aplique o trate de aplicarse, frente a los de su misma especie y clase, y que
una marce no debe registrarse si cs confundible con otra registrada con antelacién.”

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATER1A ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Séptima época, sexta parte:vols 157-162, pag 206. Amparo ¢n revision 746/81.Intercontinental Hotels
Corporation.Unanimidad de votos.
Vols 157-162, pag. 206, Amparo en revisidn 146/81 Laboratorios Miles de México, S.A. Unanimidad
de votos,
Vols. 157-162, pag. 107 Amparo en revision 60/82. Barco of California. Unanimidad de votos.
Vols, 157-162, pag. 107. Amparo en revisién 1459/79. Gem Foods, Inc. Unanimidad de votos.
Vols. 157-162, pag. 107. Amparo en revision 1829/81, Hardy Spicer Limited. Unanimidad de votos.
TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERQ 32, DEL. APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA
FEDERACIONDE LOS AROS DE 1917 A 1985, SEXTA PARTE, TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO, PAGS. 54 Y 55.
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CAPITULO TERCERO

“TEORIAS QUE EXPLICAN LA NATURALEZA JURIDICA

DE LAS MARCAS”.

Es de gran importancia ¢l conocimiento de la naturaleza jur{dica de las marcas, por una
parte para fundamentar y dar validez constitucionat al derecho de marcas como una institucién
e instrumento protegido y teconocido por nuestro sistema juridico, y por otra parte, para
establecer con precisién la competencia de los tribunales en caso de un confiicto. Pasemos
pues, al estudio de las teorias que explican esta naturaleza juridica.

1.- Derecho piiblico ¥ derecho privado.

La primera gran clasificacion de fog derechos es la que los divide en derechos piblicos y
derechos privados, clasificacién que no es sencilla, debido a que es dificil establecer una
divisién precisa entre las diversas ramas del derecho, por ello se ha sefialado “que la division
del Derecho Piblico y Privado no es descriptiva de su objeto, y por lo mismo no es susceptible
de una clasificacién, se trata, més bien de una idea regulativa en donde se pueden contemplar
todas las relaciones juridicas, ofreciendo, entonces, sin excepcién simultdéneamente un aspecto
privado y uno piblico por lo cual, por otra parte es confirmado por la experiencia.”™** Sin

embargo, a pesar de estas consideraciones, hay varias corrientes en relacién con este tema.

“® \Nava Negrete, Justo, Derecho de las marcas, Ed Pormia. México, 1985, p. 121.
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Existe una corriente de autores como Ferrara, Rameila y Georges de Ro, que sostienen que
el derecho de la marca es de naturaleza juridica privada, pero también hacen notar que se
manifiesta el interés piblico en las marcas, debido a las disposiciones legales que las rigen, en

donde se nota la publicidad de las marcas.

Otros autores, entre eilos Pallares, de Pina v Rojina Villegas,consideran que el derecho de

las marcas se encuentra dentro del derecho piblico.

Pero hay una tercera corriente, que afirma que ¢l derecho de las marcas participa tanto del
derecho privado como del derecho piblico, e¢s decir, se le considera un derecho mixto, aunque
principalmente fundado en el derecho privado; dentro de esta corriente se encuentran autores
como Pau! Roubier y Pedro G. de Medina.

En opinién de Justo Nava Negrete el derecho de las marcas es evidentemente pablico, pues
la misma Ley de Invenciones y Marcas en su articulo segundo sefiala: “Las disposiciones de
esta ley, son de orden piblico y de interés social...”; al Estado le interesa que ¢l fendmeno de
la libre competencia se realice normalmente, es por ¢so que se dictan normas tendientes a
proteger este derecho y a reprender las faltas contra éstas, aunque sin olvidar la naturaleza

juridica privada originaria de las marcas.

En nuestra particular opinién el derecho de las marcas puede ser considerado un derecho
mixto, pues si bien es innegable que la Ley de la Propiedad Industrial es de cardcter piiblico,
se debe considerar dentro del derecho privado las acciones de los particulares tendientes a

obtener una marca.

2.- Derecho de las mareas, derecho de la propiedad.

Durante mucho tiempo se admitié que ¢l derecho sobre las marcas, no era sino una
manifestacion del derecho de la propiedad.
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El principio de la propiedad de las marcas de fbrica o de comercio se encuentra en la
naturaleza misma de lag cosas, es la aplicacion de la regla de suprema justicia a cada quien lo
suyo. Es la consecuencia directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se
fabricano se venden; esta teoria fue defendida por autores como Rendu Blanc y Calmels. Sin
embargo, dichos autores no tomaron en cuenta que ¢l derecho a la marea no se pierde chando
los productos han salido de manos del titular de Ia marca, se conservan integros los derechos
sobre ésta, ya gue son independientes de los derechos de propiedad sobre los productos, v es

obvio que el adquirir los productus no implica obiener la marca.

Otros autores como Albert 'Chavanne y Jean Jacques Burst sefialan que ia validez de una
marca es absolutamente independiente de la licitud del producto o del servicio a los cuales se
aplica, ademas dicha regla es aceptada y reconocida por la actual doctrina y legislaciones
sobre la materia, y se encuentra plasmada en el Convenio de Parfs, que en su articule 7
dispone: “La naturaleza del producto al que la marca de fibrica o de comercio ha de aplicarse
no puede, en ningitn caso, ser obsticulo para el registro de la marca.”® No obstante estar
plasmada en el Convenio de Paris, esta concepcién evoluciond al paso del tiempo,
radicalmente, por lo que la mayoria de los autotes sostuvieron que la propiedad de la marca
era esencialmente relativa, es decir, que aquél que la posee, no la disfruta privativamente, sino

en lo que atafie a ciertas personas -sus competidores-.

Para Nava Negrete el derecho sobre la marca puede considerarse como un derecho de
propiedad, pero en su funcidn social, sobre bienes inmateriales, toda vez que el titular de la
marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la misma, sélo en la medida en cuanto a la
proteccidn concedida por el Estado, es decir, con las modalidades que la ley impone a ese
derecho, pues por medio de ellas se podré determinar el alcance del derecho del titular de la

marca.

4 yNava Negrete, Justo. Derecho de Ias marcas, Ed Porria. México, 1985. p. 124.
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3.- Teorfa de la propiedad intelectual.

Esta es una teorfa nacida en Bélgica, dada a conocer por Edmond Picard, ! afio de 1874,
Dicha teoria establece que la estructura ontol6gica de todo derecho aislado estd formada por
cuatro elementos esenciales:

1.- Un sujeto activo, que es el titular, a quien pertenece el derecho.

2.- Un sujeto pasivo, constituido por el objeto, es decir, las cosus sobre las cuales el titular
de derecho ejerce su prerrogativa juridica, o sea, el conjunto de elementos que pueden ser
aprovechados por el hombre en su beneficio y pueden ser objeto de un derecho. Dichos

elementos son:

a) El desarrollo personal propio, que esti constituido por las materialidades de la persona, sus

afectividaes y sus atributos;

b) Los sujetos jurldicos exteriores a la persona, en relacion con los cuales pueden teperse

derechos u obligaciones, que la relacidn juridica impone;

¢} Las cosas materiales, es decir, todas aquellas que son susceptibles de ser consideradas

como valores econémicos;

d) Las concepcicnes intelectuales, tal como las creaciones, los inventos, las ideas, etc;

e} Los derechos aglomerados en masas.

3.- Una relacion entre €l sujeto y el objeto, que designa la manera en virtud de la cual el

sujeto se puede beneficiar disponiendo o usando el objeto.

4.- La proteccion juridica, explica la aplicacién de la fuerza gubemamental, que entra en

ejercicio para proteger cualquier derecho cuando se le viola, y para ejercer coercién para hacer
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hacer que se respete o restablezca. Se manifiesta bajo dos formas principales: el titular,
sujeto del derecho, persigue a aguel que ha lesionade su derecho o bien se defiende contra
aquel que se propone lesionarlo. En el primer caso procede la via de accion, mientras que
en £l segundo caso se procede por la via de excepcion.

Los elementos ya mencionados —titular o sujeto activo, objeto, relacién entre sujeto o titular
y objeto y proteccion juridica- son, a excepcién del objeto, invariablemente intangibles e

invisibles.

Picard, en su obra “Las constantes del derecho”, sefiala que las divisiones y los grupos
basados sobre alguno de los cuatro elementos esenciales antes mencionados, constituyen
elementos que forman parte de todo derecho, son internos y ontologicos. Las demas divisiones
¥ grupos son extemos porque tienen una base exterior a esos elementos constitutivos.

Es de nuestro interés el grupo cuya base estd establecida en atencién al objeto, pues
constituye la base de la Gran Divisiéon Clisica de los Derechos, de tal manera que Picard
establece una divisién en cuairo categorias, al agregar una categoria a la tradicional divisién
tripartita de los romanos:

1.-Derechos personales (Jura in persona propia), como son patria potestad, matrimonio, etc.

2.-Derechos obligacionales (Jura in altero), compraventa, arrendamiento, mandato, etc.

3.-Derechos reales (Jura in re materiali), tales como propiedad, usufructo, etc.

4.-Derechos intelectuales (Jura in re intellectuali) entre los que encontramos patentes,

derechos de autor, etc.

*El mismo Picard aumenté a esta division otra categoria:
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5.-Derechos universales (Jura in re intellectuali), entre los que se encuentren sucesiones y

quiebras.

Esta division forma la base de lo que se denomina “Los Estatutos Juridicos”, constituidos
pot: estatuto personal, estatuto obligacional, estatuto real, estatuto imelectual y estatuto

universal.

Sin embargo, esta teoria no es aceptada por completo por los demas autores, por ejemplo,
Georges de Ro objeta dicha teorig, pues observa que la misma se limita a examinar
exclusivamente la idea que precede a toda creacidn artistica, haciendo abstreccién de! objeto,
llevando esa idea a la realidad de las cosas, “...la ley s6lo interviene cuando se encuentra en
presencia de un cosa cierta, tangible y aprensible, siendo por lo mismo objeto de proteccidn,
por lo que considera que, ¢l 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.”

Ademds objeta que la denominacion Derechos intelectuales no ¢s gramaticalmente exacta,
ya que no tendria ningun sentido llamar de esta manera el derecho de marca, que consiste
ordinariamente en un simbolo de signos vulgares, que todo mundo se puede imaginar y
formar, no dicen nada en relacion con la inteligencia y estdn lejos de ser el fruto de esfuerzos.
‘También cree que es iniitil una distincién nueva, que complicarfa, sin razén la divisién de los

derechos, reconocida y usada hasta nuestros dias.

Por su parte, otro autor que es Paul Roubier, menciona que el nombre de Derechos
intelectuales resulta no ser buena, y si bien es conveniente la exptesion de derechos
intelectuales para designar los derechos de inventor o de autor, no podria ser empleada para el

derecho sobre la marca, de comercio o del nombre comercial.

* Nava Negrete, Justo. “op. cit.” p. 128.
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A todas las objeciones anteriores, Justo Nava agrega que es vano tratar de encasillar o
ubicar en moldes ya establecidos institutos juridicos que tienen caracteristicas y peculiaridades
distintas a los ya establecidos: por lo tanto, es inaceptable la categoria de los Derechos
Intelectuales en cuanto @ las marcas, pues es evidente que éstas no son verdaderas y propias

creaciones intelectuales.

4,- Teoria del derecho de la personalidad.

Para ¢l autor aleman Kolher la marca es un signo distintivo de la persona que fabricé la
mercancia, como caracteristics de la personalidad que cubre la marca, por lo gue, la marca
pertenece a dicha personatidad. Por lo anterior es que Kolher defiende la teoria de que la
marea s un derccho de ta personalidad, como el derecho al nombre u otros tantos inherentes a
la persona misma, ya que para el citado autor, las relaciones entre la marca y la persona son
relaciones de derecho personal; la marca es solo el medio de manifestacién del creador. La
marca ho constituye un bien independiente, sino un medio que permite establecer la
procedencia de una mercancia , de una determinada empresa o persons, por lo que Kother

afirma que ¢l Derecho a la marca no es disociable de la persona.

Otros autores que apoyan esta teoria son Agustin Ramella y Di Franco.

El autor italiano A. Ramella afirma que ¢l fundamento de la proteccién a la marca se
deduce del derecho de la personalided y que la marca sirve de contrasefia material de ia
procedencia de ciertos productos de un determinado industrial, y que como distintivo de su
individualidad asegura Ja misma protecci6én que el nombre.

En tanto, el autor Di Franco en apoyo a esta teorfa establece que el nombre comerciat y las
marcas ain cuando se vinculan & un establecimiento o se acompafian con un producto, no
quedan sino como exponentes de la actividad individual, por lo que no podria considerarse

independientemente de En general, quienes apoyan esta teorfa sostiene que Ia marca no es sino
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unt signo distintivo que carece de valor, cuando se abstiene del sujeto a que pertencce, por lo
que ¢s un atributo personal.

En general, quienes apoyan esta teoria sosticnen que la marca no es sino un signo distintivo
que carece de valor, cuando se abstiene del sujeto a que pertenece, por lo que ¢s un atributo
personal.

Sin embargo esta teoria no satisface a numerosos autores, tal es el caso de Martin Achard,
que dice que si el derecho de la marca es un derecho personal individual, no podria cederse
entre vivos o por causa de muerte. La cesién de la marca misma con la empresa es

injustificable por la teoria de la personalidad.

A este respecto Kolher trata de explicar la posibilidad de ceder la marca, declarando gue en
el caso particular constituiria una excepcién al gran principio de intransmisibilidad de los
derechos personales.

En €] caso de un uso ilicito de la marca, quienes sostienen la teoria de los derechos
personales, dicen que en este caso lo que sc lesiona no es sino el sujeto mismo del derecho, es
decir, al titular de la marca, pues como lo afirma D4 Franco, este sufre una disminucién de su
expansion econdmica o también una posible ofensa a su reputacidn. Contrariamente a esta
opinién, Finocchiario sefiala que Ia usurpacién de la marca no ticne por objeto la propia
personalidad del industrial, pero s{ en cambio, la disminucién de su situacién econdmica por €]

creada, por lo que la ofense no es directa a la persona, sino a su patrimonio,

Otro autor que no estd de acuerdo con esta teoria es Viteri, quien afirma gue “los derechos
de iz personalidad son aquellos destinados a proteger €l reconocimiento, la integridad y el
libre desenvolvimiento de la personalidad humana, tanto en su aspecto fisico, moral ¢

intelectual. Evidentemente estos derechos no tienen un cardcter patrimonial, en cambio, el
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derecho de las marcas sf participa de ese cardcter, pues las marcas estdn en el comercio

humano, en cambio los derechos de la personatidad son irrenunciables.™*!

La teoria del derecho de 1a personalidad ha sido sostenida sobre todo en materia de
propiedad literaria y artistica, pues en lo que se refiere a marcas es absurdo sostener que éstas
carecen de un valor pecuniario, sean intransmisbles, imprescriptibles y que nazcan y se
extingan en la persona; y més aun con la imposicién de modalidades al derecho de la marca,
resulta ser insostenible dicha teoriz, que ha sido ignorada por numerosos autores.

5.- Teoria de la propiedad inmaterial.

Esta teorla ticne como principal expenente al italiano Francesco Carnelutti, que ¢n su obra
“UJsucapion de la Propiedad Industrial” seflala que los derechos de la propiedad se ¢jercen
sobre las cosas del mundo exterior y los derechos de la personalidad son derechos sobre la
persona propia; los primeros se dividen en derechos de propiedad material (que se ejercen
sobre las cosas de la naturaleza, en cuanto sirven a las necesidades del hombre), y derechos de
propiedad inmaterial (que se refieren a tas ideas como porciones del pensamiento
desprendidas de su fuente). Se incluyen en ta propiedad inmaterial los derechos de autor y por
otra, derechos de patente, derechos a la marca y a las otras denominaciones industriales.
Dichos derechos, a pesar de ser tan disimbolos dan lugar a una confusidn entre e hien y el

interés, que constituyen respectivamente el objeto y el contenido.

Continita Camelutti diciendo que, por bien “se entiende una porcién individual del mundo
exterior sobre la que puede ejercitarse el goce del hombre para satisfacer una necesidad y por
interés una posicién favorable, que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la
exclusividad del goce. Precisamente porque éstos son intereses de primer orden, el derecho los

protege transforméndolos en derechos.”*

3! yNava Negrete, Justo. “ibidem”. p 131.
3 )Nava Negrete, Justo, “ibidem” p. 132,
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Respecto a la marca, Camelutti afirma que no es un bien sino un interés, ya que la marca en
particular no tiene una tutela legal independiente de la tutela de la hacienda, por lo que el

derecho a la marca no es sino un aspecto de derecho sobre el aviamiento de la hacienda.

Para Justo Nava la teorfa de Camelutti comete un error de afirmar que el derecho a la
marca €s un aspecto del derecho sobre el aviamiento de la empresa, ya que para el dereche
positivo, el aviamiento es una chalidad y no un elemento de la empresa y es cuestionable su
proteccion juridica, en cambio a marca tiene una proteccion juridica propia e independiente
de la empresa. Ademas la marce no estd en funcidn de la empresas, sino en funcién de los
productos o servicios que distingue, toda vez que el titular de una marca, que la transmite, lo

puede efectuar sin necesidad de transmitir la empresa.

En lo particular consideramos que esta teorfa comete el error de negar una individualidad

jurfdica a la marca, y la considera solamente como una parte de la hacienda.

6.- Teoria de los derechos inmateriales.

Si bien fue el tratadista alemin Joseph Kother quien expuso por primera vez su teotia
aplicada a los derechos denominados *sobre los bienes inmateriales”, sustituyendo asf & la
antigua nocién de “propiedad incorporal”, se olvidé de incluir los derechos relativos & las
marcas, por lo que la mayoria de los autores alemanes agregaron sus propias consideraciones a

esta teoria, tomando como base los pensamientos de Kolher.

Uno de estos autores es Ennerccercus quien explica: los productos del espiritu humano
tienen en nuestra vida econémica una significacién por si mismas, independiente de las cosas,
en las cuales cobran una manifestacién sensible; por ¢jemplo, una obra literaria o musical se
nos presentan como algo independiente que encierra un valor en si mismo , es decir, es un bien

adecuado par servir a los intereses humanos. A estos biepes los Hamamos  bienes
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inmateriales. El derecho moderno ha reconocido derechos a la exclusiva disposicién sobre las
obras del espirin, principalmente a su aprovechamiento econémico mediante su
multiplicacién, reproduccién ejecucion, etc. Estos derechos se denominan derechos sobre
bienes inmateriales, que también son lamados derechos de autor.

Por su parte Sandreuter Karl divide los bienes inmateriales en dos grupos:
1°. Las creaciones intelectuales, artisticas y técnicas, y

2°. Los derechos accesorios a una empresa, cuyo valor resulta de fa proteccién que le sea
concedida a la misma empresa contta cualquicr otra utilizacién, pudiendo crear uma
confusién. Esos bienes no tienen valor cuando sus propietarios no estdn protegidos por un

monopolio.
El derecho de [as marcas pertencce a la categoria de los derechos inmateriales accesorios.

El autor suizo Martin Achard sefiala que “el derecho de las marcas no recae sobre una cosa
sino un bien de naturaleza inmaterial; el ejercicio del derecho se manifiesta por un monopolio
con sus dos elementos, ¢l derecho de uso y de defensa de la imitacién Ese bien inmaterial es
cedible, si no estd ligado a la persona del titular de la marca. Este Gltimo puede disponer como
de todos los elementos de su patrimonio que tienen un cardcter enteramente personal.”’

Otrog autores que aceptaron esta teorfa fueron Falb, Ostertag, Mater y los italianos Valeri,
Greco, Formiggini, Ascarelli, entre otros.

El acierto de esta teorfa, considera Justo Nava, es que indudablemente la naturaleza juridica
de los bienes relativos a la propiedad industrial, es diferente a los bienes que son contemplados
en la divisién clésica, por lo cual se puede pensar que realmente estos bienes son inmateriales.

% yNava Negrete, Justo. “op. cit.” p. 135.
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7.- Teoria de los monopolios de derecho privado.

Ernest Rougin dio a conocer una categoria especial de derechos en donde se comprenden
los derechos intelectuales ¢ industriales, o sea, “Los Adonopolios de Derecho Privado”,
distinguiéndolos de Ios derechos abselutos y relativos (clasificacién establecida por el derecho
subjetivo, atendiendo al objeto de derecho u objeto del vinculo juridico).

“Los Monopolios, segliin Rougin, no son derechos absolutos, sino simples compuestos de
obligaciones ordinarias de no hacer. Esos derechos comprenden del lado pasivo, una
obligacién de no imitacidn, y del lado activo la facultad de impedir esa imitacion. Asimismo
dichos derechos tampoco son derechos relativos, porque no existen contra una o varies
personas, sine contra todos. Por esta razones, en los derechos intelectuales e industriales no
hay una propiedad en el sentido usual del concepto; Io que hay es un Monopolio de Derecho
Privado.”**

Asimismo, el derecho sobre la marca constituye un derecho patrimonial, pero diche
patrimonio no es mis que una expresién colectiva, que sirve para designar un grupo de cosas
individuales.

Esta teoria ha sido criticada por diversos autores, entre cllos Bunge, quien sefiala que esta
teorfa es contradictoria desde €] nombre, ya que por una lado cita a los monopolios, pelabra
propia del derecho publico , v por otro, complementa con la frase derecho privado, que
obviamente se contrapone a la primerz palabra; por ello es més conveniente nombrar este tipo
de derechos como “Derechos Intelectuales e Industriales”.

Agrega Bunge, que es insostenible establecer que el titular de la marca tenga un monopolio
de derecho privado sobre la misma, en virtud de que el signo o medio material utilizado como
marca para distinguir un producto o servicio diferente, por lo que hace incompatible ¢l empleo
de la palabra “monopolio” en su acepcién jurfdica para establecer la naturaleza juridica del

* }Nava Negrete, Justo. “ibidem™ p. 136.
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derecho de las marcas. De igual forma, la exclusiva referencia al derecho privado resulta
limitativa del campo de aplicacién que tiene en nuestros dfas el titular de una marca, es decir,
sc manifiesta como caracter{stica de dicho derecho el orden piblico ¥ el interés social, y no
sblo un interés de tipo privatista,

8.- Teoria de los monopolios de explotacién.

Esta teorfa ha sido expuesta por el italiano Remo Franceschelli, quien sostiene que los
derechos de propiedad industrial e intelectual son “derechos de monopolio™, sefialando con
esta expresion, [o que le parece, ser el cardcter fundemental que esos derechos presentan desde
el punto de vista de su estructuta, ademés dicha expresion implica el elemento funcional de
estos derechos, es decir, el hecho de que las patentes, los modelos, los derechos de autor y las

marcas, ejercen su funcidn de concurrencia.

Segin Franceschelli ¢l contenido de los derechos de monopolio se componen de dos
clementos esenciales:

a)El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir determinados productos ~
funcién distintiva- y como una consecuencia de ello, ei titular del derecho tiene,

Bb)El derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha marca para distinguir
productos del mismo género o afines cn el 4mbito del territorio del Estado, en donde tiene

eficacia el registro de esa marca.

El mismo Franceschelli, tratando de explicar la naturaleza juridica de dichos derechos
scfiala que no se les puede enmearcar dentro de los derechos subjetivos (ya sea como derechos
obligacional, derecho de la personalidad o derecho real), puesto que los derechos de

monopolio contienen Jos siguientes elementos:

1) El carécter patrimonial, y 2) Eljus prohibendi.
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Estos dos elementos implican gue éstos son derechos oponibles a terceros y por lo mismo
son derechos absolutos; mientras que los derechos obligacionales carecen del cardcter
absoluto y por su parte, los derechos de la personalidad son faltos del aspecto patrimonial, y
por {iltimo, en los derechos reales es necesario la existencia de responsabilidad sobre 1a cual el
derecho se apoye, o cual no ocurre en los derechos de propiedad industrial e intelectual.Es por
ello que Remo Franceschelli propone que dichos derechos se comprendan en otra categoria, tal
como lo propusiera Picard, creando Ia categoria de los derechos intelectuales al lade de las tres

categorias anteriores tradicionales de derechos subjetivos.

Por 1ltimo, Franceschelli afirma en su obra “Marca di Impresa”, que la construccion de los
derechos de monopolic se relaciona por un lado a una calegoria histéricamente bien

determinada v por el otro, se findamenta en las nociones mismas de la Economia Politica.

Esta teoria carece de validez v consistencia juridica, ya que, si bien en otras épocas las
marcas de fabrica eran impuestas como una garanifa obligatoria o concedidas a titule de
privilegio, esto no ocurre en nuestros dias, ya que normativamente es insostenible que las
marcas constituyan un monopolio, pues no existe legislacién alguna sobre la matetia que
establezca tal concepcidn; ademds una misma marca puede ser empleada por varips titulares
para designar productos o servicios diferentes, y por Gltimo, la eficacia juridica de la marca se
circunscribe en el territorio en donde se efectud el depdsito o registro, lo que hace

incompatible el empleo del término moenopolio.
9.- Derecho de las marcas, derecho de propiedad en su funcién social.
Algunos autores consideran la naturaleza juridica del derecho de las marcas, como un

derecho de la propiedad, enwe ellos, el profesor S. P Ladas, quien considera que la “naturaleza

de los derechos comprendidos, bajo 1a denominacién de propiedad industrial y su clasificacion
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en el conjunto de los derechos legales, constituyen grandes problemas juridicos, ¥ por tanto,

una splucién unénime todavia no ha sido encontrada™

Otros autores como César Sepilveda v G.Beuchat sostienen que el derecho a la marca es
un derecho de propiedad “sui-generis”, porque se trata de una propiedad especial con
caracteristicas propias no asimilables al concepto tradicional de propiedad; pero si vien es
cierte que se trata de un tipo especial de propiedad no es vélido usar la expresidn sui-generis,

pues ésta no aclara nada y st crea confusidn,

Para Duguit y Kelsen es importante el recordar que desde el derecho antiguo sc ha
considerado muy agudamente la organizacion de la propiedad individual, no obstante, el
concepto tradicional de propiedad, no sc ajusta en la actualidad a las nuevas formas de
convivencia social, econdémica y politica y ain a las transformaciones y cambios, en el campo
juridico, por lo que el individualismo significa en nuestros dias , un obstdculo a los fines
perscguidos por el Estado, pues a ésta le interesa sobre todo que se satisfagan primordialmente
las necesidades colectivas, por encima de las individuales, razones por las que el Estado
considerd que la marca ademds de representar un valor econémico, tiene vital importancia en
los fines que persigue ¥y que si se le da una proteccién juridica especial, es porque es una

cntidad juridica con caracteristicas propias y peculiares.”

Asi pues, al Estado le interesa que el orden piblico y el interés social sean factores
preminentes a los intereses particulares; asi también de intensificar sus propdsitos para evita
toda aquella actividad monopolistica y por ende, reprender la competencia desleal. Por ello, es
mas aceptable pensar que el derecho que se tiene sobre las marcas es un derecho de propiedad
en su funcién social ¥ no en su concepeidn puramente privatista, va que de ser asi, serfa
insostenible juridicamente que ¢l derecho que se tiene sobre las marcas es un derecho de
propiedad ordinaria, pues se tendrian que aceptar un sinnimero de excepciones, lo cual por

supuesto, es poco practico y defendible.

3 YNava Negrete, Justo. “ibidem” p. 139
% YNava Negrete, Justo, “op. cit.” p. 140.
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CAPITULO CUARTO

“FUNCIONES DE LA MARCA.”

1.- Clasificacion de las funciones de la marca.

Es comprensible, que los conceptos doctrinarios y legales relativos a las marcas difieran
entre un pais y otro, acorde a la época, y en relacidn a las funciones de la marca no es la
excepeion, por lo que resultarfa diflcil v laborioso e hacer una enumeracién exhaustiva de
dichas funciones, es por ello, que resulta preferible “hacer una clasificacion sistemitica de
dichas funciones, la cual sc infiere tanto de aquellas definiciones tedricas como del concepto

legal de la marca”™.*’

Es menester, a nuestro punto de vista, indicar primero, qué se entiende por funcién, no sélo

en relacién con las marcas, sino en témminos generales de cualquier cosa u objeto de estudio.

Como funcién podemos entender la actividad, mision, o finalidad de cualquier entidad
(fisica, mecdnica o ipstitucional).Aplicando !a anterior definicién al 4mbito marcario,
explicamos las tunciones de Ia marca, sencillamente como el conjunto de la finalidades de las

mismas.

El origen y funciones de la marca estan profundamente arraigados en la historia. Para
Francis C.Browne relaciona a la marca con los simbolos heréldicos que indicaban la filiacion
o ¢l origen de una familia en particular; es decir, los escudos de varios clanes de Escocia e
Irlanda, cumplian una funcién semejante a la desempefiada por la marca, solamente que ésta

opera en el aspecto comercial, donde los artesanos o fabricantes indicaban su membresia en

57 )Range} Medina, David. Tratado de derecho marcario. Libros de México, S.A. México, 1960 p.17L.
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cierto gremio mediante un sello especial en sus mercancias —donde la marca cumple una
funcién de indicacién de procedencia-, y mas recientemente las marcas so los simbolos que
indican que un producto se origina en determinada empresa comercial. Es ficil advertir, pues
que unz de las funciones primordiales de la marca es la de ser un signo distintivo de la
empresa que fabrica ciertos productos, ademas de ser, hoy por hoy, un agénte de ventas que
atrae a los consumidores hace las mercancias, por la que la marca cumple también como una

funcién propagandistica.

Hist6ricamente, para el tratadista italiane Remo Franceschelli la primera funcién de la
marcy es la corporativa, o sea, el medic de individualizacién del maestro o de su taller
artesanal a través de sus productos; garantizaba la procedencia del arte, la legitimidad de la
actividad de la cual serd resultado el producto, y ademas, que en el desempefio de dicha
actividad se habian respetado y cumplido con todas las prescripciones técnicas del arte.
Ademds dc esta funcién, Franceschelli agregaba la funcién comercial o ¢oncurrencial, ya
que la marca respaldaba la calidad, bondad y excelencia del producto, Al lado de estas
funciones, el autor italiano en cuestidn, contemplaba las funciones siguientes: de
diferenciacidn, en cuanto a que la marca es un instrumento de distincién o diferenciacién de
productos; la funcién de penetracion, ya que la marca es un medio por el cual productos y
servicios se colocan en el mercado; y finalmente, una funcién puablicitaria, puesto que la

marca de a conocer, es decir, promueve productos y servicios.

Para nosotros, esta clasificacién relativa a las funciones de la marca no es accptable ni
préctica y menos se puede considerar vigente, es por ello, que tomaremos las ideas del suizo
Martin Achard.

Siguiendo la exposicion del autor suizo M. Achard, 1a clasificacion de las funciones de las

marcas tenemeos:

A) La funcién de distincién o carfeter distintivo, que deriva de la esencia misma de la
marca, obedeciendo a su propia definicién, puesto que la marca es ef objeto destinado a

distinguir un producto de otro del mismo género.
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B) La funcién de proteccion, en virtud de ia cual defiende a su titular frente a sus presuntos
concurrentes, protegiendo simultdneamente al publico de los usurpadores, ya que es

gracias a la marca que los consumidores buscan determinado producto.

C) La funcion de indicacion de procedencia, nota caracteristica que nos informa cual es la
empresa que fabrica o distribuye un producto o servicio, es decir. La marca lleva en si

uria referencia de la empresa.

D) La funcidn soctal o de garantia de calidad, funcién importante ya que la calidad del

preducto es lo que intrinsecamente busca el comprador; y por dltimo,

E) La funcién de propaganda, llamada también de publicidad, que nos indica que la marca
puede constituir el elemento de atraccién principal de un producto o servicio ante et

publico consumidor.

Ya gue hemos definido brevemente cada una de las funciones de la marca, pasemos al

estudio mds profundo de las mismas.

2.- Funcidn de distincion.

Como ya se anticipd brevemente, la funcién de distincion resulta de la naturaleza misma de
la marca, ya que tanto definiciones doctrinales como legales resalian ¢l caricter distintivo de
la marca; un ejemplo de esto, en cuanto a definiciones doctrinales, tenemos las que nos dan,
entre otros autores F. Karl Beier y A. Reimer, Poulliet, Martin Achard, e incluso podemos

citar la definicién que nos da Jorge Barrera Graff.
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Para Karl Beter y Reimer la marca se define como “todo signo material o inmaterial que
puede servir para distinguir las mercancfas, productos o servicios de una persona fisica o

juridica, de las mercancias, productos o servicios de otro.” 5

En tanto Poulliet dice que “es la marca la que da a la mercanc{a su individualidad; permite
reconocerla entre millares de otras andlogas o semejantes. Cuando mds estimada es la

mercancia, més valor tiene la marca.”™

Para Martin Achard la marca sirve sobre todo, “para distinguir un producto de otro
producto del mismo género, ya sea que ¢ste tltimo 1leve otra marca o que ne lieve ninguna, ™
Por ultimo, et maestro Jorge Barrera G. dice que “Por marca, en derecho industrial,

entendemos, el signo distintivo de las mercancias que una empresa clabore o expenda.”®’

En relacién con la funcién de distincion resaltada en la definicién legal, en México la Ley
de la Propiedad Industrial vigente al momento define, en su articulo 88: “Se entiende por
marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o

clase en el mercado”.

Ademés, la marca como signo distintive de la mercancia, debe constar en €sta, o sea, debe
ir adherida al producto, con el propésito de distinguirlo de otros similares, para lograr su

introduccion en el mercado, sin lugar a confusion alguna.

Asi pues, una d¢ las importantisimas funciones de la marca es la de identificar al producto
o0 servicio, con la finalidad concreta de distinguirios de otros similares en €l mercado, y es éste

papel de identificacion el fundamento de la existencia de jos signos marcarios.

3 } Mascaraeflas, C.E. Las marcas en el dergcho comparado v gn el derecho venezolano, Venezuela, 1963.p.10
*¥ )Rangel Medina, David, Tratado de derecho marcario. Libros de México, SA. México, 1960. p. 172.

&0 YRange! Medina, David “op. cit.” p.172.

® yBarrera Graf. Jorge. Tratado de derecho mercantjl. Ed. Pormia. México, 1957, p 233,
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Podemos concluir de todo lo dicho. que la funcién de la marca juridicamente, por
excelencia es la de distinguir productos o servicios de otros iguales o similares. Es mediante la
funcion distintiva de la marca, que ésta tiene como finalidad inmediata un signo de adhesi6n a

la clientela, es decir, un instrumento eficaz para adquirir, conservar y aumentar la ¢lientele.

3.- Funcién de proteccidn.

Esta funcién es llamada por algunos autores, como Lunsford garantic de calidad
constante, ya que la marca asegura al comprador que los articulos que llevan la marca tienen

la misma aita calidad que el cliente espera encontrar,

La segunda funcion de la marca es la de proteccion, que debe ser observada no sélo desde

el punto del titular de ta marca, sino también desde e] punto de vista de los consumidores.

En primer lugar, se protege al titular contra sus competidores, posibles usurpaciones,
constituyendo un instrumento que permite al productor que sus productos sigan en el mercado,
controlando su difusién, ya que tanto el fabricante como el comerciante solicilan la confianza

dei consumtdor, habituado a reconocer ciertos productos con determinada marca.

Ademds de lo anterior, hay quienes atribuyen que la funcion protectora de la marca también
se enfoca, a favor del titular, como un colector de clieniela. Esta funcidon de la marca era
sostenida por Ghiron, quien afirma que la verdadera funcién de la marca no es la
individuatizacién y distincién de productos, sino su actividad penetradora entre el piiblico,
mediante la que se lleva a cabo el proceso de formacion de la clientela, y por lo tanto, la marca
es el medio principal para atraer a la clientela hacia una o mas mercancias de la empresa,

individualizindolas de otras similares.

Sin embargo, esta teoria fue duramente criticada y no es acepiable, va que “la férmula
colector de clientela, en si misma no tiene la fuerza juridica suficiente para ser materia

definitoria de la marca o en su caso, constituir la funcién esencial de ésta, toda vez, que si bien
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€5 cierto que la marca dirige la clientela hacia determinado producto, también lo es, que la
razén de ser de tal consecuencia se debe a la funcion distintiva que desempefia la marca, o
econdmicamente la intensa publicidad o fuerza de atraccion de la marca misma, de tal suerte
que constituyen presupuestos esenciales para que se lleve a cabo el proceso de formacién de la
clientela, por lo que tal derivacion, hace que no pueda ser considerada 1a funcidn esencial de la
marcg Ja de ser colector de clientela.”®

Si bien, algunos autores consideran como otra funcién de la marca el ser “colector de
clientela”, a nosotros nos parece que esio, es mds bien, una consecuencia de todo lo

anteriormente expuesto.

En segundo lugar, la funcidn protectora también actia en beneficio del publico
consumidor, ya que si éste constituye el destinatario de la marca requiere de una proteccién
juridica idénea que asegure su confianza en la eleccion de un producto o la prestacidn de un
servicio dentro de una gama de otros iguales o similares con diferentes marcas libremente

disponibles, evitando mediante medidas coercitivas el gue sea engafiado.

4.- Funcién de indicacién de procedencis.

La funcién de indicacién de precedencia es llamada por algunos autores como funcién de
indicacién de proveniencia, y se considerd en algin tiempo como la nota primordial de todo
signo distintivo, ya que en virtud de esta funcidn es que la marca lleva en si misma una
referencia de la empresa. Es por esto, que en el concepto cldsico legal de la marca, ésta es la
esencial finalidad de la misma, porque se emplea primordialmente para dar al probable

comprador una indicacion sobre la procedencia de los productos.

Sin embargo, la funcion de sefialar la procedencia de las mercancias se halla condicionada

a que ¢l signo realice efectivamente su funcién individualizadora, pues sin el caricter

 yNava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Ed. Porriia. México, 1985, p. 157,
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distintivo, la marca puede provocar confusiones entre los consumidores acerca del origen de la
mercancia. Tanto la funcién de distincién como la de indicacion de procedencia son
reconocidas por la mayoria de los autores como las funciones més importantes de la marca. A
este respecto, el autor italiano Aine dice que “el objeto de la marca es reconocer el origen v
procedencia del producto, Por esta razdn ella interesa a la vez al industrial o al comerciante y
al consumidor; al industrial o al comerciante, porque tiende a asegurar ¢ beneficio de los
cuidados que ha dado a su fabricacion ¢ a sus ventas y la reputacién que por su habilidad ha
podido adquirir; al consumidor, porque ella le permite comprar con toda seguridad un objeto
del que ya ha apreciado su calidad.”®

Otro de les autores gue considera como principal funcion de la marce, la de indicar la
procedencia de las mercancias que ampara, es Martin Achard, que al respecto expresa:
“Hemos visto que la marca antigua estaba ante todo constituida por un signo,, y servia para
indicar quién habfa fabricado el producto. Se referia directamente a la personalidad del antista
o del fabricante, peto con el desarrollo de la industria y ¢l comercio, se ha liegado con
frecuencia a unir el nombre del fabricante individual a una empresa o a un lugar geografico,
de ahi la nocién de proveniencia. La funcion de la marca era, en su otigen, indicar que un
producto se fabricd por tal o cual persona o empresa. Esto es lo que se llama la funcién de

provcniencia”.“

A pesar de |as opiniones de diversos autores, a favor de que la funcién de indicacion de
procedencia es la funcién primordial de la marca, hay quienes no estin de acuerdo; tal es el
caso de Alois Troller, quien dice que, si bien es verdad que cuando una marca se empieza a
usar debe ser sostenida por la reputacion del negocio al que pertenece, todavia no es capaz de
garantizar por si misma la mercancia, ni de dar al consumidor, independientemente de la
firma, una nocién acerca de la calidad de Jos productos; incluso termina expresando, en

relacion a las marcas notoriamente conocidas, que traen a la mente del consumidor la calidad y

¥ yRangel Medina, David, “ibidem™ p. 173.
“)Rangel Medina, David. “ibidem” p. 174.
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tipo de mercancias, sin conocer en realidad el negocio que proporciona tales productos, lo

cual desde su punto de vista, excluye de la funcién de las marcas la designacién del negocio.

Al respecto de la opinidn de Troller, el doctor David Rangel expresa, que en la propia
critica de Troller se observa un reconocimiento de la funcién de indicacién de procedencia la
marca, ya que si bien es cierto que muchas veces en relacion a las marcas notoriamente
conocidas, no es seguro que éstas cumplan con dicha funcion, también es cierto que una
marca, antes de ser usada, o en la primera época de su explotacién, requiere de la reputacion
del negocio a que pertenece —tal como lo considera Troller-. Agrega et doctor D. Rangel una
critica a la no aceptacion de la indicacién de procedencia, como una funcién primordial de la
marca diciendo:“...cabalmente en el campo de la propiedad industrial y mds concretamente en
¢l de la marca, se entiende v admite por la mayoria de los autores, que junto con la
identificacién, la de sefialar la procedencia de los productos marcados es una funcién
primordial del signo marcario.” “l.a represién de ciertos delitos contra la propiedad industrial,
y la de variadas formas de la competencia desleal, lo mismo que el rechazo de marcas
imitadoras o la nulidad de los registros otorgados invadiendo por imitacién, derechos de
tercero, tienen como explicacidn fundamental el impedir la confusion que los signos
imitadores producen acerca de la procedencia de las mercancias. La vasta proteccién que la
jurisprudencia nacional y cxtranjera otorga a las marcas notoriamente conocidas v la amplia
garantia que a dichas marcas concede la legislacion, se fincan lambién en la importantisima
funcion que tiene el sigho marcario como agente indicador de la procedencia de los productos

que lo ostentan,”**

En efecto, coincidimos con la opinién del doctor Rangel, al considerar que la indicacion de
procedencia de las mercancias sl es una funcién evidente ¢ importante que la marca
desempefia, ya que, en primer lugar si nos visualizamos como simples consumidores, es obvio
que muchos de los productos que compramos los elegimos en funcitn de 1a marea, ya que
cteemos que €sta nos garantiza la calidad de la misma, pues el establecimiento que las

expende, ya goza de cierto prestigio; en segundo lugar, desde el punto de vista doctrinario, si

“)Rangsl Medina, David. “op. cit.” p. 176.
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recordamos, alguna de las muchas definiciones de la marca, -como la dada por Friedrich Karl
B, en los términos siguientes: “Constituye una marca todo signo ¢ medio material que puede
servir para distinguir las mercancias, productos o servicios de una persona fisica o juridica, de
las mercancias, productos o servicios de otro.”-, es evidente que si la marca sirve para
distinguir productos o servicios de un establecimiento, de los productos de y servicios de otro,
también sirve la marca para designar o indicar ¢] lugar o establecimiento de procedencia de las
mercancias; y por filtime, desde €} punto de vista legal, nuestra Ley de la Propiedad Industrial,
define a la marca como “Todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su
misma especie o clase en el mercado.”, dando entonces pauta de pensar, que la marca al
distinguir productos o servicios de otros de su misma especie en el mercado, hace patente Ia
procedencia de los mismos, es decir, nos indica el establecimiento que los fabrica, vende o

proporciona.

5.- Funcién social.

Esta funcién de la marca es considera por Poulliet como una garantia tanto para el
consurmidor como para el fabricante; para el consumidor porque se asegura de que se le da el
producto que quiere comprar, y para ¢l fabricante porque la marca es un medio de distinguirle

de sus competidores y afirmar el valor de sus productos.

La funcidén social, es admitida por la mayoria dc los autores desde finales del siglo XIX
hasta nuestros diss. Algunos de ios autores que defienden la funcidn social como una funcidn
importanie de la marca son M. Achard, Ramella y Ferrara, estudiemos, pues, lo que cada uno

de estos autores sostiene al respecto.

Martin Achard llama a la funcién social funcion de garantia de calidad de la marca y al
respecto afirma: “El publico estd habituado a comprar ciertos productos, a recibir mercancias

de una naturaleza especial, de un valor especial. La marca entonces, no sirve para gatantizar
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el origen mismo del producto, sino su calidad.”®. Lo anterior se debe a que por lo general, el
publico consumidor considera que los articulos cubiertos por 1a misma marca, tienen calidad
semejante. Es necesario hacer notar que esta garantia se hasa en el uso y la experiencia, y no

enlaley.

Si bien, la funcion social no estd contemplada por la ley, es indudable que la doble garantia
que presta el signo marcario justifica su proteccidn legal, porque desempefia dicha funcién que
tiene asignada. Ademds esta caracteristica da a la marca un cardcter de institucién de orden

publico.

Para Ramella, la garantfa que produce la marca no es sélo en provecho del fabricante o
comerciante, sino también en beneficio del consumidor, ya que puede escoger entre
mercanc{as semejantes, ta que més le guste, sin la necesidad de pruebas posteriares en cuanto
a su calidad, también el pablico en general se beneficia en relacién con la higiene piblica,
cuestion que explica las sanciones penales por violaciones de marcas y a demostrar que la
institucién de las marcas de fibrica sale del campo del interds puramente privado para entrar

en la categoria de las instituciones de orden piblico.

Por su parte, Ferrara explica que “la marca no ¢s un instituto que sdlo tenga en cuenta el
interés privado, ya que al lado de interés de titular de la marca por la formacién, conservacién
y disfrute de la clientela, estd el general del piblico a no ser engaftado sobre la procedencia de
las mercancias. A tal fin, la tutela det derecho privado puede completarse con la represidn

penal de la imitacién y usurpacién de la marcas.™’

Es evidente que la marca cumple con una fancién social, mediante la cual beneficia tanto a
los comerciantes y fabricantes, como a los consumidores, ya que impide que los primeros
sufran pérdidas en sus ganancias y demérito en el prestigio de la calidad de sus mereancias,
que pudiese darse por las imitaciones o usurpaciones de la marca, y protege a los

consumidores ya que evita que sean engafiados.

*yRangel Meding, David. “ibidem"”, p. 177.
7 )Rangel Medina, David. “ibidem”. p. 178

ESTA TESIS NO SALE
DE LA BIBLIOTECA
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6.- Funcién de propaganda.

Por funcién de propaganda de la marca debe entenderse la aceién publicitaria que se hace
de la marca, y por ende, de los productos o servicios que la misma ampara. Para ampliar un
poco en relacién con el contenido de esta funcién marcaria, revisemos las opiniones de

algunos autores.

El doctor David Rangel en relacion con la funcién de propaganda nos dice: “La atraccion
de la clientela se opera en forma directa por el conocimiento que el publico tiene de los
articulos, precisamente por medio de la marca que los identifica. Si de una manera especifica
e inmediata la finalidad de la marca consiste en identificar las mercancias, dicha identificacién
implicitamente produce la formacién de la clientela.”..."Sin menosprecio de la funcién de
indicacion de origen que la marca desempefta, debemos aclarar que la propaganda de que
hablamos no se reficre al industrial o comerciante, sino al producto mismo, que si es de buena
calidad y merece la aceptacién de los consumidores, serd nuevamente solicitado por su marca,
1a cual, de este mode ¥ por este concepto se transforma en un valiose factor de difusién det

articulo, y consecuentemente de atraccién y conservacién de la clientela.”

Otro de los autores que se reflere a esta funcion de las marcas, es Ferrara, que al respecto
sefiala; “Ya la posibilidad proporcionada al piblico de identificar los productos por medio de
la contrasefia permite individualizar con facilidad los mejores, hacia los que necesariamente
convergerd la demanda de la clientela, lo que tendré como consccuencia que los malos

productos v los mediocres quedaran eliminados del mercado,"®

Para Stewart W. Richards la marca debe trabajar para el empresarno en tres formas: 1° Debe
distinguir sus mercancias de aquellas de sus competidores (funcion de distincion), 2° Debe
servir como garantia de su firme calidad (funcion de indicacién de procedencia); y 3° Debe
ayudar en la propaganda y venta de los productos (funcién de propaganda). En cuanto a esta

ultima funcién, la marca que se seleccione debe ser un buen agente de ventas, un simbolo de

* YRange] Medina, David. “op. cit.” Pp 178y 179,
 JRange! Medina, David. “ibidem™ p. 178.
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arrastre o fuerza suficiente para persuadir al consumidor a desear el producto sobre €l que la

marca aparece.

Por su parte, Herman Isay afirma que la posibilidad de que la marca adquiera su fuerza de
atraccién obedece a varias razones: A su originalidad, a sus cualidades propias, a las ideas que
evoca y a la impresion que produce, entre otras. “Ciertas marcas obtienen su valor de la

asociacién de ideas que crean™”

Es cierto que el valor propio de¢ la marca, como elemento de propaganda, esta sujeto a
diversas condiciones —tal como lo considera Herman Isay-, no $olo en relacidn al impacto que
causan  al consumidor con su originalidad, forma o presentacion, sino también en relacion
€on su uso o explotacién.

7.- Jurisprudencias en relacién 2 las funciones de las marcas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha dicho a propésito de la naturaleza distintiva

de la marca lo siguiente:

“No puede considerarse que dos marcas sean iguales ni que puedan confupdigse. si son

distintos los nombres de los fabricantes, pues el caricter distintivo de las mismas es éste y no

¢l genérico, que designe la clase de producto contenido en ellas.”

SEMANARIO JUDICIAL DEL A FEDERACION. T, LI, PAG. 930, TOCA 6719/36; SENTENCIA DE 4-
11-37. MARCA FRUIT SALT J.C.. ENO LTD LONDON.

En esta jurisprudencia se puede apreciar que se hace referencia tanto a la funcién

dis¢intiva de la marca, como a la funcién de indicacién de procedencia.

* JRangel Medina, David. “ibidem” p. 178.
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“En numerosos y constantes precedentes de esta Secretaria viene estatuyendo que el
objetive de nuestra legislacion sobre marcas es evitar la desorientacién v el error entre_los
gonsumidores respeclo a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren e n el

mercado al_propio tiem arantizar_la integrid buena fama del signe distinlivo

adoptado por el comerciante, asegurando la ficil identificacion de las mercaderias...”

GACETA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 1954, PAG 2227, RES, No. 2807 20-X1I-54,
RELACIONADA CON LA MARCA TEHUA-COLA.

Es observable que en esta tesis, ¢l anime no sélo de los jueces, sino también de los
legisladores es proteger al productor y al piblico en general, haciendo referencia a las
funciones siguientes de la marca: de distineién, indicacién de procedencia, proteccién y

funcibn social,

“MARCAS., DISTINCION DE LAS, DEBE SER_ SUFICIENTE PARA PODER
DIFERENCIAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO DEBEN
REGISTRARSE S! SON CONFUNDIBLES CON OTRAS REGISTRADAS CONMN
ANTELACION, PECULIARIDADES DE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 90
Y 91, FRACCCION XVII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.- Tratdndose de
cuestiones relativas a confusién de marcas, debe sostenerse que es el piblico consumidor
quien fupdamentalmente merece proteccidn para evitar la desorientacién y ¢l error respecto a
la_naturaleza v origen de los distintos productos gue concurren en el mercado, ¥ pbviamente,
al mismg tiempo, garantizar la integridad v buena fama del signo distintivo adoptado por el
comerciante, asegurando [a ficil identificacion de las mercaderias: en otras palabras, la marca
ha de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demds marcas que fluyen en el

comercio o estin registradas y la_proteccién de la ley ha de ser plena para que su poder de
atraccion y capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la existencia de la exigencia
de que las marcas sean suficientemente distintivas entre si, de suerte que el publico
consumidor no s6lo no confunda una con otra, sinc que ni siquiera exista la posibilidad de que
las confunda...”
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revision 746/81 Intercontinental Hotels Corporation. Unanimidad de votos.
Amparo en revision 146/81 Laboratorios Miles de México, S.A. Unanimidad de votos.
Amparo en revisién 60/82. Barco of Califomia. Unanimidad de votos.

En esta jurisprudencia estén presentes todas las funciones aceptadas por la doctrina clésica
marcaria: funcién de distincién, funcién de proteccién, funcién de indicacién de

procedencia, funcién social, ¢ incluso la funcién de propaganda,
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CAPITULO QUINTO

“CARACTERES ESENCIALES DE LAS MARCAS.”

1.- Requisitos de la marca.

Algunos de los autores se refieren a los caracteres esenciales de la marca como reguisitos

de validez —tal es el caso de Justo Nava Negrete- por considerar que dichas caracteristicas dan
a la marca su validez juridica.

Histéricamente esta cuestion, —que para Justo Nava N. estd ligada estrechamente a las

funciones de las marcas- ha sido abordada por ios estudiosos de la materia.

Para el autor francés Rendu Ambroise los caracteres legales de la marca son los siguientes

a)Las marcas propiamente dichas, deben ser adherentes a los productos; y

b)La marca debe distinguirse notablemente de otra marca anteriormente adoptada.

Posteriormente a las consideraciones de Ambroise sc expidid la Ley Francesa del 23 de
junio de 1857 sobre las marcas de fibrica y de comercio, donde el criterio en relacion a este

tema, fue adoptado de manera uniforme por los tratadistas, de la siguiente manera. Los
requisitos de la marca son los siguientes:

a)Las marcas son facultativas;

b)Las marcas no necesariamente deben ser adheridas a los productes, ni aparentes; y

¢)Las marcas deben reunir los caracteres de especialidad y novedad, o en su caso
originalidad, novedad y licitud.
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A pesar de la “unificacion de criterios” al respecto, cada autor da a este tema sus

variaciones y consideraciones; veamos algunas tesis al respecio.

El autor francés Saint-Gal considera que los requisitos de validez de la marca son los

siguientes.

A)EI caracter de novedad relativa.

B)La marca debe ser arbitraria y distintiva.

C)La marca no debe ser contrasia al orden publico o a las buenas costumbres, ni formar
parte de un signo prohibido por la ley, ¥

D)La marca no debe ser deceptiva.

Los franceses Chavanne, Albert y Jacques Burst piensan que las condiciones de validez de

una marca deben ser:

1,-Caracter licito del signo ¢legido, y

2.-Caracter distintivo de la marca.

En la doctrina italiana autores como Boutete v Lodi, los requisitos esenciales de validez de

una marca son los siguientes:

A)Abstracta capacidad distintiva;
B)Novedad, y
C)Licitud.

Por su parte, el autor C.E. Mascarefias sostiene que las condiciones que debe reunir un

signo, son esenciaimente:

1.- Ser distintivo;
2.- Ser diferente de los otros signos usados como marea; v,

3.- No ha de estar comprendido entre los signos prohibidos por las leyes.
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En la doctrina latinoamericana, sin duda uno de tos mas destacados tratadistas, es el doctor
David Rangel, cuyas ideas seguiremos para el desarrolfo de este tema, y al respecto nos
expresa; “En términos generales coincide la docirina en la designacion v namero de los
requisitos de las marcas; mas hay discrepancia en cuanto al modo de clasificarlos, en virtud de
que también es diferente el criterio que se elige para valorar dichos atributos....por lo mismo,
los requisitos de la marca se¢ agrupan en requisitos para la existencia de la marca v en
requisitos para su solicitud... Consideramos mas completa y ordenada la exposicion de los
atributos inherentes a la marca, si su clasificacion se presenta atendiendo a las consecuencias
juridicas que trae consigo la falta de una o mas de dichos requisitos, y segin la importancia
decisiva e cada una de las caracteristicas del signo marcario para producir su exclusividad.
Desde tal punto de vista se obtienc esta dualidad de grupos de requisitos de la marca:
earacteres y condiciones esenciales o de validez, y caracteres accidentales o secundarios.
A la primera categoria de condiciones, también llamadas de fondo pertenecen: a) el caracter
distintivo, b) la especialidad, c) la novedad, d)} la licitud v e) la veracidad del signo. A la
segunda, que comprende las relativas a la forma; f) el cardcter facultativo, g)lo innecesario de

la adherencia, h) la apariencia, e i} el caricter individual del signo.™™

Por lo pronto, en este capitulo, nos ocuparemos de los caracteres esenciales o de validez.

2.- La capacidad o eficacia distintiva.

El primer requisilo de validez con el cual debe cumplir la marca, es el de eficacia
distintiva, y se apoya en la esencia misma de la naturaleza distintiva de la marca, que como ya
hemos estudiado, esta destinada a especializar e individualizar el producto y a indicar el
origen o procedencia del mismo, a manera de evitar toda confusidon con los otros productos

similares ofrecidos por los competidores,

! JRange! Medina, David. Tratudo de derecho marcario. Libros de México. S.A México, 1960. Pp. 183 v 184,
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Antes de proseguir con el andlisis de la capacidad distintiva de la marca, es preciso aclarar,
que dicho aspecio, si bien recae sobre los productos y sobre su origen, pero no respecto de
cualquier producto, se refiere Gnicamente a la marca aplicada a productos o mercancias iguales

@ similares de distinta procedencia.

C. E. Mascarefias afirma que “no puede concebirse que una marca no tenga cardcter
distintivo. Sin caracter distintivo no hay marca. Todas las Jeyes del mundo en una forma u otra
lo exigen, pero hay leyes que, ademas establecen concretamente la prohibicion general de los
signos desprovistos de caracter distintivo. No basta con que sea uno de los signos aceptados
por su naturaleza —para ser usados como marca- palabra, dibujo, monograma, etc. Es necesario

que tal signo sea distintivo, que tenga fherza distintiva o capacidad distintiva,”™

Rodrigrez y Rodriguez dice que “para ser distintiva la marca, precisa reunir el doble
requisito de la novedad y de la especiatidad, ya que los dos integran la condicion de signo

distintivo que es, en definitiva, la esencia de la marca.”™

Otro de los autores que nos habla de la eficacia distintiva de la marca es Justo Nava
Negrete, quien afirma categoricamente el papel tan importante que en el campo juridico
desempeiia la marca en cuanto 2 la distintividad, no sOlo en el ambito nacional, sino
internacional; por ello, considera que existe una cépula indisoluble ¢ntre la marca y capacidad
o eficacia distintiva. Incluso, la ley mexicana se refiere a la capacidad o eficacia distintiva
como un requisito indispensable de validez que debe reunir un signo para constituir una marca
(aspecto que serd analizado en el octavo apartado de este capitule). Mas ain, el Convenio de
Paris —del cual es miembro nuestro pais- reconoce expresamente el requisito de validez que se
examina en el articulo 6, apanado B, péarrafo 2, al no reconocer las marcas “cuando estén

desprovistas de todo cardcter distintivo™.

“Sea para adquirir v conservar el derecho exclusivo & la marca, sea para disfrutar el

contenido de tal derecho, la indole distintiva de la marca es un factor determinante en el

2 yNava Negrete, Fusto, Derecho de las marcys. Ed. Pormia. México, 1985, p. 166,
" yRangel Medina, David, Tratado de derecho marcario. Libros de México, $.A. México, 1960. p. 185.
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planteamiento y solucién de multitud de variades problemas que a diarie surgen en las
relaciones industriales y mercantiles con motivo de | interpretacion y aplicacion de la ley que
regula tales derechos.™

3.- Principios que rigen la capacidad distintiva de la marca.

A pesar de que la cuestion del caracter distintivo de la marca es una cuestion de hecho, no
escapa al control de los tribunales judiciales, de modo que tanto la doctrina, como la
jurisprudencia y la legislacion establecen reglas de caricter general que deben tenerse en

cuenta para calificar la concurrencia o ausencia de este requisito esencial de la marca.
En relacion a los principios referidos, el doctor David Rangel nos refiere lo siguiente:

Esta en primer lugar, el expuesto por Braun: "Una marca difiere suficientemente de otra,
cuando ninguna confusion es posible para quienes ponen en su examen una atencién coman y,
que una marca no difiere suficientemente, cuande puede haber confusion para aquellos
compradores que no tengan las dos marcas ame sus ojos.” El segundo de los principios
también aceptados dice que ..."para apreciar con mas o menos precisidn el caracter distintivo
de la marca, conviene tener en cuenta la naturaleza del producto y las costumbres seguidas en
cada comercio o industria, asi como la categoria econémica y cultural de les compradores a

quienes esta destinado el producto, lugar y venta de la mercancia.”"

A este respecto A. Laborde considera que si se trata de objetos vendidos a un publico
especial, la mas pequefia diferencia sirve para impedir la confusion de las marcas, porque esas
cosas son compradas después de un examen cuidadoso y por espectalistas. Si por el contrario,
se trata de un objeto de venta corriente ofrecido al grueso publico, se exige, con razdn, que tas

diferencias sean méis acentuadas.

™ )Rangel Medina, David. “op. cit.”p. 185.
* JRangel Medina, David. “ibidem” Pp. 186 y 187.
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Por ultimo, el tercero de los principios que rigen la capacidad distintiva de la marca,
estipula que una marca puede componerse de diversos elementos, que separadamente
pertenecen al dominio publico, pero cuya combinacion presenta el cardcter de originalidad

legalmente requerido. Este principio se refiere & las llamadas marcas compuestas.

Para Justo Nava Negrete los principios que rigen al capacidad eficacia distintiva son, en

esencia, dos;

“A)L.a marca debe ser distintiva por si misma, abstraccion hecha de toda otra, es decir que
ella debe revestir un caricter de onginalidad suficiente para desempefiar el papel que le es
asignado por la ley, y

B)La marca debe ser distintiva objetivamente con el objeto de evitar toda posibilidad de

confusién con marcas existentes.””

El primer principio se refiere a la originalidad, o especialidad de [a marca, y el segundo se

refiere a la novedad —principios éstos, que estudizremos mas adelante-,

4.- Principio de especialidad de la marca,

En torno a este principio, que exige gue la marca cumpla con su funcién diferenciadora de
tal manera que ltame Ja atencién del comprador, existe gran uniformidad no solo en cuanio &

su connotacién, sino a su aplicacion por la doctrina en general:

Charles Chenevard expone: “La denominacion debe ante todo ser arbitraria. Ella no debe
por consiguiente contener la designacion genérica o descriptiva del obieto, ni indicar sus
cualidades o destino. en una palabra es preciso que la impresién que ella evoca no tenga
ninguna relacién con la naturaleza de la mercancia a la cual estd destinada, atendiendo de que

nadie tiene el derecho de apropiarse del nombre vuigar de un objeto o de sus cuealidades. Si el

™ \Nava Negrete, Justo. Derecho de las marcas. Ed. Pormia. México, 1985, p 168,
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fabricante, quiere caracterizar e individualizar sus productos, €l debe naturalmente, hacer la
eleccidn de un nombre que se distinga notablemente de todos aquellos ya empleados par
mercancias de esa misma nafuraleza y que, por relacidn a estas ultimas aparece como un

nombre de pura fantasia.””’

El autor francés Saint-Gal sefiala al respecto: "En los términos de la jurisprudencia
francesa, un signo es distintivo cuando en relacién al objeto al cual se aplico a titulo de marca,
no constituye una vulgaridad total, ni ¢s necesario, genérico, usual o finatmente, descriptivo de
la naturaleza de las cualidades substanciales o del destino de ese objeto. La marca no debe

particularmente tener un caracter funcional, ya que le faltaria entonces el carcter distintivo.””

Descartes Drummond considera que la especialidad de la marca es una condicién esencial y
sumamente importante de la misma, ya que sdlo cuando la marca es especial cumple su misién
de determinar productos y mercancias para gue no se confundan, individuajizéndolos,

particularizindolos y haciendo alusién a su origen y procedencia.

Para Laborde la especialidad también quiere decir que la marca no debe consistir en un
signo de una simplicidad tan clemental, que malogre su papel de llamar la atencién de los
consumidores. Por tal insuficiencia, no son aptos para constituir marcas los colores
aisladamente considerados, ni las figuras geométricas més sencillas como una linea recta o dos
rectas, paralelas; ni la simple representacién de un puato; por el mismo concepto, tampoco
pueden servir de marca los nimeros de un sole guarismo, aun cuando si se consideran
generalmente idoneos al combinarse entre si o con signos diferentes. Hay una razén de interéds
general que se opone a que se les tome como marca. Dichas figuras no son de un namero
infinito y si se les dejara acaparar por un pequefio grupo de fabricantes pata un producto

determinado, se crearia en provecho de dicho grupo un monopolio sobre este producto.

En relacion al principio de especialidad de la marca, pesar de todo lo expuesto por los

autores ya comentados, Justo Nava Negrete opina que “un signo o medio materia constituira

77 yNava Negrete, Justo. “op. cit.” p. 169.
™ yNava Negreic, Justo. “ibidem” p, 170.
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vélidamente una 1marca en |a medida en que la combinacién o disposicién de sus elementas lo
revista de una forma caracteristica © en su caso, se aplique a productos o servicios distintos a
los que normalmente se refiere o designa y para los cuales se rechaza su apropiacién
inividual"™

Poulliet expone que “debe decirse que la marca es especial, en ¢l sentido de que solo se
aplica a la categoria de productos para les que ha sido creada.” Breuer Moreno complementa
las ideas de Poulliet diciendo, que del principio de que la especialidad de la marca sblo aplica
en relacién a productos de la misma categoria, se deduce “la regla general segin la cual fa
marca no puede registrase para proteger, indeterminadamente, cualquier mercaderia, ya que el
alcance de la propiedad de la marca se limita a la proteccion de los productos para que fue
registrada. Esa misma marca puede ser registrada por cualquier otra persona para distinguir
preductos de otra clase.”™ Podemos, después de todo lo anteriormente expuesto, concluir, que
el principio de especialidad de la marca se refiere a que [a marca debe ser lo suficientemente
distintiva  de otra u otras marcas, evitando cualquier tipo de confusion, siempre y cuando se
refiera a productos o servicios de la misma categoria o clase; por lo que es evidente, que una
misma marca puede ser empleada por varias personas, siempre y cuando distinga productos o
servicios diferentes, siempre y cuando no haya una similitud entre los productos que se
pretenda amparar por la marca que pudiera dar lugar a confusién entre los consumidores.
En relacién a la nocidn de similitud o afinidad entre los productos o servicios, puede
advertirse en la doctrina y jurisprudencia de los diversos paises, una gran diversificacion de
criterios...en nuestra doctrina, Barrera Graf se acoge al criterio estrictamente econdmico e la
satisfaccion de necesidades parecidas. Mientras que Nava Negrete cree que “la similitud o
afinidad entre los productos o servicios debe examinarse primordialmente atendiendo a su
naturaleza y como coadyuvantes a este criterio objetivo y juridico podrian tomarse en cuenta
otros criterios que tengan coma propdsito acenfuar o reafirmar una mayor objetivacion

(satisfaccion de idénticas necesidades, destino de la misma clientela, etc). En todo caso, es la

™ YNava Negrete, Justo. “ibidem” p. 171.
* yRangel Medina, David. “ibidem” p. 191.
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Administracién (discrecionalmente) o a los tribunales (interpretacién) a quienes compete

decidir esta cuestion tal como ocurre ¢n los diversos paises.™

Sin embargo, ¢s importante recordar que el principio de la especialidad no es absoluto. Las
marcas notorias gozan de un tratamiento privilegiado que les permite romper la rigidez
establecida por la clasificacion de las mercancias, ya que la proteccidn de la marca notoria se
extiende a las mercancias que formalmente corresponden a otros grupos de la clasificacion
oficial, Este criterio estd admitido por legislacion mexicana, pero esto lo estudiaremos en su

momento.

§.- Principio de novedad.

La novedad de la marca significa que el signo escogido, para ser idéneo, no debe se
comunmente conocido como un signo distintivo de una empresa competidora. La novedad
exige que la marca sea diversa de cualquiera otra que se use en articulos iguales o semejantes,
la razén de esta exigencia estriba en que la igualdad o semejanza de dos o més marcas
referentes a los misme productos, acarrearia la confusion de €stos en lugar de su distincion;

por lo que, la novedad es un atributo sin el cual no hay marca.

Es de notar, en primer lugar, que la novedad no es absotuta, sino relativa, puesto que para
ser nueva, es suficiente con que la marca difiera de las de sus competidores, y en segundo
lugar, ia conexién que tal cualidad tiene con su cardcter especial, puesto que cualquier signo
puede servir de marca con tal que se elija para ser usada en otra industria. “fn  virtud del
doble requisito especialidad-novedad de la marca, para ser vdlida no es preciso que el
signo que la constituye jfatalmente sea imaginado o creado por la fantasia para cubrir
determinados productos, sine que es suficiente que la marca —no novedosa porque va

estd aplicada o otros productos-, sea adoptada para cosas del todo diversas. ™ Por lo

® yNava Negrete Justo. “op. cit.” P. 186.
& )Rangel Medina, David. “ibidem” p. 194.
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general, se considera que la marca debe ser nueva Gnicamente en relacion con las demas
marcas usadas o registradas, pero es preciso que también lo sea respecto de otros signos
distintivos usados va en el comercio, tal como el nombre comercial ajeno, o el aviso comerciat
de un tercero, ni un emblema que ya esté reservado por una patente de dibujo o modelo
industrial .Como consecuencia de todo lo anteriormente dicho, la novedad supone la

antertoridad de una marca en relacion a otra.

En opinion del maestro Jorye Barrera, la novedad debe juzgarse primeramente en refacion a
otras marcas, y en seguida, en relacion a productos iguales o semejantes. Ademas, la novedad

de una marca también depende, en cterta medida, de que haya sido o no registrada;

1)La novedad, en relacion a otras marcas gue estén en uso y que hayan sido registradas, la
ley prohibe la idemidad y semejanza, para evitar confusiones entre productos similares que
estuvieran amparados por marcas iguales o semejantes, y en consecuencia, su funcion consiste
en proteger al titular de la marca en sus relaciones con sus competidores, reconociendo el

derecho de uso exclusivo de este signo distintivo,

2)La novedad de la marca estd en funcion de un nimero limitado de articulos o productos,
porque siendo un signo distintivo de mercaderias, la ley restringe su aplicacién a aquellos
productos que pudieran confundirse si estuvieran amparados con nombres o menciones

comunes.

3)No obstante, la proteccién que la ley otorga al titular de una marca registrada, ne se
concreta a prohibir & terceros su empleo en productos iguales, sino también en productos o

articulos semejantes, ya que ¢llo haria incurrir al pablico en confusiones.

4)La novedad es un requisito que se exige, tanto de las marcas registradas como de las que

no lo estuviesen,

-En relacion a lo establecido por la Ley de la Propiedad Industrial, referente al principio de

novedad, nos ocuparemos mas adelante.
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Podemos concluir diciendo, que el principio de novedad de la misma capacidad distintiva
de la marca, y consiste en evitar la confusién de una marca con otras existentes ya registradas

o usadas para los mismos o similares productos o servicios,

6.- Licitud de lz marca.

En relacién a este requisito esencial de la marca, e maestro Jorge Barrea explica que por
licitud de la marca se entiende que ésta “debe constituirse con indicaciones y datos que no
estén prohibidos por disposiciones del ordenamiento juridico, ni sean contrarias a la moral v a
ias buenas costumbres™® En la doctrina v jurisprudencia reciente en general, se afirma que
entre los requisitos de validez de la marca esté el de 2 licitud del signo, es decir, para que ésta
sea juridicamente tutelable como marca es indispensable que no sea contraric a ley, moral,
buenas costumbres y orden pablico; este principio lo recoge tanto la ley como la
jurisprudencia mexicanas —de lo que nos ocuparemos en su momento-, asi como 1os convenios

internacionales, como el de Paris, que en su articulo expresa:

“Las marcas de fabrica o de comercio reguladas por el presente articulo no podrén ser
rehusadas para su registro ni invalidadas més que en los casos siguientes:
3. Cuando sean contrarias a la moral, o al orden publico, y en particular, cuando sean

capaces de engafiar al pibico.”®

Pentro det mismo tenor de ideas, 1a Convencién de Ginebra, en su articulo 27, del 27 de
julio de 1929, prohibié usar como marca el emblema o la denominacidn cruz roja o cruz de

Ginebra, asi como el empleo de los escudos de armas de la Confederacion suiza,

Por otra parte, por razones de orden publico fundamentalmente la ilicitud de la marca

puede derivar de la apropiacion individual de aquellos signos o medios materiales constituidos

* yBamrera Graf, Jorge. Tratado de derecho mercantil. Ed. Pornia. México, 1957,
B yNava Negrete, Justo. “ibidem™ p.i91.
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por los simbolos de 1a soberania del Estado de que se trate, sin su autorizacién, lo mismo
ocurre por lo que se refiere a denominaciones, siglas y designacion verbal de Organizaciones
internacionales gubernamentales, imergubemamentales, no gubernamentales o de cualquier
otra Qrganizacion reconocida oficialmente € incluso, a signos o punzones oficiales de controt
v garantia adoptados por un Estado; esto esta reglamentado per el Convenio de Paris en su
articulo 6°,

Pero ademis de todo lo expuesto con anterioridad, la marca debe respetar los derechos
absolutos ajenos o intereses privados, aunque versen sobre bienes inmateriales distintos, ya

que de lo contrario, se produciria 1z ilicitud.

Sin embargo, lo anterior no significa que la marca no pueda amparar objetos que no sean
licitos, al respecto, aigunos autores como Ferrara o Ramella establecen. “No influye sobre la
licitud de la marca e hecho de ¢ue ella se use para distinguir objetos o articulos que estén fuera
del comercio, que se hallen monopolizados por el Estado, o en fin, que sean de comercio
ilicito, ya que la marca es absolutamente independiente del producto a que se aplica y al que

distingue.““

A este respecto, la doctrina v jurisprudencia consideran que la licitud debe ser evaluada en
relacion al signo o medio material y no al producto o servicio a los cuales distingue. por lo
que, no cbstante la ilicitud de la marca puede ser ilicito el producte o servicio o viceversa; por
lo tanto, la validez de una marca es absolutamente independiente de la licitud o ilicitud de la
marca del producto o servicio, a los cuales ella se aplica .Esta regla es admitida por el
Convenio de Paris en su articulo 7° de la siguiente manera: “La naturaleza de producte al que
la marca de fibrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningin caso, ser obstaculo para

el registro de la marca.”*

La referida ilicitud del producto puede presentarse por regla general, cuando se omite 0 no

se otorga un permiso, licencia, autorizacién o concesidn indispensable para que el producto o

¥ YBarrers Graf, Jorge. Tratado de derecho mercantil. Ed. Pormia, México, 1957
8 yNava Negrete, Justo. “ibidem” p.192.
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servicio pueda ser objeto de comercializacion; por una prohibicion legal e incluse cuando sean

de exclusiva explotacién del Estado.

Asi pues, 1a licitud de la marca se refiere & los requisitos que debe cumplir ésta en relacién

a la ley, las buenas costumbres y el orden piblico v no al producto que ampara.

7.- Veracidad de la marca.

El principio de veracidad de la marca es un excelente instrumento para evitar que los
compradores sean defraudados con respecto al origen, procedencia, calidad o naturaleza e las

mercancias,

El doctor David Rangel, al respecto considera: “Cualquiera que sea el signo elegido, serd
marca si no contiene indicaciones contrarias a la verdad, que puedan inducir al piiblico en
error sobre el origen y catidad de las mercancias o que de cualquier modo constituyan actos

que hagan incutrir en engaflo en la seleccion de los productos.

Si ta marca es engafiosa, no solo queda fuera de la proteccidn legal, sino que su uso es
reprimido por la ley por cuanto que el empleo del signo engafador constituye un acto de

competencia desleal reprimido por normas de orden piblico."™

Otros sutores como Ramella, se ocupan también de la veracidad de la marca, v al respecto
afirma; “Cuando se apartan del principio de veracidad exigida por los intereses del comercio
honrado, las marcas son fraudulentas, porque no estan conformes con la realidad de las cosas y
representan a un fiempo un engafio al publico v una competencia desleal respecto & los

industriales y comerciantes del mismo ramo."*®

%7 YRangel Medina, David, “op. cit” p. 197.
8 yRangel Medina, David. “ibidem™ p. 197,
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Nuestra legislacién y jurisprudencia acepian y adoptan plenamente la veracidad de la marca

€Omo un caricter esencial, aspectos que veremos en su oportunidad.

8.- Disposiciones en Ia legislacién mexicana sobre los caracteres esenciales de ia

marca.

Ya se estudiaron los caracteres esenciales de la marca, como los contempla la doctrina,

ahora se hard un analisis de como los recoge la Ley de 1a Propiedad Industrial.

1.- El principio de capacidad o eficacia distintiva de la marca, se refleja en nuestra Ley 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.”

Art. 89; “Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I-Las_denominaciones y figuras visibles. suficientemente 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...”

Art. 90: “No se registrarin como marca:

I1.-Los nombres técnicos o de uso comim de los preductos o servicios que pretenden
ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las

practicas comerciales, se hayan convertido en la designacién genérica de los mismos.

1V.-Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto
de sus caracteristicas, sean descriptivas de los productos o servicios gue traten de protegerse

como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas
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que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composicién, destino,

valor, lugar de origen de Jos productos ¢ la época de produccion,

V.-Las letras, los digitos, o los colores aistados, a menos que estén combinados o
acompafiados de elementos tales como signos, disefios o denominaciones, que les den un

caracter distintivo...”

Anri. 92: “El registro de una marca no producira efecto alguno contra:

IM.-Una persona fisica o moral que aplique su nombre, denominacién o razén social a los
productos que elabore o distribuya, o lo use como parte de su nombre comercial, siempre que
los aplique en la forma en que esté acostumbrado a usarlo v que tenga caracteres que lo

distinga claramente como de un homénimo ya registrado como marca o publicado como
nombre comercial ..”

Art. 128, “La marca debera usarse en territorio nacional, tal como fue registrada o con
modificaciones que ng alteren su caracter distintivo.”

2.-Los anticulos que recogen el principio de especialidad en nuestra legislacién son:

Art. 88: “Se entiende por rarca a todo signo visible que distinga productos o servicios
de otros de su misma especie o clase en el mercade.”

Art. 89: “Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I-Las denominaciones y figuras visibies, suficientemente distintivas,_susceptibles de
identificar los productos o servicios a gue se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su

misma_especie o clase., ™

Art. 90: “No se registrarn como marca;
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XV1.-Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusién a otra en tramite de
registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o

similares productos o setvicios. ..

XVIi.-Una marca gue sea idéntica o semejante en gradp_de confisién _a un nombre
comercial aplicado a una empresa © un establecimiento industrial, comercial o de servicios,

cuyo girg preponderante sea la elaboracion o vena de los productos o la prestacidn de los
icio e pretendan amparar con la marca...”

Art. 91; “Np podré usarse ni formar parte del nombre comercial, denominacién o razdn
social de ningiin establecimiento o persona moral, una marca registrada, cuando,

marca registrada...”

Art. 92: “El registro de yna marca no producira efecto glguno contra:

1.-Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u_otra
mejante en grade de confusion para los mismos o similares productos, siempre y cuando el
tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de

presentacion de la solicitud de registro o del primer uso declaredo en ésta...”

Art. 93 “Las marcas se registraran en relacién con productos o servicios determinados,

segun la clasificacion que establezea el reglamento de esta Ley...”

3.- La excepcion al principio de especizlidad de la marca, constituido por las marcas

notorias, s¢ reglamenta en la Ley mexicana de la siguiente forma:

Art. 90: “No se registraran como marca;
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XV.-Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una
marca que el Institulo estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier

producto o servicio.

Se entendera que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector
determinade del publico o de los circulos comerciales del pais, conoce la marca como
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por
una persona que emplea esa marca en relacidon con sus productos o servicios, asi como el
conocimiento que se tenga de la marca en territorio, como consecuencia de la promocién o

publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrin emplearse todos los medios

probatorios permitidos por esta ley.

Este impedimento procedera en cualquier caso en que el uso de la marca por quien solicita
su registro pudiese crear confusién 0 un resgo de asociacién con el titular de la marca
notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la
marca. Dicho impedimento no seré aplicado cuando el solicitante el registro sea titular de fa

marca notoriamente conocida...”

4.-La Ley de la Propiedad Industrial regula el principio de novedad de lz marca, en los

términos siguientes:

Art, 90 “No_se registrarin como marca:

IM1.-Las formas tridimensionales que sean del dominio pablico o que se hayan hecho de uso

comiin y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga ficilmente, asi como la forma
usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o funcidn industrial...”

1V .-Las dengminaciones, figuras ¢ formas tridimensionales que, considerando el conjunto
de sus caracteristicas, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse
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como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras deseriptivas o indicativas

que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composicion, desting,

valor, lugar de origen de los productos o la época de produccion;

XV1.-Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra en tramite de
registro_presentada con anterioridad o _a una registrada y_vigente, aplicada a los mismos o
similares productos 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 productos o

servicios similares...”

5.- En cuanto a la licitud de la marca nuestra legislacion se refiere a ella de la forma

siguiente;

Art. 90: “No se registraran como marca:

VIE-Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacion, egcudos, banderas ¢ emblemas de
cualquier pais, Estado, municipio o divisiones politicas equivalentes, asi como las
denominaciones,  siglas, _simbglos o emblemas de organizaciones internacionales,
gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organizacidn conocida oficialmente,

asi como |a designacion verbal de los mismos:

VIII.-Lag gue reproduzcan ¢ lmiten stgnos o sellos oficiales de control_de garantia
adoptados por un estado, sin autorizacién de la gutoridad competente, o monedas, billetes de

banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero,;

IX -Las gue reproguzcan o imiten  Igs nombres © la representacion grifica e

condecoraciones, medajlas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos,
eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

XI.-Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricacion de
ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad particular,

cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;
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X1i.-Los nombres, seuddnimos, firmas y retratos_de personas, sin consentimiento_de los
interesados, si han fallecido, en su orden del conyuge, parientes consanguineos en linea recta y

por adopcidn, y colaterales ambos hasta el cuarto grado;

XIII.-Los titulgs de obras inteleciuales o attisticas asi como jos titulos de publicaciones y

difusiones _peri6dicas, los personajes ficticios o _simbdlicos, los personajes humangs de
caracterizacién los nombres artisticos v 1as denominaciones de is{icos; & men

el titular del deregho comrespondiente lo autorice expresamente...”

Art, 92.-“El registro de una marca no producira efecto alguno gontra:

alquier persona gue comercialice, distribuva, adquiera o ugse el producto al que

aplica la marca registrada, luego de que dicho producto hubiera,sido in ido licitamente
en el comercio por ¢l titular de la marca o por la persona a quien le haya concedido licencia

Queda comprendida en este supuesto la_jmportacién de {os productos legitimos & los que se
aplica la m reglice cuglquier persona para_su distribycién o comergjalizacion

México, en los términos y condiciones que sefiale el reglamento de esta Ley...”

6.- La veracidad de la marca se reconoce en los siguientes preceptos de la Ley de la

Propiedad Industrial:

Art, 90,- “No se registrardn como marca:

X.-Las_denominaciones geogrificas, propias y comunes, y los mapas, asi como los
gentilicios, nombres v adietivos, cuando indiguen la procedencia de Jos productos o servicios
y puedan originar confusién o ervor en cuanto a su procedencia;

XV1-Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engafiar gl
publico o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre
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la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan
amparar..,”

Ant. 115.En los ejemplares de Ja_marca que se presentien con la solicitud no deberén
aparecer palabras o_levendas que puedan eungafiar ¢ inducir a error al publico. Cuando la
solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de

la misma no deberAn contener palabras que constituyan o puedan constituir una magca a menos
de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.”

9.- Jurisprudencias relativas a los caracieres esenciales de Iz marea.

Consideramos necesario, que antes de exponer algunas jurisprudencias que traten acerca de
alguno de los caracteres esenciales de la marca, exponer el criteric de la Suprema Corte de

Justicia, en relacion con dichos caracteres,

El maestro David Rangel M. ilustra el criterio de la Corte en su Tratado de derecho

marcario;

“La Suprema Corte de Justicia de la Nacidn ha dicho a propésito de la naturaleza distintiva

de la marca lo siguiente:

A) No puede considerarse que dos marcas sean iguales, ni que puedan confundirse , st son
distintos los nombres de los fabricantes, pues el cardcter distintivo de lag mismas es éste,

y no ¢l genérico, que designe la clase de producto contenido en ellas.”®

B) Si bien es cierto que ]a persona que esté usando o quiera usar uma marca para
distinguir los articulos que fabrique o produzea, puede adquirir el derecho exclusivo de uso
mediante su registro, también es verdad que para adquirir este derecho, el solicitante debe

satisfacer las formalidades v requisitos que la Ley sefiala, entre los cuales se encuentra el

# yRange! Medina, David. “ibidem” p. 183.
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de que la marca que pretenda registrarse no pueda confundirse con otra

anteriormente registrada.

C} “La caracteristica de singularidad, necesaria para conceder el registro de una marca,
requiere circunstancias especiales y entre ellas, existe indudablemente el de originalidad,
que consiste en que a la marca se le dé una forma diversa, al usarda en productos
similares; v de acuerdo con la ley, no ¢s necesario para que determinado medio material
pueda tenerse como marca, que ésta sea o deje de ser simplista, ni que tenga o deje de

tener alguna particularidad susceptible de distincién, respecto al objeto que ampare.”90

También cita dos tesis que fueron sostenidas por la autoridad administrativa encargada de
la propiedad industrial a mediados de los afios 50 en México:

1)En numerosos y constantes precedentes esta Secretaria (Secretaria de Economia) viene
estatuyendo que Ja marea ha de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las
demés marcas que afluyen en el comercio o estdn registradas, y la proteccion de la Ley ha
de ser plena para que su poder de atraccion y su capacidad distintiva no sufran mengua; esto
justifica Ja exigencia de que las marcas sean suficientemente distintas entre si, de suerte que el
pilblico consumidor no sélo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la
posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica la Ley, cuando establece
que ef signo material gue constituya la marca ha de ser idoneo para hacer digtinguir los
objetos a que se aplica de las demds mercaderias de su misma especie o clase, y que una

marca no debe registrarse si es confundible con otra registrada con antelacion.

2)Para que dos marcas puedan ser confundibles, no es necesario que todos sus
elementos constitutivos sean semejantes, la sola similitud de los elementos principales

puede originar tal cosa.

% yRangel Medina, David. “op. cit.” p 188.
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Ya hemos establecido qué criterio tenia la Suprema Corte de Justicia de la Nacion tenia en
relacién con los caracteres esenciales de la marca hacia la mitad del siglo, ahora analicemos, a

través de algunas jurisprudencias, si el criterio es el mismo o ha variado:

“MARCAS ISTRQ DE CUALQUIER MBINACION DE COLORES. Es verdad
que bajo dicho rnubro esta Segunda Sala, en ¢l amparo en revision 8009/57, Parke Davis and
Company, fallado con fecha 10 de marzo de 1960, sostuvo la tesis de que procede el registro
de cualquier combinacién de colores, y hasta el de un solo color, si la marca consiste en un
color acompafiado e cualquier signo que le dé un caracter particular y distintive, de
conformidad con el articulo 105, fraccion V de la Ley de Propiedad Industrial. Pero si bien la
tesis de referencia sostiene la legalidad del registro hasta de un color, no dice en cambio, gue
ese color pueda ser un color aislado, sino “acompafiado de cualquier signo que le dé un
cardcter particular y distintive”. Y es claro que no podia ser de otro modo, porgue, siendo el
nimero de los colores realmente distintos muy pequefio, de aceptarse como legitima ia
apropiacion de ellos aisladamente, ello conduciria af extremo de que si un solp, usuario ¢ unos
cuantos, ademds es¢ usuario singular ¢ esos cuantos, dejarian sin elementos marcarios tan

agudamente necesarios como los colores, a todo el resto de los sujetos del derecho de marcas.”

INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN
EL ANQ DE 1964. PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA SALAS. PAGS, 135 Y 136.

“MARCAS. REGISTRO DE BANDAS DE COLOR. . Si son registrables, como marcas las
bandas de colores, toda vez que se trata de un signo distintive en el que intervienen los
elementos de forma, color y situacion que hacen que se distingan los objetos a que se aplican,

de otros de su misma especie,”

AMPARO EN REVISION 5631/1958, KIMBLE GLASS COMPANY, RESUELTO EL 23 DE MARZQ DE
1956, POR UNANIMIDAD DE 5 VOTOS. PONENTE SR. MTRQ. RIVERA P.C SRIO LIC. GENARO
MARTINEZ MORENQ.

“MARCA, CARACTERISTICAS DFE LA La marca ha de ser el signo individualizador de

las mercancias, es menester que sea distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que
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significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con

anterioridad, denominada antecedente, y pueda ser reconocida facilmente.”

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DELPRIMER CIRCUITO.
SEXTA EPOCA, SEXTA PARTE:
VOL 48, PAG4] AR 2733/71 LA NUEVA MEDALLA, 5.A. UNANIMIDAD DE VOTOS.
VOL. 60, PAG 49. AR. 30773 BIORESEARCH PRODUCTS. LABORATORIES, §.A. UNANIMIDAD DE
VOTOS.

“MARCAS DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS. La  denominacion

“NATURALES”, no es otra cosa que ¢l plural de un calificativo que expresa que las cosas a

las que se aplica tienen la cualidad de ser originarias, es decir, que su existencia se¢ debe
anicamente a la accion de la naturaleza y que no han sufrido manufacturacian, por lo que tales
cosas son de “buena calidad™ por ser “naturales”; en consecuencia, la denominacién cuyo
registro se pretende, al aplicarse a los extractos de malta de bebidas poco alcohdlicas,
incluyendo cerveza, indica una cualidad predominante de dichos productos, lo cual estd
prohibido categoricamente en el articulo 91, fraccion V de la Ley de Invenciones y Marcas. A
mayor abundamiento, la palabra “NATURAL-ES”, si bien no estd relacionada con las
especiales condiciones de un producto determinado, sino, en general con todas las mercancias,
si s¢ encuentra en ei dominio publico y carece de particularidad para poder ser apropiado por
una sola persona. No obsta a 1o anterior, la circunstancia de que la denominacién propuesta a
registro se escriba con un guion intermedio, tode vez que de acuerdo con la referida fraccion
V det articulo 91 de la Ley ¢n cita, una denominacion descriptiva no se considerara distintiva

porque ostente una ortografia caprichosa.”

CRITERIO SOSTENIDO EN EL JUICIO DE AMPARQ 596/81, CERVECERIA MODELQ, S.A. 23 E
JUNIO DE 1981, PONENTE: SAMUEL HERNANDEZ VIAZCAN. SRIO: JOSE LUIS RODRIGUEZ
SANTILLAN, VISIBLE EN LA PAG 128 DEL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL ANO DE 1981
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CAPITULO SEXTO

“CARACTERES SECUNDARIOS DE LAS MARCAS”

Una vez ya establecidos loy caracteres esenciales ¢ de validez de la marca, estudiaremos los

caracteres secundarios de [a marca, conocidos también como accidentaies.

1.- Como debe ser el uso de ia marca?

En relacion con el uso de las marcas, la mayoria de las legislaciones a nive! mundial,
aceptan implicita 0 expresamente, que &l uso de In marca es facultativo. En tomo a este tema,
Descartes de Magalhaes explica el uso facultativo de la marca de la siguiente maners;
Tratandose de un derecho, no de un deber, v atendiendo a los principios que en relacién con la
libertad de trabajo consagra el derecho publico modemo y a la conveniencia de! comercio, y
en interés de los consumidores, ¢l uso de¢ la marca es facultativo. Poulliet dice que el caracter
facultative de la marca se justifica en la fibertad que el comerciante o industrial tiene para usar
la marca sobre sus productos, es decir, que el comerciante tenga la facultad de marcar o no sus

productos.

El uso de la marca, en México, se deduce del articulo 87 de la Ley de la Propiedad
Industrial, que dispone: “Leos industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrdn
hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin
embargo, ¢l derecho a su uso exciusive se obtiene mediante su registro en el Instituto”; de
dicho articule se infiere el reconocimienio implicito del principio, conforme ai cual es
facultative el uso de Ja marca. La razén principal e dicha disposicion se basa en el hecho de
que la marca constituye un elemento del cual el comerciante o industrial puede disponer para

facilitar €l conocimiento de sus mercancias.
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2.- Marcas obligatorias.

El caracter facultativo en el uso de la marca sufre una excepcién, cuando el Estado declara
obligatorio el uso de la marca en ciertos casos, donde la razon principal de ser de estas marcas
estd en consideraciones de policia o de garantia publica, cuando es mayor la posibilidad de

fraudes o engafios a los consumidores.

Es importante mencionar que hay ciertas desventajas en la imposicion de la obligacidn de
emplear marcas, pues esto se considera perjudicial para los industriales en los casos en que
éstos lanzan al mercado articulos de calidad inferior y de poco precie, destinados a
consumidores que solo asi pueden adquirirlos; en este casos, los comerciantes omiten imprimir
la marca en sus productos para no afectar su reputacion —seglin los propios comerciantes o
industriales-, y si se les obliga a marcarlos se le impide la fabricacion de mercancias
destinadas al consumo popular. Ademas, el cumplimiento de las normas sobre el uso
obligatorio de marcas, “no sdlo causaria el deterioro de ciertas mercancias por la sucesiva
colocacion en éstas de marcas diversas, sino que exigiria su control por numerosos
funcionarios, pues sin la vigilancia de un numeroso y especializado cuerpo de inspectores, por

demés muy costoso, ninguna eficacia tiene el sistema obligarorio de marcas. ™!

En México, el uso obligatorio de una marca se regula por el articulo 129 de la Ley de la
Propiedad Industrial, como lo veremos un poco mas adelante en este trabajo.

3,- Concepto de uso.

Una cuestion muy debatida es aquétla referente a si la marca debe ser incorporada material

y directamente en el producto, o no; aunque algunos autores consideran que la marca debe

estar incorporado al producto, debido a la estrecha conexion que tiene con el concepto de uso,

* JRange! Medina, David, Tratado de derecho marcario, Libros de México, S.A. Méxice, 1960 p. 201.
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es innegable que el concepto de la marca no esta subordinado a la exigencia de que sea

adherente al producto que ampara.

La evolucion de la industria y el comercio han determinado un cambie gradual en la
concepcidn de la marca, que va desde sostener que la marca para desempefiar las funciones de
tal, debe estar adherida materialmente al producto que distingue, hasta considerar como marca

el signo que no estd puesto sobre mercancias:

La Ley francesa de 1857 no exigio esa condicion, pero la primitiva jurisprudencia y
algunos de los primeros autores restringieron €l concepto de marca al signo destinado a ser
puesto sobre la mercancia, sin embargo, se hizo evidente, que de exigirse la adherencia de la
marca a! producto se excluirian de los beneficios que la ley otorga a varios de los articulos del
mercado, en los cuales se presenta la imposibilidad material de aplicar directamente la marca
ya sea por la naturaleza misma del producto, o por sus reducidas dimensiones. A esto, habria
que agregar las mercancias en las que por cuestiones de moda o gusto, no es aceptable ningin
signo -ni ain la marca- sobre el producto. Por todo lo anterior, se admitid que la marca

cumplia su mision aplicindola a los envases, cajas o envolturas,

Autores como Guglielmo, Roubier y Ramella consideran que “no es una relacion fisica de
coexistencia entre producto y marca lo que asegura el cumplimiento de la finalidad que la ley
le asigna, sino que la ley prevé solamente que la marca esté constituida por un signo que sirva
para distinguir el producto. Lo que la Ley ha querido estabiecer es una relacion de
identificacién entre los productos y la marca. Basta con que el signo se refiera a los

productos.™”

A reserva de estudiar, mas adelante y en detalle lo que la Ley de la Propiedad Industrial
dispone al respecto, adelantamos expresando que, la legislacién mexicana reconoce el uso de
la marca en sentido amplio, ya que de los articulos 88 y 89 fraccion 1, se reconroce

implicitamente la tegla de interpretacion que proclaman tanto la jurisprudencia como la

")Rangel Medina, David. Tratado de derecho marcario. Libros de México, S.A. México, 1960. p. 202,
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doctrina, y que dice que debe conceptuarse como uso de la marca, para todos los efectos
legales, el empleo o referencia que de la misma se haga en papel de correspendencia, facturas,
listas de precios, y en general toda mencidn oral o escrita que se haga de las marcas. En cuanto
&l registro de las marcas, generalmente las solicitudes de registro de una marca son
acompafiadas por una descripcién de la misma, y contienen la siguiente disposicion: “La
marca se usara de preferencia, impresa en los envases, o por medio de etiquetas, pero sin que
esto quiera significar una restriceidn en la manera de usarla, pues podra aplicarse de

cualquiera otra manera que resulte conveniente.”

En sintesis, el uso de la marca por cualesquiera de los modos anunciados u otro similar,
deberh tenerse como valido para decidir toda contienda relacionada con el concepto legal de
explotacién de marca tanto cuando se toma como fuente del derecho a la marca, como cuando

s¢ trata de la explotacion que, por suspenderse, provoca la extincién del registra.

4.- Uso de las marcas penado legalmente,

Otro aspecto del uso de la marca esta relacionado con el uso que de ésta haga un tercero,

polemizando sobre si esto debe ser reprimido como falsificacion de marca.

Al respecto Ramella opina que la usurpacién de la marca por violacion del derecho
exclugivo que su titular tiene para difundirla, debe sancionarse conforme 2 las reglas de la
competencia desleal, y considera que sdlo existira falsificacion de mercancias “cuando exista
reproduccion de una marca destinada a ser colocada sobre las mercancias, pero no si su
destino es exclusivamente el de fijarla sobre anuncios, prospectos, etc, en cuanto que se
difunde para atraer a la cliemela, a menos que éstos sirvan de envoltura al producto y le

acompaflen.”*

*3 yRange} Medina, David “op. cit.” p. 203
™ YRange! Medina, David. “ibidem” p. 204
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Sin embargo Poulliet considera que el uso de la marca ajena en anuncios o folletos si
constituye el delito de falsificacidon o por lo menos el de usar una marca falsificada; y en

cuanto al uso oral de la marca, también debe considerarse como competencia desleal,

Nuestra Ley de la Propiedad Tndustrial prevé en su articulo 213 los delitos de uso ilegal de
marca, imitacién de marca y falsificacion de la misma, sin embargo, esto y la opinion de {a

Suprema Corte de Justicia de 1a Nacién, se expondra & detalle mas adelante.

Después de reflexionar acerca de todo lo expuesto con anterioridad se concluye que “si
debe calificarse como delito de usurpacién de marca todo empleo oral ¢ grafico de una marca
a través de Jos diferentes medios de difusiébn, ain cuando no se aplique material y

directamente a las mercancias.™

5.- La marca debe ser aparente.

La apariencia del signo marcario es una cualidad que debe considerarse comprendida como
en la funcién misma de la marca. En relacion a este tema hay varias posiciones, segin el punto

de vista de diversos autores.

Algunos autores como Paul Roubier, Ramella y Breuer M. exponen: "Comminmente se dice
que no es Necesario que sea aparente la marca, es decir, que vaya fijada al exterior del objeto.
Basta que en determinado momento pueda servir como elemento de identificacidn, para que fa
marca desempeiie su mision."*® Seftala como ejemplo, que en los vinos es comin aplicar la
marca en la parte intema del tapon, este tipo de marca se denomina oculta; por el contrario,
también hay marcas aparentes, que son aquellas gue se aplican en el producto externamente,

como en el caso de los productos que se expenden envueltos,

)Rangel Medina, David. “ibidem”™ p.205.
% JRangel Medina, David. “op cit.” p. 207,
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Lo anterior, en opinidn de Laborde no es admisible, ya que dice, debe restringirse la
validez de las marcas interiores, porque éstas, al no aparecer en el producto en el momento en
que se compra, no pueden ser un signo de conservacion de la clientela. Esto es cierto, ya que si
los compradores no pueden percibir & simple vista la marca en un producte, no puede decirse

que ésta cumpla sus fines.

El doctor David Rangel considera que si debe ser aparente la marca v que, en todo caso,

debe tenerse como una simple excepeion la posibilidad de su uso interior.

De hecho, €l uso oculto de la marca debe admitirse siempre vy cuando ésta_se aplique ep

forma externa sobre las envolturas, cajas 3 5 pro s, tan!

modg interno (tapones marcados, o los mismos productos grabados).

Es de notar, ademds, que el uso oculto de la marca implica desventajas tanto para el
productor como para el comprador; porque es evidente que si fa marca no se puede percibir
por el comprador cuando la mercancia le sea ofrecida opuesta en venta, o en el acto mismo de
fa adquisicion, el signo distintivo, por mas que se encuentre oculto en alguna parte del objeto,
ng es apto para realizar la funcidn distintiva e indicadora de procedencia; incluso, el hecho de
que la marca vaya oculta no garantiza que no sea susceptible de falsificarse o usarse

ilicitamente por un tercero.

La legislacidn mexicana no menciona nada en relacién con esta cualidad de la marca, pero
esto se suple con la interpretacidn extensiva de sus disposiciones concernientes al uso de

leyendas obligatorias en las marcas, de lo cual hablaremos en su momento.

6.- La marca debe ser individual,

La marca debe ser individual porque estd destinada a cubrir los productos de un

establecimiento determinado y puede ser uUnmicamente uiilizada por el sujeto a quien

cotresponda.
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Roubier dice que la marca es individual, “en 1anto que se trata de un signo distintivo que se
forma para la defensa de un productor o de un comerciante contra sus competidores, del cual

se valdra para hacer que sus producios sean estimados por la clientela. ™"’

Para César Sepulveda si la marca amparara a la vez los productos de diversas personas

fracasaria en la finalidad de determinar la procedencia de los articulos.

En relacién con este caracter secundario de la marca, la Ley de la Propiedad Industrial lo
acepta, en algunas ocasiones implicitamente y en otras de manera expresa, lo cual

analizaremos en su oportunidad.

7.- Marcas comunes,

El caracter individual de la marca no es absoluto, ya que existen excepciones en la ley: las
marcas comunes, usuarios autorizados de las marcas y marcas colectivas. Analicemos cada

uno de estos casos:

1.-Cuando las re}aciones de caracter industrial o comercial que existan entre dos o mas
personas que tengan imerés en una marca, sean tales que ninguno pueda utilizaria por
separado, sino a8 nombre de esas personas o en un producto con el cual todas ellas tengan
relacién, podran ser registradas esas personas como copropietarios de la marca, constituyendo

asi una Marca Comun.

2,-Cuando existan entre productores distintos, acuerdos que aseguren, por el empleo de los
mismos procedimientos y formulas técnicas, la equivalencia de los productos fabricados, se
permitird a los diversos afiliados el empleo o uso simultineo de la misma marca, a titulo de

usuarios autorizados.

% JRange! Medina, David. “ibidem™ p. 209.
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3.-Lo mismo ocurre con las marcas colectivas, que son reguladas por la legislacion

mexicana, como veremos mas adelante.

Salvo estas circunstancias no se admitira que dos o mas personas utilicen la misma marca,
o pretendan utilizar una misma marca.

8- Disposiciones relativas at uso de una marca en la legislacién mexicana.

Después de revisar lo que docirinariamente se expone sobre los caracteres secundarios de la
marca, analizaremos los articulos de la Ley de la Propiedad Industrial que nos hablan det
tema.

1.-Acerca de come debe ser el uso de la marca tenemos 10s articulos siguientes:

Art. 87: “Los indusiriales, comerciantes o prestadores de servicios podran hacer uso de
marcas en la industria, en el comercio ¢ en Jos servicios que presten.”

Art. 88: “Se entiende por marca a todo signo visibl istinga productos o servici
de otros de su mismg especie o clase en el mercado.”

Art. 89: “Pueden constituir una marca los siguientes signos:

1- Las denpminacipnes y figuras visibies, suficientemente distintivas, susceptibles de
identificar los productos o servicios & que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su

misma especie,..”

2.- En relacion con las marcas obligatorias, la legislacién mexicana las reglamenta de la

siguiente forma:
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Art. 129 “El Instituto podrd declarar el registro y uso ocbligatorio de marcas en
uier producto 0 servicio o prohibir o regular el uso de marcas, registradas o no, de oficio

© a peticion de los organismos representativos, cuando:

1.-El uso de la marca sea un elemento asociado s practicas monopolicas, oligopélicas o de
competencia_desleal, que causen distorsiones graves en la produccidn, distribucidn o

comercializacibn de determinados productos o servicios;

IL-El uso de la_marca impida la_distribucién, produccién o comercializacion_eficaces de
biengs v servicios, ¥

IT-El uso de marcas impida, entorpezca o encarezca en casos de emergencia nacional y
mientras dure ésta, I3 produccién, prestacion o distribucibn e bienes o servicios bisicos para ja
poblacidn.”

3.-Con relacion al uso de la marca penado lagalmente, la Ley mexicana expresa:

Art. 213: “Son infragciones administrativas:

Hl.-Poner a Ja vepta o en circulacién productos u ofrecer servicigs, indicando_que estén
protegidos por una marca registrada, sin que 1o estén,..

IV.-Usar una marca parecida en grado de confusién a otra registrada, para amparar los
mism similares pr O servicios que los pr 1dos por la registrada:

V.-Usar sin_consentimiento de su titular, ung marca registrada o semejante en grado de

nfusidon comg elemento de un nombre comercial e una_denominacién o razdn_social o
viceversa, siempre que dichos mombres, denominaciones o razones sociales, estén

relaciongdos con establecimientos gug operen con [03 productos o servicios protegidos por la
marca,
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VIIL-Usar_una marca_previamente registrada o semejante en grado de confusion como

nombre comercial, denominacidn ¢ razon social o como partes de éstos, de rsona fisica

© moral cuva actividad sea la produceion, importacion, g comercializacion _de bieues o
servicios iguales o similares a les que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento,
manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de ta persona que tenga facultades

para ello;

XVIIL-Usar yna marca registr in_el_consentimign e su titular

respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los que la marca se aplique,

X1X .-Oftrecer en _venta o poner en circulacion productos iguates o similares a los gue se
aplica una marga registrada, a sabigpdag de que se usé ésta en los mismos sin consentimienta
de su titular..”

Art. 223: “Son delitos:

11 -Falsificar marcas en forma dolosa v a escala comercial...
Los delitos previstos en este articulo se perseguiran por querella de parte ofendida.”

4.-En cuanto al requisito de que ta marca debe ser aparente, nuestra Ley establece:

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”

Art 131: ¢ tentacion de la_leyenda “marca registrada”, las siglas “M.R." o_el

imbolo “R” (dentro de un circulo), sélo podra realizarse en el caso de los productoes o

servicios para los cuales dicha marca se encuentre registrada.”

5.-Los siguientes articulos de la Ley se refieren a que la marca debe ser individual:
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Art.87: “Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podran hacer uso de
marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, ¢l derecho

su uso exchisivo se gbticne mediante su_registr | Institutp.™

Art. 93; “Las marcas se Tegistrarfn en relacion con productos o setvicios determinados,

segtin la clasificacion que establezca el reglamento de estaLey...”

Art. 94; “Una vez efectuado el registro de ung marca, no podra aumentarse el namero de

roductos o ici roteja, aun cuan nezcan g Ia risma clase, pero si podra

limitarse a determinades productos o gervicios cuantas veces se solicite.”

Art. 113: “Para obtener el registro d¢ una marca debera presentarse solicitud por escrito

ante el Instituto con los siguientes datos:

...IV.-Los productos 0 servicios a los gue se aplicara Ia marca.”

6.- Las marcas colectivas, las marcas comunes y los usuartos auterizados son regulados de

la siguiente manera:

A) De la marca colectiva;

Art. 96 “Lag asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, gomerciantes o
prestadores de__servicios, legalmente constituidas, ran solicitar el registro de marca
colectiva para distinguir, en el mercado, los productas o servicios de sus miembros respecto de

los productos o servicios de terceros.”

Art, 98: “La marca colectiva no podri ser transmitida_a_terceras pergonas y_su uso
quedari reservado a los miembros de la asociaciop...”

B) De las marcas comunes:
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Art. 116: “En casg de gue la_marca sea solicitada a nombre de dos 0 mas personag se
deberan presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso, licencia y transmisién de derechos

de la marca convenidos por los solicitantes,”

C) De los usuarios autorizados:

Art. 137, “El titular de una marca registrada o en trimite, podrs conceder mediante
convenio, ligencia de usp a una o mds personas, con relacion a todps o algynos de los

$ 0 servicios a | ue se apli dicha marca. La licencia debera ser inscrita en el

Instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.”

Art. 138: -, Podra solicitarse mediante una sola promocion la jnscripcion de licencias

e derechos relativos a dog o més solicitudes en trémites ¢ g dos o mas ma regi
¢ o el solicitante v €] Jicenciatari Ios mismos en todos ellos. El solicitante deber,
identificar cada ung de 1 licitudes, i n e se hara la inscripgign. .

Art.139: “Los producios que se vendan o los servicios que se presien por el usuario
deberdn ser de la misma calidad que los fabricados por el titular de Ia marca. Ademds, esos

productos o ¢! establecimiento donde se presten ¢ contraten los servicios, deberan indicar el

nombre del usuario y demas datos que prevenga el reglamento de esta Ley.”

Art. 140 “La _persona que_tenga concedida una licencia igscrita gn el_lnstituto, salvg

estipulacidén en_contrario, tendrd 1a_facultad de ejercitar las acciones legales de proteccion de

log derechos sobre la marca, como §i firera el propio titular.”

Art. 141: “El uso de la_marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en ef
Instituto, se considerard comg realizado por el titular de la marca.”

Art. 143: “Los derechos gue deriven de un licitud de registro de marca o los qu

conftere. una_marca registrada podrdn gravarse o fransmitirse en los términos y con las

formalidades que establece la legislacidn conin.”
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9.- Jurisprudencia sobre los caracteres secundarios de Ia marca.

El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nacibén, en relacion a los caracteres

secundarios de la marca, se observa en las jurisprudencias siguientes:

“MARCAS USO INDEBIDO.- Tanto los articulos 189 y relativos, de la anterior ley de
Propiedad Industrial, como los articulos 88, 211 fraccion 1V y relativos de la Ley de
Invenciones y Marcas, protegen el uso exclusivo de ung marca registrada. Y se puede sostener,
para el efecto de hacer una declaracién puramente administrativa y sin entrar a cuestiones de
tipicidad penal, que una marca es usads indebidamente cuando un competidor lo asocia a_su

ropi ca cto, en su lici ercial, siendo asi que ambas ma esta

registradas v gue amparan productos similares,”

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADQ EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
AMPARO EN REVISION 284/80. FELIPE ZAMBRANO PAEZ. 8 DE MAYQ DE 1980. UNANIMIDAD DE
VOTOS. PONENTE: GUILLERMO GUZMAN OROZCO.

“MARCAS, FACTURAS ES INTRASCE E PARA CALIFI L DE
UNA MARCA, LOS CONVENCIONALISMOS UTILIZADOS EN LAS.- El uso de

convencionalismos en las facturas para relacionar la mercancia vendida, no puede 1omarse en

cuenta para calificar el uso de una marca, pues lo que la identifica de otros productos que s
ofrecen al consumidor es la etiqueta que la sipguiariza.”

CRITERIO SOSTENIDO POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, VISIBLE EN LA PAGINA 34 DEL INFORME DE
LABORES DE 1984, TERCERA PARTE.

“MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL EN CUESTIONES DE, SOLO SE PRESENTA
CUANDO DE PRODUCTOS 1DENT, L8] ILARES - Si bien es cierto

gue el articulo 10 bis del Convenio de Paris tiene como finalidad evitar la competencia desleal
asl como cualquier otro acto capaz de crear confusion por cualquier otro medio que sea,

respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
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cotpetidor, también lo es que dicha disposicion, en una interpretacidn integral con el 6 bis del
propic convenio, se debe entender, cuando se trata de marcas, limitada al casg de productos
idénticos o similares, toda vez que si el articulo 6 bis prescribe 1a obligacién de rehusar el
registro de una marca que constituya la reproduccion de otra que la autoridad competente del
pais del registro, estimare ser aili notoriamente conocida como propiedad de una persona que
pueda beneficiarse del convenio, no se advierte el por qué la competencia prohibida por el
articulo 10 bis del citado Convenio de Paris debe aplicarse sin la limitante de que se trate de

productos idénticos o similares.”

CRITERIO SOSTENIDO N E L JUICIO DE AMPARQO 1928/86. FRANCISCO JAVIER MARTIN
SENDRA, 23 DE ABRIL DE 987, UNANIMIDAD DE VOTOS.

“MARCAS, FAILSIFICACL DIANTE (SO 1LEGAL DE LAS- Aunque un
comerciante propale en merci ¢ las cabezas de maquina de coser gue vende no_son de
una marca determinad ue si lo son_los gabingtes en_gue las cabezas estan montadas, debe

tenerse en cuenta que ¢l solo montaje de esas cabezas en gabinete de Ja marca arriba
mencionada constituye falsificacion, porque sin autorizacién del titular de la marca, ésta es
ostentada amparando la unidad que se asegura con elementos de procedencia diferente. Y
basta que se den los elemen jetivos de ese acoplamiento de cabezas con los gabinetes

la marca determinada, para que esté configurada la_falsificacion, conforme el primer pérrafo
del articulo 253, de 1a Ley de 1a materia. Por cuanto a que ei comerciante no fabrica maquinas
de coser, ¥ s6lo sea vendedor, debe razonarse que, precisamente por ser vendedor de unidades
integradas con elementos de diversos fabricantes, los productos que expende compiten con los

propios de la marca falsificada,”

TESIS RELACIONADA, VISIBLE EN EL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA
FEDERACION DE 1917 A 1958, NOVENA PARTE, DE LA JURISPRUDENCIA Y TESIS RELACIONADAS
EN MATERIAS EN QUECAMBIO EL SISTEMA DE COMPETENCIAS, PAG 187

“MARCA, CARACTERISTICASDE LA -Lamarcah ser g) signo individualizador de
lgs_mercancias, es mgnester gue sed distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que
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significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda com otra registrade con

anterioridad, denominada antecedente, v pueda ser recontocida facilmente.”

TESIS JURISPRUDENCIAL NUM. 30, VISIBLE EN LAS PAGINAS 133 Y 136 DEL APENDICE AL
SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION DE 1917 A 1985, SEGUNDA SALA, SEXTA PARTE.

“MARCAS DEBE__ATENDERSE A SUS_ELEMENTOS NOMINALES Y
D FIGUR TEGRAN LA__ETI TA- Lo
esencial en una marca es su dengminacién y ésta es la que debe ponerse frente a las que estan
en disputa, para determinar sy confusion ¢ individualidad, sin que los demas elementos sean
conducentes para desvirtuar su diferencia grafica y fonética, puesto que los productos que
amparan las mismas marcas normalmente se distinguen por ¢l nombre de las mismas y no por

sus elementos accesorios.”

CRITERIO SOSTENIDO EN EL JUICIO DE AMPARO 1030/78, KIMBERLY CLARK CORPORATION. 8
DE MARZO DE 1979, UNANIMIDAD DE VOTOS, PONENTE; GILBERTO LIEVANA PALMA,

“MARCA, REGISTRO DE. - No debe concederse e] registro de una marca semejante a otra
ya registrada_cuan rotejan articulgs de Ja misma ¢ 10

VOL XXXIX, 6*. PARTE, P, 63, AMPARQ EN REVISION 189/60, QUIMICA INDUSTRIAL NACIONAL,
$.A. 7 DE SEPTIEMBRE DE 1960. UNANIMIDAD DE VOTOS, PONENTE: FELIPE TENA RAMIREZ.

“MARCAS _[DENTICAS. LA PROHIBICION PARA REGISTRARLAS SE
ENCUENTRA EN LA FRACCION XVHI DEL ARTICULO $1 DE LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS - El articulo 91, fraccidon XVIII,. de la Ley de Invenciones y
Marcas, dispone que no_es registrable como marca una que sea semejante a otra ya registrada

y vigente, aplicada g los mismos o similares productos o gervicios, ep grado tal_gue pueda
nfundirse con la_antericr, toman en njunto_o atendiendo a los elementos que havap

sido reservados. Existe semejanza entre la marce registrada “Tehuacan” y la denominacién
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propuesta & registro “Tehuacdn”, en grade de confusién, por ser denominaciones idénticas
para amparar articulos simnilares y su registro se encuentra prohibido por la fraccion X VI del
articulo 91 de la ley mencionada, pues no debe perderse de vista que la semejanza es la
cualidad que tienen las cosas de ser parecidas entre si, por lo que la marca a registro es

semejante a la ya registrada, pues al ser idéntica, se parece a Ja otra.”

TERCER TRIBUNAL COLEGIADQ EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
VOLS. 1541-156, 6' PARTE, P.116, AMPARC EN REVISION 463/81. JUAN JOSE BALSECA ZURITA. 23
DE JULIO DE 1981. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENETE: GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL.,

“MARCAS ¥ PATENTES APORTADAS POR 1L.OS SOCIOS A LA SQCIEDAD - §i
ieh es cierto que t sociedad_tiene unga personalidad distinta _a la de sus socios esto n

uiere decir ultim las mar rciales o las paten ¢ gque
50N _propietarios como aportaciones en la sociedad v, por lo mismo, si la sociedad es la que
fabrics los productos patentados o amparadas con marcas comerciales, el uso de tales petentes
o marcas lo hacen_titulares de éstas a través de la sgciedad. No se estd, por esto, en presencia
de un tercero, para los efectos de la Ley de la Propiedad Industrial, que necesite, como

usuario, la autorizacion respectiva,”

T. CXXX1. P. 516, AMPARO EN REVISION 3625/56. LABORATORIOS “INFAN", 5.A. 6 DE MARZO
DE 1957. PONENTE: RAFAEL MATOS ESCOBEDQ.
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CONCLUSIONES

Realizado el estudio de la teoria, legislacion y jurisprudencia en torno a la marca, y basados

en todo ello llegamos a las conclusiones siguientes:

PRIMERA - L.a marca es un signo distintivo 0 propésito es diferenciar las mercancias
o0 servigs de un estabfecimiento de los otro, siempre gue dichos product ici n
la_misma clase o especie; los signos diglintivos junto con tas creaciones nuevas comprenden

los objetos de estudio de la propiedad industrial Ahora bien, la propiedad industrial forma
parte del derecho intelectual, junto con los ltamados “derechos de autor.”

SEGUNDA - El derecho intelectua] e5 1a rama del derecho que se ocupa del estudio v
fundamentos para la reglamentacion adecuada de la marca, v es definido como el conjunto de

derechos resultamtes de las concepciones de la inteligencia y del rabajo imelectual,
contemplados desde ¢l punto de vista de provecho material que de ellos puede resultar. De
esta definicién se desprende —como ya lo habiamos mencionado- que el derecho intelectual

esta constituido por los derechos de autor y la propiedad industrial.

TERCERA - La propiedad industrial es el conjunto de institutos juridicos y leves que se
ocupan de proteger [0s objetog productos de la actividad industrial v comercial, v a los sujetos

CUARTA - El fundamentg juridico de | rechos de la propiedad industrial e

de_proteger 1os objetos y sujetos resultantes de la actividad industrial, sino_también el de
promover dichos obietos para beneficio de la comunidad y sin una proteccidn adjetiva dichos

derechos no tendrian razén de ser, por ello es que se materializan a través del ejercicio de las
acciones de la propiedad industrial (accidn de competencia desleal y accion de usurpacién).Sin
embargo, mas alla de esto, hay 3 comientes filosoficas principales que. fundamentan la
existencia de los derechos de propiedad industrial; a idea del orden interno social, la idea de

justicia, e incluso la i del progreso.
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QUINTA - Los derechos de propiedad indystrial se legitimizan con el reconocimiento que
de los mismos realiza en Estado, organizando de mode adecuado la proteccion juridica de ios
mismos y garantizando su ejercicio per parte de los titulares , resguardando los intereses de la

colectividad y el orden publico.

SEXTA .- De todo lo arteniormente expuesto es facil advertir por qué la m ebe ser po

solo estudi sing protegida, regul r ¢l derecho.

SEPTIMA - Lg rama del derecho que ha de encargayse de la regulacion marcaria es el
derecho intelectual

OCTAVA - Dentro del derecho intelegtual se ubica el derecho marcario, es decir, ef
conjunio de normas furidicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad

industrial, sobre los signos distintivos de mercancias (1a marca).

NOVENA - El derecho marcario debe ser auténomo, en primer lugar porque ninguna otra
rama del derecho —civil, mercantil, administrativo- puede conceder a los problemas generales
y particulares del derecho marcario fa atencién que los mismos requieren; en segundo lugar,
por la trascendencia y naturaleza juridica de las instituciones marcarias; también el caricter
sui-generis de los procedimientos cuando surge una controversia en relacién con una marca,
da autonomia al derecho marcario; por dltimo, el mismo reconocimiento del Estado a favor de
la regulacion de la propiedad industrial, por cuestiones de interés piblico e internacional
fundamentan la autonomia del derecho marcario; es por ello, que las normas esenciales
relativas a la regulacién de la marca estdn ya plasmadas en un texto legal, tan importante e
independiente como ¢l Codigo Civil o el Codigo Mercantil, hablamos de 1a fey de la
Propiedad Industrial.

DECIMA - La i ci tonomia del derechg marcari nado a la yelevanci

niversidades v en la formacidn de los fis I!
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DECIMO PRIMERA .- Después de revisar varias definiciones doctrinales y la misma
definicion dada por la Ley acerca de la marca, y tomando como base las caracteristicas
esenciales observadas en dichas definiciones, llegamos a pensar que una buena definicion de
marca puede ser la signiente; Se entiende por marca todo signg visible, que distinga productos
o sepvicios de una empresa, de otros de su misma clase, existentes en ¢] mercado, y que

ermi bl umidor distinguir los articulos de una empresa de los de_otr

piotepgiendo de ¢sta manera tanio al comerciante como al publico consumidgr

DECIMO SEGUNDA - Para lograr por completo su proposito_la marca debe cumplir con

T Cl1Q ngion ngicacion

rocedencia, funcidn social neidn aganda

DECIMO TERCERA - En tomo a las funciones de la marca, el criterio de la Suprema

de Justicia de la Nacidn, siempre ha sido el de iempr i de 1
marca sean cumplidas siempre por todas v cada una de las marcas;, esio lo tenemos

especificado muy claramente en la tesis dictada a partir del case de la marca “Tehua-Cola™,
donde la Corte dice: “ ...ef objetive de rmuestra legislacion sobre marcas es evitar la
desorientacion y el error entre los consumidores respecto a la naturaleza y origen de los
distintos productos que concurren en el mercado, y af propioc tiempo garantizar la integridad
» buena fama del signo distintive adoptado por el comerciante, asegurando la facil
identificacion de las mercaderias”. En esta tesis se observa cual es e} criterio tanto del
legislador como de los jueces, exigiendo el cumplimiento correcto de todas las funciones que

la marca debe desempeitar.

DECIMO CUARTA.- Para la mar nsidere como juridi nte valida, debe

cumplic_con log requisitos o caracteres esenciales, o de fonde, y que son los siguientes:
capacidad distintiva, egpecialidad, novedad, licitud y veracidad.

DECIMO QUINTA.-_La Ley de {g Propiedad Industrial regula de manera expresa,
bastante clara y amplia todo lo relativo a cada uno de lgs requisitos esencial la m. e}
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sentido de la misma es hacia |a correcta observancia de cada uno de los mismos, sin admitir

excepciones, salvo en el ca: ial de las ma notoriamente ida:

DECIMO SEXTA - Los articulos que regulan la cepacidad o eficacia distintiva son los
siguientes:88, 89, 90,92 y 128; el principio de especialidad es recogido por los articulos 88,
89, 90, 91, 92 y 93; nuestra ley habla del principio de novedad en su articulo 90; la licitud de
la marca estd contemplada en los siguientes articulos: 90 y 92; la veracidad de ia marca es
exigida por la Ley de la Propiedad Industrial por los articulos 90 y 115. La excepcion en
cuanto al principio de especiaiidad de la marca esta constituida por las marcas notorias, que

son reglamentadas en el articulo 90 de la Ley de ta Propiedad Industrial,

DECIMO SEPTIMA - La jurisprudencia relativa g los requisitos esenciales de Ia marca
idp endureciendo cada vez mas; con esto nos referimos a que si bien, desde las primeras
jurisprudencias se sostuvo siempre que la marca debia cumplir con todos y cada uno de los
requisitos de fondo para ser considerada valids juridicamente, a (itimas fechas esto se ha
exigido de una forma totalmente inflexible, esto es observable, por ejemplo, en el caso de la
eficacia distintiva de la marca, pues si bien la ley dice que esta capacidad se refiere sélo a
mercancias de la misma clase o especie, lineamiento que se seguia en las tesis emitidas en los
afos 50's, las Glimas jurisprudencias hacen referencia a que para que dos marcas sean
confundibles, no es necesatio que todos sus elementos constitutivos sean semejantes, sino que

la sola similitud de elementos principales puede originar tal cosa,

DECIMO OCTAVA- La marca debe también cumplir con una lista de requisitos
secyndarios, que se refieren a como debe ser el uso de la_marca, ]a marca debe ser aparente, 1a
marca debe ser individual, v su excepcidn, el caso de |as marcas comunes.

DECIMQ NOVENA- e Ia Propiedad Industrial recoge en su texto ia observancia
de casi todos los requisitos secundarios, pues en relacion a la cuestion de si la marca debe o no
ser aparente no se refiere especificamente a esto, sino que en su lugar exige la ostentacion de
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las siglas MR (marca regisirada) solo en los productos o servicios para los cuales fue

registrada la marca.

VIGESIMA - En cuantg a la jurisprudencia relativa al tema de lgs caracteres secundarios
de la marca, ésta hace patente que el criterio de la Corte ha sido siempre el mismo, apegado g

la_le la_doctrina, sin_caer en exageraciones ni_jnflexibili , y se ha referido, en su

momento & cada uno de los llamados caracteres secundarios de la marca.
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