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INTRODUCCION

En la actualidad podemos observar que la Propiedad Industrial ha tomado mayor
importancia, y surge la nccesidad de crear bases mis firmes que ayuden al crecimiento y
desarrollo del comercio que cada vez busca mis apertura a nivel internacional, lo que implica
que cn nuestro pais se desenvuclva la industria y cl comercio a niveles mayores, esto sc
aprecia en los miltiples Tratados de Libre Comercio de los que México forma parte y los que
pretende celebrar, En los tratados de los que México forma parte, se ha incluido un capitulo
expreso sobre la Propiedad Industrial, a fin de establecer los medios adecuados para competir
en ¢l mercado nacional e internacional, pero ademds para crear las condiciones favorables que
permitan la inversién extranjera.

Realmente son pocos los productos o servicios que no se encuentren diferenciados con
una marca, misma que conslituye el uinico medio con el que cucntan los productores,
comerciantes y prestadores de servicios, para distinguir sus productos o servicios de los de
sus competidores, lo que debe hacerse en un marco de libre compelencia, en el que cada
industria y comercio logre su crecimiento basado tnica y exclusivamente en su crealividad,
ingenio y esfucrzo propio, sin allegarse o aprovecharse del esfucrzo ¢ inversion que hayan
realizado los demis industriales o comerciantes.

Pero ailin y cuando cn nuestro pafs, como en la mayor parte del mundo se ha
cevolucionado; la cierto cs que el comercio ilicito ha proliferado, no obstante las acciones
legales y fuertes sanciones ccondémicas que cn materia de propiedad industrial han sido
implementadas, se aprecia con mayor frecucncia la aparicién de marcas piratas cuyo objetivo
principal son las marcas de prestigio, lo que implica que fos comerciantes ¢ industriales,
ademds de tener que invertir fueries cantidades de dinero en los cada vez més crecientes -
espacios publicitarios para lograr captar Ia preferencia del consumidor, también tienen que
invertir para actuar contra el comercio desleal, enfrentindose a procedimientos lentos, en los”
que los més desfavorecidos sicmpre resultan ser los legitimos titulares de las marcas,

Es por lo anterior que debemos hacer un estudio més detallado sobre la materia, para
saber si las acciones con que cucnta ¢l industrial o comerciante, para proteger el derecho’
exclusivo otorgado con el registro, y los preceptos que le dan fundamento, son totalmente
favorables para combatir el comercio desleal, y sobre todo pensar en lo conveniente que seria -
sacar del letargo en que sc encuentran  inmersos los procedimientos. administrativos y dnrles
mayor agilidad, lo que seria benéfico para el comercio ¢ industria en general. :



) Para lograr- os obJellvo scﬁ'\lados en cl parrafo que antcccdc, y lograr una mejor
comprcnsmn dc lus marcas, se ha leldldO el prcscnle esludlo en cinco capitulos;

. En el primer capltulo se mencionan las diversas definiciones que de marca se han dado,
tanto cn la doctrina como en nuestra legistacion, con cl propdsito de entender  nuestro objeto
. de estudio (las marcas) y conocer sus principios fundamentales,

Dentro del segundo capitulo, y como preambulo al estudio del mévil de este trabajo, se
analizan los diversos tratamicnlos que se ha dado a la imitacién de marcas, en los distintos
ordenamientos juridicos que han cstado vigentes en México, posteriormente se entra al estudio
de nuestra actual legislacion, incluyendo por supuesto los distintos tratados de libre comercio
de los que México es parte.

En el tercer capitulo ya adentrados cn la materia, sc dan diversas definiciones de

{imitacién de marcas, con el objeto de precisar que es lo que debe entenderse por la misma, En

- este mismo capitulo, se realiza un andlisis de todas las instituciones previstas por la ley que se

encuentren relacionadas con la imitacién de marcas, y cuales son las consecuencias en caso de
existir imitacion.

En el siguicnte capitulo nos adentramos al estudio de las reglas establccndns por Ia
doctrina y la jurisprudencia, y que deben ser aplicadas para determinar. la-existencia o
inexistencia de [a imitacién de marcas, plasmando desde luego tanto resoluciones emilidas por
cl Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como jurisprudencias dictadas por.nuestros -
drganos jurisdiccionales. Asimismo en este capitulo se analiza la pro(cccuSn que sele da a las—
marcas notoriamente conocidas, cuando estas han sido imitadas. :

En el Gltimo capftulo se analizan los dos ilicitos que en malcnn de 1mltacmn de mnrcas” .
prevé la Ley de la Propiedad Industrial: La imitacién’ demarcas’ como - infraccién -
administrativa y la imitacién de marcas como delito, en estd ul!lma se anahzan los clcmenlos
que integran dicho delllo, as{ como los problemas que.cn’ la’ practica; ‘existen para’ su
conﬁguramén. En este mismo capitulo se realiza un estudio de los procedlmlenlos que hay que
seguir para abtener una declaratoria formal de infraccion admmlslrauva, asi como los que hay -
que seguir para la persecucxén dcl delno, segun sea el caso RERE
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Y como resultado final del estudio realizada en'cada uno de los cinco capitulos en que
sc.encuentra dividido cl prcscnlc trabnjo, s cslablcccn las conclusmnes a las que llegd la
: aulora del prescnlc lrubajo E




CAP[TULO [
CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA MARCA

1.- CONCEPTO DOCTRINAL,

”44,- El gbhno grupé estd ihlegrado' poyf el iraépaso Qc tecnoibgia

Los sngnos dlslmhvos denommados marcas, seran objclo dc nucslro esludlo, las
~cuales- han-sido definidas por partc de la doclnna,“ pero. para efectos précncos sélo se
mencionaran algunas de esas dcﬁmcnoncs ;

sus produclos 0 sus scrvn:los deflos de su
o adhe516n dc laclientela.--

- la‘marca pucde ser definida como un signo que tiende a

' RANGEL MEDINA, David, DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
>+ Instituto de Investigaciones Jurldicas UNAM. México, D.F., 1981, p. 879y 880




proporclonnr -2 la chenlcla una merczmcfn o
) garanlla..

: Carlos E. Mascarcfias dcfine a la marca como {‘un signo que se usa p
“en'el me cndo. los Produclos o los scrvnc

: (i una ‘empresa, dc !os produclos o servicios de
o~ -las olras cmprcsas

En nuestro Pafs sc han dado las siguicnics definiciones:

Justo Nava Negrete define la marca como todo signo o medio material que permite
a cualquicr persona fisica o juridica distinguir los productos que labora o expende, asi como
aquellas actividades consistentes cn scrvicios, de otros iguales o sumlarcs cuya finalidad
inmediata cs la de atracr la clientela y después conservarla y aumentarfa,®

Por su parte Cesar Sepalveda sciiala que la marca es un signo para distinguir. Se
cemplea para seitalar y caracterizar mercancfas o productos de la industria, o bien, servicios,
diferencidndolos de los ofros. Tienc por objeto la marca, proteger las mercaderias y los
servicios poniéndolos al abrigo de la competencia desleal mediante la identificacién. Bstan
destinadas a especializar los productos en que se usan o los servnclos que se valende cllas y a
indicar y garantizar su procedencia o las empresas que las prestan, *

n ‘servicio “cubierto - publicamente con’su’

ara dlstmgunr»_',

David Rangel Medina, considera como marca el signo de que sc.valen los

industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus mercancias o
servicios de los de sus competidores.

Las anteriores definiciones varian en cuanto a la forma, no en contenido, pucs aiin
cuando presenten el particular estilo de su autor, todas cllas destacan el cardcter distintivo de
la ‘marca, caracter que debe permitir a los industriales, comerciantes y prestadores de

. 2 Aulor citado por ALVAREZ SOBERANIS, Jaime, “LA REGULACION DE LAS INVENCIONES Y MARCAS Y DE
LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. Porria México. p. 54
Autor citado por RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Propiedad del Autor,
México. p. 155.
4 Aulcr citado por NAVA NEGRETE, Justo. DERECHO DE LAS MARCAS. Porriia. México. p. 145.
5 Ibidem. p. 147.
€ SEPULVEDA, Cesar"EL SISTEMA MEXICANQ DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL". México Porrua. p.113
T RANGEL MEDINA, David. DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL. Op, cit, p. 91




servicios, diferenciar sus productos y servicios de los de sus competidores:

Es precisamente ¢l cardcter distintivo de fas marcas, lo que ha propiciado su
‘ereciente uso, en la actualidad podemos ver que son pocos los productos y servicios que no
ostenien una marca, lo cual significa que los industriales, comerciantes y prestadores de
 servicios, han tomado mayor conciencia del valor que una marca puede significar para sy
empresa, s por esta razén que cada vez mis empresas han decidido registrar sus marcas ante
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y asi gozar del privilegio exclusivo de su
uso,

2.- CONCEPTO LEGAL,

La Lcy de Mnrcas de Yébnca puhhcada en el Dlano Oﬁcml dc la I'cdcrncnén del dia
i d




Articulo 2.- Pueden constituir una marca, para los cfectos de la Fraccion [ del
Articulo anterior, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general
cualquier medio material que sea susceptible, por sus caractercs especiales, de hacer dlsungulr :
a los objetos que trata de aplicarse, de los de su misma especie o clase.

La Ley de Propiedad Industrial publicada el 31 de diciembre de 1942 al lgual que :
la anterior no da un concepto de marca 'y scﬂala :

£ Articulo 96.- El que cstc usando o quncra usar_una marca para dlsungunr los

articulos que fabrique. o produzca y denotar’ su-procedencia, puedeadquirir el . derccho

exclusivo de uso, mediante su registro en la Secretaria de la Economfa Nacional, sausfaclcndo
. hs fommhdadcs yrcqunsuos que establecen la presente Ley y su Reglamemo.

i

‘ Arﬂculo 97.- Pueden constituir una marca, para los efectos del primer parrafo del
.aniculo anterior, los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y en general

* " - cualquier medio material que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de hacer distinguir

“:a los objetos a que se aplique o trate de aplicarse, de los de su misma especic o clase. -

Por su parte la Ley de Invenciones y Marcas pubhcnda enel Dlano Ofi cml dc la B
Federacion el 10 de febrero de 1976, reconoce por primera vez en la Legislacién Mexicana ‘a
las marcas de servicios, cxpresindonos separadamente los conceptos de marcas de produclosi R
y marcas de servicios en el siguiente articulo, S

Articulo 87 Esta Ley reconoce las marcas de roduc lo!

¢l dos de ngoslo de 1994, define la marca en el sngulcnlc zu1

Articulo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que dlshnga produclos o’ B
servicios de otros de su misma especie clase en cl mercado. :




oy mcrcancius

: ‘3'. CLASll‘lCAClOA DE. LAS MARCAS ATENDIENDO AL onu:ro QUE.
' PROTEGEN ‘- ;

una mcrcnncia ‘de otra; as{ «como sus smémmos, mercaderias, cfeclos, bienes, articulos, etc. *

b).- LAS MARCAS DE SERVICIOS: Estas marcas tienen por objelo diferenciar servicios. Su
proteccién es incluida cn el articulo 6 sexies del Convenio de Parls, en la revision realizada en
Lisboa en ¢l aiio de 1958, México se suscribe a csta revision en diciembre de 1962,
comprometiéndose a proteger las marcas de servicio, pero no se obligaba a proveer su
registro, y cs hasta la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, cuando el Iegislador, atendiendo
a una necesidad de caracter ccondmico y social, recanoce su registro, el cual vendria a ser la
finica forma de que los comerciantes y productores pudicran cjercitar las acciones legales
tendientes a la proteccién de sus marca y en contra de los competidores desleales.

4,- CLASIFICACION DE LAS MARCAS SEGUN SU TITULAR.

 Desde felk puiub de \blislka del sujelo titular dt; In marca, estas s clasifican en: ® -

' n) MARCAS lNDUSTRIALES Son nqucllos sngnos emp i ' qﬁdﬁétércs dc'la_'s‘

b).- MARCAS. DE COMERCIO Son los. signos. util ]
intermediarios entre ¢l fabricante de Jas mercancfas'y los consumldores, para, identificar el
lugar de venta de las mcrcanclas, ndependlcnlcmcnte o al lado de la marca mduslnal dc qu1en
las produjo. :

:RANGEL MEDINA, DAVID 'DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL Op, c:l 918,
Ib[dam p. 919, : :

por:los omercmnlcs, como



c) ‘MARCAS DE AGRICULTURA Son los signos utilizados para distinguir los productos
agncolas naturales como frutas y legumbres que directamente ostentan marcas, asi como los
quc se prcsenl'm scmuransfonnados ¢n envascs, latas, bolsas de plistico, cle.'

5.- CLASIFICACION DE LAS MARCAS DE ACUERDO CON SU COMPOSICION,

- Sepglin su composicion, integracion o formacién, las marcas pueden ser;

a)- NOMINATIVAS, VERBALES, DENOMINADAS O FONETICAS: Sc¢ componen - -
exclusivamente de una o més palabras, vacablos o frases. ' Pueden tener un significado si
hacen alusién a cosas reales, mitoldgicas, astros, animales, o bien carecer de significado si se
forman de palabras o sonidos integrados caprichosamente surgiendo excluswamcnle de la.
imaginacion del autor. !

En las marcas verbales no hay que tomar en cuenta la forma cspccml dc lns lclras,. ;
sino ¢l somdo de la palabra, el cual queda prolegldo sin lcner en cucnta ‘e quc caraclcres*
vienc escrita.” . ;

memoria visual,

c).- MARCAS TRIDIMENSIONALES O PLASTICAS: Son aquellas quc llencn volumen.l,
tales como los envascs, las envollums. los frascos o la forma misma de los productos. AR

d). MARCAS MIXTAS: Son las que resultan de una combinacién o varias q:oml'ai‘nécionesvdg

10
Idem.
*1 RANGEL MEDINA, David "TRATADQ DE DERECHO MARCARIQ”. Op, ci, p. 216.
12 SEPULVEDA, Cesar.EL SISTEMA MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL". Op, citp.121

13 RANGEL MEDINA, David."TRATADO DE DERECHO MARCARIO". México. Pomia. Op, cit, p. 216. .
¥ 1dem.



las tres clasificaciones de marcas antes mencionadas.

6 EL USO COMO FUENTE DEL DERECHO A LA MARCA.

 La ley reconoce dos fornias de adquirir el derecho'a la marca, el uso y el registro,

El uso de una marca puede producir efectos juridicos antes del registro, ¢s decir, se
puede negar el registro de una marca si existe una que habfa sido usada con anterioridad a la
que se pretenda registrar; o bien, produclr clectos juridicos después del registro, esto es, i ya
habia sido otorgado un registro y se compmebn que cxistfa una marca igual o semejante cn
grado de confusion, que fuc usada antes quc la marca que obtuvo el registro, sc va a declarar
nulo el registro de csla ultima, -

Nuestra ley, | rcconoce los derechos ongmados por el uso anterior de una marca cn
los artfculos 92 y 151 fraccnén II; de ln Lcydc la Propxcdnd lnduslnal los cuales establecen: *

- +Articulo 92.- El registro de una marca no producird efecto alguro contra

L Un tercero que de buena fe explolaba en lerrllon naciol 1 ’
olra scmc;nnlc en grado de confusién, para los § 5 0 smnlurcs productos' .

-~ de servicios, siempre y cuando el tercero hublcse en pezado a’ usar lamarca, de -+ -
manera mmlcn'umpld'l, antes de la-fecha- dc'presc n°de Ja-solicitud ‘de’
registro o del primer uso declarado en esta. El tercero tendrd dcrccho a sohcnlar :
¢l registro de la marca, dentro.de. los tres afos sigui ‘ :
publicado el registro, en"cuyo caso’ deberd lranillar 'y obtener. prevmmcntc la-

- declaracion de nuhdad dc este. e :

 de una marca serd nulo cuando: -

E II La marca séa ldcnuca 0 semejamc en grado de confusxén a otra que haya
sido dsadaen: el pals o cn’ el cxtranjero con ailerioridad 2 la fecha de
"prcsenlm:lén de la solicitud de la marca registrada y sc aplique a los mismos o
similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer ¢l mejor derecho
por uso anferior, compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en cl



pais o en el extranjero, antes de la fecha de presentacién o, en su caso, de la
fecha de primer uso declarado por el que la registrd.

Como podemos observar nuestra ley reconoce dercchos derivados del uso anterior,
ya sca que éste se haya efectuado en el temitorio o en el extranjero, gozando en consecuencia
¢! que acredite un mejor derecho por uso anterior, de la facultad de hacer valer la nulidad en
contra de un registro marcario, ya sea que esta se solicite por via de accién o de reconvencién,
cn caso de que haya sido demandado por ¢! titular del registro, teniendo para cllo un termino
de tres afios contados a partir del dia en que fue publicado el registro, y una vez obtenida la
nulidad podra solicitar el registro de la marca.

7.- EL REGISTRO COMO FUENTE DEL DERECHO A LA MARCA.

La ley establece que el derecho al uso exélusivo'dc la marca se obticne mediante el
registro (articulo 87), siendo el medio més cficaz para la prolccclén de las marcas, El derecho
de exclusividad consiste en’ que cl titular, es-la.linica persona- facultada legalmente para
emplear la marca en los produclos o servicios para los cuales fue rcglslrada y en caso de que
terceros utilicen la marca sin aulonzaclén, ‘el litular“podré .oponerse a fravés de” los
procedimientos admlmslrahvos o acciones pcnnles que la ley le otorga.

8- EL PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD DE LA MARCA.

La marca es especial en el sentido de que solo se aplica a la categorfa de productos
para los que ha sido creada. De cuyo principio se deduce la regla general segiin la cual la
marca no puede registrarse para proteger indeterminadamente cualquier mercancla, ya que el
alcance de la propledad de una marca se limita a la proteccién de los produclos para los uc
fue rcglstrada, ¢l signo no s protegido mas que para productos o servicios determinados.'®

La marca ha de ser ¢l signo individualizador de las mercancias; es menester que sea

' RANGEL MEDINA, David. REVISTA MEXICANA DE LA PROPIEDAD IINDUSTRIAL Y ARTISTICA.
Vol, 20. Julio-Diciembre 1972, p 183.
e NAVA NEGRETE Justo, DERECHO DE LAS MARCAS. Op, cit. 182




,';‘dlstlnln de. toda olra mnrcn, que, sc'l cspecml lo que sxgmf ica que sit nalumlczn debe ser tal.
‘que no sc confunda con olra rcglslrada con anterioridad, denominada ﬂnlccedcnlc y pucda ser -
feconocida fagilmente 17; X

El principio de la cspcclalldad de fa marca, tiene que ver con la n'lluraleza dc los: "
produclos ya que el derecho exclusivo que origina el registro de I marca opera solo cn el "
'; campo de los produclos o de los servicios idénticos o similarcs. :

‘La Ley de la Propicdad Industrial hace alusion a este prmcnplo en los sngulenlcs ‘
prcccplos : ’

Amculo 88 Se entiende por marcu lodo slgno v151ble quc dlstmga produclos 0
schICIos de otros dc su misma csp

ina marc los siguientes signo

-1~ Las denominaciones o figuras vnsnblcs suﬁcxenlemenlc dlslmllvas, susceplibles
de’ ldcnllf icar los produc(os ¥ apli uen o lralen dc aphcarsc, .

trimite; de; rcglslro prcscntada con’ nnlenondad 0a una regns(rada y. vigente
: _nphcada a los mlsmos o snmllares produclos 0 servncnos

Atticilo 93.< Las 'marcas se”registraran en refacién con-productos o servicios
determinados segin la clasificacion que establezca el reglamento de esta ley.

" Tesis jurisprudencial. MARCAS CARACTERISTICAS DE LAS. Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, Citada por FERNANDO SERRANOQ MIGALLON . LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL EN MEXICO. p. 263

¥ Tesis jurisprudencial . Amparo en Revision 1269/84, GUCCI DE MEXICO, S.A. DE C.V. H,
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, en el afio 1985, Tercera Parte.
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: Anlculo 13- Pam oblcncr cI tegistro de una marea dcbera prcseularsc solicitud
- por escrllo antc el msu(ulo con los sngu:cmcs datos

“Aticulo 1515 El registro de uni marca ser fitlo cuando;

I1.- La marca sca idéntica o semejante en grado de confusion, a otra que haya sido
usada cn el pals o en ¢l extranjero con anterioridad a la fecha de presentacion de la
solicitud de 1a marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o
servicios, siempre que, quicn haga valer ¢l mejor derecho por uso anterior,
comprucbe haber usado una marca ininterumpidamente cn el pals o en ¢l
cxtranjero, antes de la fecha de presentacion o, en su caso, de la fecha de primer
uso declarado por el que la registro.

Articulo 213,- Son infracciones administrativas:

1V, Usar una marca parcc:da en gmdo de confuslén a olra reglslrada, para nmparar L
: los mismos o similarcs produclos o servicios que los protcgndos por Ia rcg;slrada. L

L * De los’ anteriores criterios doclnnales, junsprudencmlcs y dc Ia propla lcy, se.
s deducc que el principio de especialidad de la’ marca no; solo se limita:a'los: productos y -
it~ servicios para los cuales la marca ha sido rcglslrada, sino quc sc. hace’ extensnva a todos i
aquellos productos o servicios, que pertenczcan o no a’la ‘mista clase, pero’ quc, por su
finalidad, composicidn, lugares de venta o cualqulcr relaclén que enlre cllos exista, puedun'
llegar a confundirse como provenicntes de un mismo ongcn.

9. EL PRINCIPIO DE LA TERRITORIALIDAD DE LA MARCA.

 El principio de la territorialidad implica que ¢l derecho sobre la marca no puede
adqumrsc y conservarse mas que para los actos creadores y conservadores del derecho que
: fucron cumplidos en el Pais donde Ia proteccion es requerida y segln su legislacion. 1

em NAVA NEGRETE, JUSTO. Op, cit, p. 189y 10.



SO

Los cfcclos dcl reglslro de una-marca’ se cons!nncn umca‘ y exclusnvnmcnle al‘
territorio” el Pais: que. ‘1o . concedis, por lo “que-no: t drd- cfcctos cxlratcmlonalcs N
'mlemac:on les. :

: Para que una marca se proteja en otros Pafses, tendrd que hacerse el registro cn los .

U Juridlcos en eI Pais cn el cual ha; sndo rcglslrnda
e cslncla lOd'l vez quc admlte las SIgmen(cs exce|

1 - Una cxccpclén a cstc pnllClplO [ el caso de las llamadas marcas nolonamcnle g

conocidas.

Se entiende que una marca cs notoriamente conocida en México, cuando un scctor
determinado del piblico o de los circulos comerciales del Pafs, ‘conoce’ la* marca "como
consccucncia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por
una persona que emplea esa marca en relacién con sus productos o servicios, asi como el
conocimiento que sc tenga de la marca en el ferritorio, como consecuercia de la promoc:dn o
publicidad de la misma (articulo 90 fraccién XV de la L.P.L). :

Para poder delimitar ¢l significado de una marca noteria, es necesario lencr en
cucnta que la notoriedad cs ¢l conocimicnto que ¢l piblico consumidor tienc de ¢sa marca,
Este conocimiento no se limita naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye
informaciones sobre las cualidades, caracteristicas y uso de los productos que la llevan, Es por
referencia al pitblico consumidor que se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la
notoriedad es una prucba de la utilizacion de la marca, porque significa que la marca ha tenido
gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser
notoriamente conocida cn ¢l Pais antes de su regislro en cl y, en vista de las repercusiones
posibles de la publicidad de otros Palscs, ain. antes de quc se- utilice en Ja’ Repiiblica
Mexicana.

Respecto de csta excepcnén encontramos ln sngunenle lesns suslenlada por ¢l Cuarto
Tribunal Colegiado en Malcna Admmlstralwn. i ;

% Ibidem, p. 190
# Criterio sostenido por e! Tercer Tribunal Coleglado en Materla Admlnlslrallva de! Primer Circuito,
Amparo en Revisién 1269/84-GUCCI DE MEXICO, S.A., 19 de marzo de 1985. Unanimidad de volos,
Visible en las péaginas 27 Y 28 del Informe de Labores de 1985 Tercera parte,



'PROPIEDAD . .INDUSTRIAL, CONVENIO DE. PARIS - PARA LA
“'PRQTECCION DE LA. No es necesario para que opere la proteccion de una
- marca’que csta se encuentre registrada en el Pais de origen. De la lectura de los
~articulos 6 bis, 6 quinquics y 10 bis del Convenio de Paris, para la proteccion de la
propicdad industrial, se puede concluir que dicho convenio regula ta proteccién
 tanto de las marcas notoriamente conocidas en nuestro Pafs ( articulos 6 bis y 10
- bis), ast como también de las marcas registradas en el Pals de origen ( aniculo 6
- quinquics); de manera que, no es necesario para que opere la proteccién de una
marea, que csla se encuentre registrada en el Pais de origen pues basta para ello
7 que se trate de una marca nolonamcn(e conocida en cf nuestro, en lémnnos de los
- mﬂculos 6 bis y 10 bis referidos. 2

La prolccc:on de las marcas notoriamente conocidas, como excepcndn al principio - k
: dc lcmlonahdad cs justificada, pues protege al titular de la marca notoriamente conocida, -

- para ewlar que ferceras personas incuran en actos que atenten contra sus inlereses, y por ofra <. -
parte protege los interescs de los consumidores, para que no sea inducido a error o confuslén, .

“respecto del origen o calidad de los productos amparados con una marca similar,

2.- Otra excepceidn a este principio es el derecho de prioridad, por virtud del cual si . -
cs solicitado un registro de marca en alguno de los Paises miembros del Convenio de Paris y :
¢l mismo titular solicita dentro del término de seis meses el registro de la misma marca en’
algiin ofro Pals miembro del convenio citado, ¢l derecho derivado de la solicitud del registro
lcgalmente depositado, tendri efectos retroactivos en el Pais donde se haga valer la pnondad
por lo cual se tendré por presentada la solicitud en la misma fecha en que realizd su pnmer
deposito cn el primer Pais.

3.- Una excepcién ms a este principio de lem(onahdad se cncuenlra en el nniculo
151 Fraccion Il de nuestra Ley en donde s¢ cslablecc' :

, Anfculo 151.+ Bl reg tro de u‘na marca scrﬁ nulb'c‘uzin'dyo‘

L La marca sca idéntica o scmcjantc en grado de confusnén, a 6trzi que haya sido

usada en ¢l Pals o en ¢l extranjero con amcnondad a la-fecha de presenlaclén de

- 1a'solicitud de la marca reglslrada y se aplique los mlsmos o similares productos

o servicios, siempre que, quicn haga valer. ¢l mejor derecho’ por uso anterior,

comprucbe haber usado una. marca mmlemlmpldamenle en ¢l Pais o en ¢l

cxlranjero, antes de la fecha de prescntaclén 0, en su caso, de la fecha de primer
uso declarado por el que la registrd.

2 CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
TOMO VI. SEGUNDA PARTE. PAG. 613. AMPARO EN REVISION 2474. COMPACT CASSETTE,
S.A. 19 DE ABRIL DE 1990.UNANIMIDAD DE VOTOS.
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Como podemos observar en el precepto antes trascrito, en nuestra legislacion se le

atribuyen efectos juridicos al uso de una marca realizado en el extranjero, por lo cual si una

“marca ha sido usada ininterrumpidamente cn el extranjero con anterioridad a la fecha de

presentacion de la solicitud de la marca registrada nacionalmente, o de su primer uso

declarado; este uso de la marca extranjera tendrd cfectos extraterritoriales, pues se podra

solicitar la nulidad de fa marca registrada nacionalmente y una vez obtenida la declaracién de
nulidad, obtener su registro,

10 LA CLASIFICACION DE MERCANCIAS Y SERVICIOS.

. - Bl rcglamen o de la
cslablece la clasnﬁcacxén oﬁc'

Bl de; cho al uso cxcluswo de una marca, que se obucne mcdmnlc su reglslro, es
.un derecho qite debe entenderse limitado al gmpo o famxlm dc productos 0 servnclos para los
quc fue reglslrada. » :

: La vazén de que exista una clasificacién oficial ‘es facilitar la tramilacién de-los-

registros, pero esta clasificacion no es estricta, toda vez en una misma clase pucden quedar
comprendidos productos o servicios cuyas caracterfsticas: sean‘tan- distintas que no pueda - -
cxistir alguna posibilidad de confusién, y por el contmno, existir productos o servicios que
aiin cuando pertenczcan a distintas clases, guarden cierta relacion entre sf, que puedan Ilegar a
confundir al publico consumidor como provenientes de un mismo origen.

# JALIFE DAHER, Maurlco. Aspscms LEGALES DE LAS MARCAS EN MEXICO, SISTA, México,
P 66. 1993. .




. Eslc cntcno ha sldo dclcnmnado por dlslmlas lesns Junsprudcncmlcs como las que
CllSC},llldd se enuncian:

PROPIEDAD INDUSTRIAL, ARTICULO 71 DEL REGLAMENTO DE LA
LEY.- La clasificacién que se conticne en este dispositivo legal no puede servir de
base para cstablecer la semejanza o diferencia entre los productos de sus distintas
clases, ya que cstas solo sc hicicron con ¢l fin de facilitar la tramitacion del
registro de las marcas, pero no para eslablecer la diferenciacion estricta de los
productos clasificados,

REVISION FISCAL 1830/1987. CALIFORNIA PACKING CORPORATION,
RESUELTA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 1959. PRECEDENTE, TOCA
1110/1957, SEGUNDA SALA, BOLETIN 1959.

MARCAS, LA SEMEJANZA IMPIDE suU REGISTRO
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASIFICACION DE LAS.- La semcjanza
o similitud a que alude el articulo 91 fraccidn XXII de la Ley de Invenciones y
Marcas no s¢ limita a articulos clasificados en la misma clase, sino a cualquiera
otra que se reficra a productos similares, siempre que induzca a error por su
finalidad, su composicion, lugar de venta o cualquicr relacién que entre ambos
exista, por lo que, la clasificacion a que alude el articulo 56 det reglamento de la
ley mencionada no puede servir de base para concluir si hay o no similitud cntre
productos de distintas clases, maxime cuando los clementos de confusion de las
marcas conmemorativo (licores alcohélicos clase 49), y conmemorativo (vinos de
mesa clase 47), composicion de la marca, y que fonética y gramaticalmente son
semejantes cn grado de confusién.

AMPARO EN REVISION 1326/88, CERVECERIA CUAUHTEMOC, S.A. de
C.V., 5 DE OCTUBRE DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, REGISTRO DE MARCAS
SEMEJANTES PARA PRODUCTOS COMPRENDIDOS EN CLASES
DISTINTAS.~ Como en los términos del articulo 106 de dicha ley, aunque no se
trate de fos mismos productos, se aplicarin las normas de la fraccién XVI del
articulo 105 para articulos similarcs a los que ampara la marca anterior cuando la
sccretaria considera que hay posibilidad de confusién por la semejanza de las
marcas; la similitud a que se alude debe definirse tomando en cuenta no solo la
clase en que cstan comprendidos los articulos amparados por una y otra marca,
sino que prescindiendo de que los productos estén agrupados en diferentes clases
debe considerarse, para cvitar errores y confusiones, la finalidad, composicion,
lugar de venta del articulo, o cualquicra otra relacién que venga a evidenciar que,
con la segunda marca sc trata de aprovechar cl prestigio de la primem,



11.- MARCAS REGISTRABLES.

Consecuentemente la estimacion contraria a la apreciacion de: las_autoridades
responsables, en pugna esta con la realidad objetiva.y con. la interpretacion
Juridica y racional del precepto de que se trata, o invade el juicio subjeuvo qlic

corresponde a dichas responsables, sino que lo invalida por comencr los”™ v:c:os

seilalados por el Juez de Amparo,

JUICIO DE AMPARC PROMOVIDO POR CALI!‘ORNIA PACKING
CORPORATION, TOCA 1110/957/2a, FALLADO EL 2 DE JULIO DE 1959,
UNANIMIDAD DE VOTOS. SEGUNDA SALA, INFORME 1959, PAGINA 92

MARCAS IDENTICAS O SEMEJANTES A OTRAS REGISTRADAS.- El
clemento de confusidn que pudiera determinar crror en la procedencia del
producto amparado por una marca idéntica o semcjantc a la registrada con
anterioridad, pucde provenir de muchos factores, encauzados a alcanzar un
beneficio con detrimento del derecho preferente que trata de resguardarse, y de
alif que, la semejanza o similitud a que alude la ley no queda limitada a articulos
clasificados en la misma clase, sino a cualquier otra, siempre que induzca a crror,
por su finatidad, composicion, lugar de venta o por cualquicr relacién que entre
ambos exista, bien sca de medio a fin o de causa a efecto, sin que por cllo, a la
similitud indicada se le deba dar una interpretacién rigida, sino justa y i6gica;
pudiendo decirse entonces, que la clasificacion a que alude el articulo 71 det
Reglamento de 1a Ley de la Propicdad Industrial, precisamente metddica para cl

fin que persigue, no pucde servir de base para concluir que no haya ni puede haber -

stmilitud entre productos de distintas clases.

15

AMPARO EN  REVISION 1830/57. CALIFORNIA PACKING -

CORPORATION, 21 DE SEPTIEMBRE DE 1959, UNANIMIDAD DE VOTOS
VOL. XXVIi, 6" PARTE. PAG.43.

i Exlsten (rcs slstemas para snber quc sngnos pucdcn conshtunr ‘tna marca, el pnmem o
es _c] snslcma de la llhre elcccnSn o adopcitn, segun cl cual ln ley, ajusléndose al pnnclplo de -

s, stem “restrictivo, el cual limita cf derecho de clegir un sigho
1 edianld ulguno‘de los siguientes procedimientos: a) Enumera -de



un modo expreso los signos que pueden ser usados como marca; b) Especifica cuales son los
signos que no podrin . usarse como . marca- y cuyo registro esta prohibido; c) Sciiala
simultincamente cuales son los signos que pueden constituir marcas susceplibles de registro,
y que cs lo que no puede registrarse como marca,

El tereer sistema es el mixto, el cual por una parte adopta ¢l principio de la libre
eleccidn, es decir, que cualquier signo distintivo cs apto para usarse como marca; pero
también adopta el principio del sistema rcslncuvo, cxcluyendo de modo cxp)icno los signos

“que no pueden ser usados como marca .

Nueslra nctual ley (oma como basc cl sistema mnx\o, en’ cl aniculo 8 udopta cl 5
sistema de Ia libre cleccidn, ya que no sefiala en forma delemnnan I !
pucden constituir una marca, solo se limita a cxprcsnr quc ‘el signo; que se Tisc’como marca”:
dlsnm,a los productos o servicios de otros de su misma especie 0 clasc, pcro tamblén adopla’ :
¢l principio del sistema rcsmcnvo, cxc]uycndo en e} articulo 90 d modo cxpreso los s:gnos
que no pucden ser usados como marea, *.o :

La ley dcn(ro del conccplo lcgal nos da ia rcgla gcneral que nos pcmmc ‘saber que T

. sipnos pucden constituir marcas, scitaldndonos los principales caracteres que, debcn sausfaccr, ERs
- para poder ser objeto de registro, El articulo 88 expresa: Se entiende por marca 1 todo signo_ .

v1snblc que dls(mga productos o servicios de otros de su misma cspccne 0 clasc c cl 'mc ddD F

La expresion de signo visible sngmﬁca que debe \rmarsei 1 S
representaciones praficas que scan perceptibles a la vista y:advertibles: por. ualquncm, ‘
(excluyendo con la expresién “visible" lmplicnamcmc la u(lllzacnén de marc odorilcras o
audmvas) que distingan productos o servicios de su misma especie o clase,’ es declr, que L
signo tenga tal pnmculandad que lc permita identificarse v dlferencmrsc de los
amparen proguctos o servicios lgualcs 0 scmejamcs

Nuestra Ley sciiala de_mancra enunciativa algunos signos que pueden constituir®
marca: o S e R

Anticulo 89, Pucden cohsmuir una marca los siguientes sig

~1 .Las dcnommacloncs o liguras v15|bles, suﬁclenlemenle dlsnnuvas,
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se aphquen otraten de - '
 aplicarse, frente a Jos de su misma especie o clase;

 iidem. p. 261.




11, Las formas tridimensionales;

,lII Los nombres comereiales y denominaciones o razones socmles swmpre quc
no queden comprendidas en el articulo siguicnte, y .

. IV, El nombre propio de una persona fisica, snemprc que no se confunda con una
marca registrada o un nombre comercial pubhcado

12.- MARCAS NO REGISTRABLES.

La ley scfiala cn el articulo 90 una serie de hipdtesis cn basc'a las cuales
determinados signos no pucden scr empleados como marcas, Las causas que establecen que

un signo no sea susccé)llblc de ser registrado como marca, se pueden englobar confonnc alos
siguientes criterios:

1.- Por no ser distintivas;
2.- Por ser descriptivas;
.- Por tratarse de simbolos oficiales;
4 Por inducir a error o confusion;
5.~ Por estar intimamente vinculadas a una pcrsona fisica o moral;
6.~ Por afectar derechos sobre marcas, previamente reconocidos,

1.- Marcas no registrables por no ser distintivas: Se ha mencionado con anterioridad
que una de las principales caracteristicas que debe satisfacer un sngno para ser considerado

como marca es que sea dlSllllllVO, y si csln caracleristica l‘altn enun sngno Ia lcy prohfbc st
rcgls(ro como marca, : : :

: Las fracclones del nrﬂculo 90 quc scﬂalan la falla de cm‘acter dlslm(lvo como
.lmpcdlmcnlo paracl reglstro, son Ias sngmemcS' 3

A'rllculdg No éérz'm 'regislmbles domo marcas:

-Fraccion 11.- Los nombrcs téenicos o de uso comun. las dcslgnaclones usualcs o
gcnéncas dc los produclos o servicios quc prclcndzm ampnrarsc con la marca.

2 JALIFE DAHER, Mauriclo. Op, Ci. p. 33
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~ Bn la doctrina se han’ dado.las siguientes definiciones relacionadas con {a fraccion

: comun, son aqucl 05 g
producios especificos 'y determinados,” que con pos(enondad se gcncral a
g woposmoh del mular pnmmvo de la marca para co!

mismo, 7

y.vulgarizan, sin’
mundclproduclo :

i Nombre técnico; Es la expresion cmj)lcada exclusivamente con sentido distinto del’
vulgar, el lenguaje. propio de” unarte, ciencia, oficio, : ctc,, ain cuzmdo éslas no “sean
habitualmente empleadas por ¢! plblico en general, sino por un reducxdo numcro o scc(or de..
personas. .

Denominacién genética: Para reputarse genérica en la acepcién . legal, la .
denominacion debe ser empleada de un modo gencral por el piiblico, por ef comercio o por
ambos, pues precisamente se considera que carece de cufio distintivo, y no puede ser adoptada *

para marca, cn tanto que cs el nombre bajo ¢l cual un género de mercancias es conocldo en el
g
mercado.

Por denominacién genérica se enticnden los nombres que en el lcngua_‘c comun
designan la categorta mds o menos amplia en la cual entra el tipo dc pmduclos 0 scrvncnos, en -
los cuales entran aquellos que deben scr designados por la marea. :

La razén por la cual se prohibe el rcglstro “de’ lus dcnommucxoncs antes ¢

mencionadas es porque estas forman parie de un patrimonio lmguisuco comiin, que no pueden

ser propiedad exclusiva de una persona, ya que esto implicaria una dcsvema)a a.los demas”
comercianies que no podrian uuhzur €505 lérmmos para presentar sus produc(os al pubhco an

Atticulo 90.No s}crﬁn;cgiéfmb?lésﬁ commo 1

Fraccién TIL.- Las fomms d Acnsnonales que sean del dominio pubhco quc se :
lmyan hecho de uso comu y aquellas que carezcan de ongmahdad que tos .

¥ NAVA NEGRETE, Justo, DERECHO og LAS MARCAS Op, clt, p. 466,
2 {bidem. P, 464, :

» 2ANGEL MEDINA, David, TRATADO DE DERECHO MARGARIO. Op, cil o 300.
% )ALIFE DAHER, Op, cil, p. 34,

3 NAVA NEGRETE, Justo. Op, cit. P. 464,



- distinga facilmiente, asf como la forma usual y corriente de los productos o la
.- impuesta por su naturaleza o funcién industrial, - .

Se les da el nombre dc formas tridimensionales, a la cnvoltura: del - producto, -
expresién que debe entenderse en un sentido muy general, pues se refiere a todo lo que sirve
para contener o recubrir el producto. Asi por ejemplo, las botellas son lasenvolturas,” -
recipicntes o cnvases de los liquidos. Y por lo que respecta a la cubicrta o cnvoltura esla
puede ser de papel, cartén, madera, metal, vidrio, plistico, etc.’

Para que sea admitido el registro de una marca tridimensional se requicre: a) Que se
le presente con una configuracién especial y distinguible respecto al género de mercancias a
que sc aplica, es decir, que la forma del recipiente no presente una configuracién comtin y
vulgar, sino nueva ¢ inusitada dentro de una determinada industria; b) Que la envoltura o
recipiente tenga originalidad por sf mismo para llamar la atencién del pitblico; c) Que la
aplicacion del signo escogido como marca sea nueva de tal manera que una envoltura sélo
valdra como una marca cuando constituya una forma caracleristica especial, no un modo de
cmbalaje ya del dominio piiblico, que cn el momento de adaptarse como marca, haya venido a
ser de uso corricnte y gencral para cierto género de productos, *

Para que una forma tridimensional sca admilida como marca es necesario que la .~
forma sca arbitraria y de fantasia, que no acarrec una particular utilidad mtﬁnseca, ni cxterlor RN
al produclo y que la funcidn distintiva prevalezca sobre aquelln func:onal u ornamental; :

: - La’ forma_del produclo ¢s admisible como- marca. sicmpre
- suf cncnlemenle ongmal y sn clla se dlslmguc nolablemenle’dc las fe
- mlsmos produclos

; No seran udmlslblcs aqucllas fon‘nas del

7 : F'rack:ién V No_ serﬁn adm_is‘iblcs cqmo marcas; las letras, los digitos o los colores

a2 > RANGEL MEDINA, Davd. IRATADO DE DERECHO MARCARIO Op,cit, P. 289
* |bldem. p. 289 y 290,
M NAVA NEGRETE, Justo, Op. cﬂ. p. 445,
”lbldem p.445. =
* \dem.




- ”NAVA NEGRETE Justo. Op, ©
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‘aislados, & menos de que estén combinados o acompaados de clementos tales
‘como signos, diseiios o denominaciones, que les den un cardcler distintivo,

) El'motivo por ¢! cual los colores, digitos o lelras, que se encuentren aislados, no
puedan registrarse como marca es porque todos ellos forman parte de un patrimonio comn,
por lo cual no pueden sér objeto de un derecho exclusivo en favor de una” persona
determinada, razén por la cual deben acompatiarse de otro u otros signos que los hagan lo
suficientemente distintivos, a fin de que no se atente contra el legitimo-derecho de los
compcudorcs, de usar estos signos como parte intcgrante de sus marcas.

2- Marcas no registrables por ser descriptivas, el artlculo 90 de nuestra ley
cstablece, no serdn registrables como marcas:

Fraccion IV - Las denominaciones o formas (ridimensionales que, considerando el
conjunto de sus caracterfsticas, sean descriptivas de los productos o servicios que
traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las
palabras descriptivas o indicalivas que cn ¢l comercio sirvan para designar la
especic, calidad, cantidad, composicidn, destino, valor, lugar de origen de los
productos o la época de produccién,

En la doctrina s¢ han emitido algunas opiniones acerca de Jo que debe entenderse
por marcas descriptivas, como las que a continuacidn se citan:

Son marcas descriptivas las que consisten en la definicién del producto a que se
aplican o que evocan la idea del mismo, sea porquc ¢l vocablo o locucién guarda relacion
directa con. la naturaleza del producto, con su’ composncnén fisica o quimica, con sus

. propledadcs, bien porque ¢l vocablo expresa el npo, medlda funcnon 0 deslmo del producto.”?

El que una denominacién, ﬁgum, frase sea con5|derada como descripliva, y por lo
mismo no sea admisible como sngno marcario, significa que aquella evoca la idea o
representacién del producto o servnclp a que se refieren, haciendo alusion directa e inequivoca
a los atributos y composicidn de estos, cs decir, la especie, la calidad, cantidad, destino, valor,
presentacidn o época de elaboracién de los productos o de la presentacién de los servicios,®

- RANGEL MEDINA, David., RATADO DE DERECHO MARCARIO. Op, cit, p. 350




21

Sobre el pﬂrucular también cnconlramos dlversas fesis suslcnlmhs por nuestros
lrlbunalcs fcdcralcs :

" MARCAS - DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.- La prohibicién que
" contienen los artfculos 105 fraccién IV de la Ley de la Propicdad Industrial y 91 -

+, fraccion V de la ahora vigente Ley de Invenciones y Marcas, debe entenderse sélo

referida a aquellas denominaciones que, de modo innegable y categérico,

- describan especifica y exclusivamente los productos que pretenden ser protegidos
con la marca y no otros articulos que scan los similares, anilogos o conexos,
AMPARQ EN REVISION 45/77, GOLF DIGEST, INC, 3 DE FEBRERO DE
1977, PUBLICADA EN TRIBUNALES COLEGIADOS. INFORME 1977,
TERCERA PARTE. TESIS 34,

MARCA LA DENOMINACION AGRADO NO PUEDE CONSIDERARSE
COMO DESCRIPTIVA.- Como lo ha venido sustentando este Tribunal Colegiado
de Circuito "describir", conforme al Diccionario de la Rima de la Real Academia
Espaitola, significa: delincar, dibujar, figurar, alguna cosa representindola
menudamente y por partes; por lo que debe determinarse que la denominacion
- "aprado"” no puede considerarse como descriptiva de los productos que pretende
amparar ( productos quimicos, medicinas y preparaciones farmacéuticas,
incluyendo desodorantes del ambiente); ya que no tiene significacidn concreta que
proporcione una idea absoluta de los referidos productos, pues la expresién de que
se trata no delinca, dibuja o figura alguno de dichos productos representindolo
menudamente. Par consiguicnte, la denominacién aludida no queda comprendida
en la prohibicion a que sc reficre el articulo 91 fraccion V, de la Ley de
Invenciones y Marcas.
AMPARO EN REVISION 59/80. S.C. JOHNSON & SON, S.A. DE C.V,; 21 DE
FEBRERO DE 1980. PUBLICADO EN TRIBUNALES COLEG[ADOS
INFORME 1980,

MARCAS, DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS.- Conforme al ariculo 91,
fraccién V, de Ia Ley de Invenciones y Marcas, no son registrables como marcas
las figuras descriptivas de los productos que traten - de ampararse con la marca
incluyendo aquellas que puedan servir para designar la calidad de esos productos
y una denominacién descriptiva se considerara distinta por el hecho de ostentar
una ortograffa caprichosa. Se debe pucs, establecer cuando una marca es
descriptiva y no es registrable, y cuando es simplemente sugestiva y sf puede -
registrarse, En este aspecto, y para iluminar la interpretacidn del precepto, se ..
puede recordar el artfculo 6 quinqués, apartado B, inciso 2° del Convenio de Parfs .-
revisado en Lisboa cn 1958, sefiala que las marcas pueden ser rechazadas cuando
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cstén desprovistas "de todo" cardcter distintivo, o bien estén formadas
“exclusivamente" por indicaciones que puedan servir en cf comercio, para
designar Ia especic o destino de los productos. Asi pucs, una denominacién no
serd apropiable como marca, por un productos, cuando describa o pretenda
describir la calidad de sus productos, sin una indicacion o caracteristica especifica
que los distinga de los productos semejantes de los demds productores. No se
podria otorgar ¢l registro, como marca a un productor, de una denominacion que
cn sf misma pudicre servir para calificar los productos de sus competidores, pucs
no sc podria privar a éstos del derecho de usar esa expresion en sus etiquetas para
evitar cl peligro de incurrir en imitacién de marca. Pero cuando la denominacion o
expresion , siendo sugestiva de alguna calidad del producto, tienc caracteristicas
propias ¢ individuales que permita diferenciar el producto, sin que esa expresién
peculiar impida a los competidores usar la denominacion o expresion genérica en
sus cliquetas, cntonces si es susceptible de registro. Por cjemplo, en ¢l caso de la
marca " KOMODO" no scria susceplible de registro como marca para zapatos,
porque cualquicr fabricante tiene derecho a decir, en sus cliquetas, que los zapatos
que ¢l producc son comodos. Y la expresion "KOMODO", que no por su
ortografia caprichosa se diferencia substancialmente de la expresién "comodo”, no
cs susceptible de apropiacién individual por un fabricante. Pero la expresién
"KOMODINI", en cambio, aunque cs sugestiva de comodidad, no estd totalmente
desprovista de caricter distintivo, sustancialmente idéntica a la expresién
“comodo"”, y su registro no impedird que los competidores puedan usar en sus
ctiquetas y publicidad, la denominacién “comodo" para sus productos. En
consccuencia, csa expresion "KOMODINI" si es susceptible de registro como
marca,

TESIS JURISPRUDENCIAL NUMERO 16 DEL INFORME DE LABORES
RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN
EL ANO DE 1980.

No sc admite el registro de una marca descriptiva, aun cuando esta presenic una
orlografia caprichosa, porque de accptarsc el registro como marca de un signo o
denominacién que exprese dircctamente alguna cualidad o caracleristica pertencciente a toda
una clasc de productos, se otorgaria un derecho exclusivo ilegitimo en favor de una sola
persona, en perjuicio de los competidores, que se verian imposibilitados a hacer uso de ese
signo en la publicidad de sus marcas. .

3.- Marcas no registrables por tratarse de simbolos oficiates. El articulo 90-de
nuestra ley, en sus fraccioncs VII, VII'Y IX, prohibe el registro de marcas que reproduzcan o
imiten escudos, banderas o emblemas de un Pais, estado, municipio o divisiones politicas -
equivalentes, denominaciones, siglas, simbolos o emblemas  de organizaciones:
internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organizacién
reconocida oficialmente. i
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Las que”reproduzean o imiten ‘signos:o_ sellos  oficiales de, control y- garantia
adoptados por tn estado, sin autorizacién de |a autoridad compclcnlc [ moncdas, billetes de
banco, monedas conmemorativas;o_cualquier. medio’ oficial de pago naclonal [} exlran)ero -
(fraccién Vlll)

Las . que reproduzcan 0':imiten’: los’ nombre’ 0. la reprcscntacnén gréf ca de
condecoraciones, medallas’ U olros prcmlos e 1 l‘cnas, con[,resos,
cvcntos culturales'o deporllvos, rcconocndos of clalmenlc

La razén por la_que se prohiba el l'Cngll‘O dc los s:gnos antes menclonados [
porque estos no estdn ni pueden estar en el comercio, y por lo'mismos no son susceptibles de
apropiacién de los pamcularcs Estos signos reprcsentun intereses oficialcs, los cuales s¢
verian desmeritados en la imagen que representan, ademas de que desfavorecerian a-los
compelidores si es que ¢l publico consumidor opla por detcnmnado producto o servicio, por "
cl simple hecho de parecer avalado por un simbolo’ of clal

4.- Marcas no reglslrablcs por mduclr a error. 0 confuslén, Las marcns .10
rcg,:s(rables por 1nduc1racrroroc nfi snén lns podemos divi dnr ndo cn(cgori :

) Las que induzcan a error o confusion
. o'servicios, y;

as cualidades o componentes

a). Dentro dc In primer categorfa se encucntmn las dcnommac;ones geograficas,

: propms o comunes y los mapus, asi como:los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando
indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar la confusién o error cn
canio a su procedencia, asf como las denominaciones de poblaciones o lugares que se
caractericen por la fabricacién de ciertos productos, para amparar estos, excepto los nombres
de lugares de propicdad particular, cuando sean especiales ¢ inconfundibles y se tenga cl
consentimiento del propictario ( articulo 90 fracciones X y X1 )

Por denominacién geografica s¢ entiende el nombre de las partes del mundo
tradicionalmente conocidas como continentes, pueden también referirse al nombre de Paises,
regiones, estados, ciudades o localidades, asf como el nombre de rfos, montafias y demds

* SEPULVEDA, Cesar. Op, cil, p. 126,



2

accidenles en que se divide y clasifica la superficie terrestre, %0

La: dcnommacloncs propias - so aqucllos ombres | con : los - que; sc: conoce

agrega: pdra dcslgnar una cualidad;
i denolar lu patria, nncnén o localidad,

Se prohfbc cl rcglslro de las’ dcnommacloncs antes mcncnonndas, cuando mdlquen ;
la procedencia de los productos o puedan on cuzmlo ala
procedencia de los produclos

De lo anlenor se dcduce que se puede obtener el regisiro de una marca consnslenlc
en una denominacién geogréfica, si esta no guarda ulguna relacién directa con los productos o
servicios que pretendan dlstmgunrsc, cs decnr, si no hay confustén rcspcclo de la procedencia
de los mismos. : .

) Son dos los motivos para establecer csta prohibicién, en primer lugar no sc puede

otorgar a una sola persona un derecho exclusivo sobre una denominacién que cs patrimonio
comtin; y en segundo fugar, se pretende proteger al publico consumidor a fin de que elija un
producto o servicio por su calidad y no por creer que estos provienen de un lugar que dadas
sus caracteristicas naturales gozan de gran prestigio.

b).- Las marcas prohibidas por. inducir a-error en cuanto a las cualidades o
componentes de los productos o servicios. Se prohibe el registro de las marcas que hagan
alusién a una cualidad que no prescntn el producto o servicio sobre el cual ella se aplica. 4

La prohlblclén obedece 8 un pnnmpm dc éuca comerclnl y a Iu tutela del interés
general®, Se pretende una libre competencia, sin la ulilizacién de medios engafiosos que
desvien mdebndamenlc la clientela, asf como proteger al consumidor quien al momento de

* RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Op, cit, p. 416
41 NAVA NEGRETE, Justo, Op, cit, p. 195,
“ * RANGEL MEDINA, David. TRATADO DE DERECHO MARCARIO. Op, ait, p. 426.
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; clcglr. dcbc haccrlo hbrc de I'als1s aprccncmncs sohrc Ias cu.lluhdes dc los produclos o
scrvncnos L : L S

- Nombre: Es cl sigr ] relaciones
';' jundlcasysoc cs ) ; R ;

- identificacién
personalidad, **

" Retrato; Sc consndera que el derccho a la ‘imagen se encuentra comprcndldo en la
esfera def derecho al honor y que la ncccsxdad'de p_rotcgcr ala persona “contra la arbitraria
difusion de su imagen deriva de una exigencia | mlelduallsla, segiin lacual la persona debc
ser arbitra para consenur oncgar la reproducclén desu propm fi gura a6,

 ROJINA VILLEGAS, Rafael, DERECHO CIVHt, MEXICANO TOMO | INTRODUCCION Y
PERSONAS, Porriia Méxlco. 8° Edlclén P 215 ol
Ibidem. p. 387,

bt +, lbidem. p. 392,
Idem L




Se prohibe el registro como marca de un nombre, scudénimo, firma o retrato,
cuando pertenccen a personas reconocidas piiblicamente - cuyo - prestigio - seria - utilizado
indebidamente por un tercero ajeno, para hacer més atractivo: un” producto ‘ante’ los
consumidores, quiencs pueden adquirir ese producto o servicio creyendo que csa ‘persona
recanocida s encuentra avalindolos. Ademés de que estos son empleados por las persona
como medios de identificacion en cl medio en que se desenvuelven, y por. lo tanto no sc debe
permitir su uso sin el consentimiento del titular del derecho exclusivo :

b).- Cuando se afecten derechos protegidos por la legislacién de Derechos de Autor. -
No son registrables como marcas los titulos de obras intelectuales o :irlislicéis', titulos’ de
publlcacloncs y difusiones periédicas, los personajes ficlicios o simbélicos, los personajes de
caracterizacién, los nombres artisticos. S6lo pueden ser objeto de R istro si cl titular del' :

dcrccho o autoriza expresaniente.

Con csln prohibicion se pretende cvntur que. cI prcsugno dc1unn ‘obra‘o autor sea

Dentro de cstas cncontramos las siguientes:

: Marcas notonamcnlc conoc:das son aqucllas quc gozan dc un prcsllglo
- intemacional; Ia notoriedad, es el conocimiento que el pubhco consumidor tiene de esa marca,
kcste connclmlenlo no se limita al nombre de la marca, sino que mcluye 1nfonnacnoncs sobre
7 las cualidades, camcleristlcas y uso de los pmduclos quc la llevan S SRR

Estas sc cncucnlran protcgldas en Ios arliculos 9l Fraceién XV dc laLPI, 6 bls y .
0 bis del Convemo dc Parfs. : : : :

“El zmlculo 91 I‘raccnén XV de nucslra Lcy prohibe cl regis !
‘igual’o semejante a afra marca notoriamente conocida, cuando este sea solicitado p por pcrsona S
dlslmtn dcl mular, aiin cuando csta o haya sido registrada en niestro Pai :

La prohlblclon ¢s para aquellos productos o servicios que sean lguales 0 semejames S
a los productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocidy'y que puedan crear
confusién, o riesgo de asociacién con el titular de la marca’ nolona L) consmuya un‘
aprovechamiento que cause el desprestigio de 1a marca. N ;
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ii} No serd registrable una marca que sca idéntica o semcjante en grado de
confusién, a un nombre comercial aplicado a una empresa o a un cstablecimiento industrial,

- comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sca la claboracion o venta de los productos -
o la prestacion de los servicios que se pretenda amparar con la marca, y siempre que el
nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la marca, Pero si podrd regislmrsc como
marca un nombre comercial si este cs solicitado por el titular de dicho nombre, sn cs que no-
existe otro nombre comercial idéntico y que haya sido publicado.

G.- Por afectarse derechos sobre marcas previamente reconocldos. El artlculo 90 dc'
nueslra ley, determina que no serd registrable como marca:

‘ ] XVI Unn marca que sea idéntica o scmejanle cn grzldo de confusnén a olm en
- trdmite ‘de; reglslro prescntuda nlcnondad 02 una: registrada y vigente,
k»apllcada a-los mismos, 0 smnlnres produclos [\ scrvncxos. Sin cmbargo si podrd

ey q
guales 0: semcjanles a ‘otros. que se hayan rcglslrado cOmo marca o quc se encuentren enj

rimite” de’ Tegistro,” pues para que_las  marcas puedan cxistir, deben estar provistas de un

. cardeter suficientemente’ distintivo, ‘principalmente_cntre las’ que se aplican’a productos [\3s
““servicios iguales o similares, a fin de evitar posibles confusiones entre el piblico consumidor.
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- CAPITULONI
REGIMEN LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL
"~ DE LA IMITACION DE MARCAS

‘1 LA: IMITACION EN EL SISTEMA LEGISLATIVO MEXICANO,

La imilacion ha estado plasmada cn las diversas legislaciones que en materia de
marcas cstuvieron vigentes cn México, en algunas de cllas sc establecian como delito y en
otras como _infraccion administrativa, La imitacién de marcas no - ha * cambiado
substancialmente cn las diversas legislaciones, pucs todas cllas han mencionado el clcmen(o
que es deferminante en la imitacion, este es la confusién.

Veanios a continuacion el tratamiento que se-le ha dado a Ia imitacién‘en las
siguicntes legislaciones que en materia de marcas han existido en nuestro Pais, . "

2.- LEY DE MARCAS DE. 1389,

CAlp nc1p|o dela clapa 1ndepcnd1eme, la$ marcas cslab
cl Cddlgo de Comcrcno, y los delitos relaclonados con cllas cne

Duranlc ¢l régimen de Porfirio Dfaz, imperé una marcada ldea de esarrollo
industrial y.comercial en México 7, e por esta idea de dcsnrrollo que; surge la necesidad de
legislar cn forma especial sobre las marcas, es asi conio s¢ crea la Ley de Marcas de Fibrica,
publicada en el Diario Oficial de la Federacidn el 2 d¢ diciembre de.1889;" sncndo esta la-
primera ley que de modo especifico y directo regula los dercchos sobre s marcas, B

Sin dejar de reconocer su importancia por serel primer texto legislativo especial de .
la materia, csta ley trae consigo muchas deficicncias, las ‘cuales se.fucron dcscubncndo y
superando en las postcnorcs leyes.

7 SEPULVEDA, Cesar. Op, clt, p. 2
- RANGEL MEDINA David, TRATADO DE DERECHO MARCARIO, Op, cil, p. 21.




En esta lcy se introducen’ lmporlzmtcs disposiciones que por. su contcnldo rcﬂcjan ]

un serio. cmpcho pars “garantizar: no”solo el interés-del producior, sinio, lamblén cl mlcrés

[,encral

G Y, sol; ¢ los cuales se incluye "
p ‘unndcﬁmcléndema R e

dcclamclén hccha
para obtcncr cl

quc pte‘scm_andlo unaidentidad casi -
; absoluta en el conjunto, aunquc no en'cierl elalles, sca susceplible la marca de
confundlrse con otra lcgalmcntc depositada; e

-~ 3-LALEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO DE 1903.

Esta Lcy fuc publlcuda el 2 de sepllembrc de 1903, define a fa marca como el signo

o denominacién caracterlstica y peculiar usada por el industrial, agricultor o comerciante en

- los articulos que producc o expende, con el fin de.singularizarlos y denotar su procedencia
- (arl(culo 1), Ademas nos da una cnumcmcu‘)n cnuncmtlvn de lo que puede constituir marca.

“ % pidem, p, 22
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Esia ley, establece los siguientes pn_-incipids:

- Reconoce el registro de a marca como fuente de derecho exclusivo:

2:- Sefiala de modo eXpreso aquellos signos quc no podnan rcglslrarsc como marcas
do los siguicnl

a)- Los nombres o, denominaciones genéricas cuando la marca amparc objetos que cslén
comprcndldos enel gcncro o cspcclc a quc se rcf ere cl nombrc 0 denommacnén :

b).- - Todo o quc sea conlmno a la mornl a las bucnas costumbres o a lag leyes prohlbltlvns‘ y
todo aquello que ucnda a ndlcullzur ldeas, personas u objetos dlgnos de consldcraclén. S

c).- Las annas, cscudos y cmhlcmas nacnonales.

d).- Las armas, cscudos y cmblemas de los Eslados de la l‘edcmc:on, mudadcs naclonalcs o
extranjeras, naclonalcs y Eslados cxtranjcros. sinel rcspcchvo conscnumlcnto

¢)- Los nombres, fi nnns, scllos y rclralos de Ios pﬂrucularcs sln su conscnllmlemo

3.- El plazo f)”am‘ renovar [a marca era cada 20 afio:

: s*cfeclos una marea que sea
~ imilacién dc la; lcgnlmenl glslmda, “de 'tat ‘do que’a primera vista se
. Vconfunda con: la’legal 'y. qiie” s6lo por. medio de un: examen dctemdo pucda
. distinguirsc una de'otra
" Igual pena se. lmpondré al que:ponga en sus efectos una marca, que aunque
" legalmente registrada, s¢ haga aparecer como si. fuera- otra, por cualquicra
. kadlclén, suslracmén 0 ﬂlleracxén‘ L :
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La acmén pnra pcrscgunr cl dclllo de lmllamon corrcspondla al M|mslcno Publico
Federal

El duciio de la marca legalmente registrada, tenfa el derecho de exigir al autor del
delito, los dafios y perjuicios que sc originaran por la realizacion del delito, también podia
solicitar que sc Je adjudicaran fodos los productos que se encontraran revestidos con la marca
ilegal, asi mismo tenfa derecho a que se le entregaran todos'los instrumentos del delito, los
utensilios o aparalos especialmente dedicados a la - fabricacién de las marcas, pudncndo
ademés pedir al juez ya sca antes de entablar su demanda rcspccuva o durante el juicio, el
aseguramicnto dc los objclos unles ref‘cndos s :

“Para conocer del delilo de imitacién ‘dé marcas eran competentes los Juzgados de
Distrito. s ST e T

'4;"Lm' DE MARCAS Y DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES l'UBLlCADA;
'EL 27D JULIO DE 1928 »

Esta legislacién sobre propiedad industrial supera a la legislacién anterior, pues se .
hace acopio de las cxpericncias que en esta materia se plasmaron en las legislaciones
marcarias de fos diversos Paiscs, cn el abundante y valioso material doctrinario y en la misma -
practica de nucstra Icgislacu‘m anterior, tanto administrativa como judicial; finalmente, en la
orientacion benéfica de la revisiones del Convenio de Pans, verificadas en Wnshmg(on el2 de
juniode 1911 y en la Haya el 6 de diciembre de 19255

Existen importantes innovacioncs cn esta ley como las siguientes:

1.- Se sefiala que pueden constituir una marca los nombrcs baj onna dlslmtwa, las °

dcnommacloncs yen gcneral cualqulcr mcdlo material que sea suscep ib]

por sus caracleres
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pucden confundirse con otras anteriormente registradas; tas que puedan inducir al piblico en
error sobre Ja procedencia de las mercancias y los nombres que indiquen simplemente la’
procedencia de los productos, salvo que se trate de lugares de propicdad particular y se tenga
¢l consentimiento del propictario, los cnvases que pertenezean al dominio piblico o se hayan
heeho de uso comiin en México, una marca que sea igual o tan parccida a otra anteriormente
registrada, que tomadas cn conjunto o atendicndo a los elementos que hayan sido reservados,
puedan confundirse; una marca que ostensiblemente pucda inducir al piblico en eror sobre )
ta procedencia de los articulos que ampara (articulo 6). )

4.- Sc establece por primera vez ¢l examen de novedad como requisito previo al registro de la
marca, a cfecto de averiguar si el registro solicitado no invade derechos adquiridos (articulo
14),

5.- La imitacién de marcas cs considerada como delito, castigindose de 1 a 2 afios de prisién
y multa de $ 100.00 a $ 2,000.00, o una u otra pena a juicio del juez, al que pusicra a sus
cfectos una marca que sea imitacion de la legalmente regisirada de tal  modo, que
consideradas ambas en su conjunto o atendicndo a los elementos que de esta iltima hayan
sido rescrvados, pucdan confundirse una con otra,

6.- Para la persecucién de los delitos de falsificacion o uso ilegal de marca, se establece como
requisito previo para su cjercicio, la declaracién relativa hecha por el Departamento de la
Propicdad Industrial,

‘5 LA LEY D PROPIEDA NDUSTRIAL PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL
'DE LA FEDERACION EL'3I'DE DlClEMBRE DE 1942,

nc lodns Ias dlSpOSlClOﬂCS relativas a la propicdad

‘Sc inlroduccn lns sngureﬂtes nove dés': e

l- Scnﬂln qué mgnos son suscep ibles de’ reglstro, y aumenta la lista de aquellos que no
pucden ser objeto de registro, dentro’d¢’ las adiciones * encontramos que no se admitird a
registro como marca:: Las fi iguras, denominaciones o frases descriptivas de los productos que
tratan de ampararse como marca, “incluyendo” los adjetivos calificativas o gentilicios; los
simples colores aisladamentc a menos que estén acompaiiados de elementos que les den un
carfcler distintivo; las palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando pretendan aplicarse a
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productos que solamente s¢ claboren cn México, o en cualquier otro Pals de habla espaiiola,
las denominaciones o signos susceptibles de engafiar al publico, entendiéndose por tales los
que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza u origen de las mercancias o sobre las
cualidades de los productos que prelendan ampararse, los nombres propios, técnicos o
vulgares de los productos (articulo 105).

2.- Se incluyen disposiciones que regulan la nulidad, caducidad, extincién y cancelacion de
las marcas (articulos 107, 109, 200 a 208).

: Si por error se otorgaba un registro existiendo en vigor otro que sc consnderara :
. 1m|tado, se podia solicitar su nulidad dentro de los tres afios 51gulenlcs ala publlcnclén del ™
l'sc;,undo rcg,lstro en la Gaceta (articulo 200 fraccién V). :

La imitacion de mareas, s¢ cslablecia como delito, casllgéndosc con pnsmn dc 3:

dias a dos afos y multa de dicz a dos mil pesos o una sola de estas a juicio del jucz, al que.

" pusiera a'sus efectos una marca que fuera imitacion de una legalmente registrada, de tal modo -

“que consideradas ambas en su conjunto o alendiendo a los elementos que! de csta.Gltima
hubieran sido reservados, pudicran confundirse una con otra (articulo 255 parrafo segundo); .

La accién para pcrseguir este’ delito cdrrcspond{n"al Minislcrid Pub\ico, sichdb,
requisito previo para su_cjercicio la declaracién de imitacién hecha por la Sccretaria de la

Economia Nacional, la cual sélo se hacfa desde'el punto dé vista técnico, sin prejuzgar de las‘ o

acciones civiles o penales quc scgun el caso pudieran ejercuarsc (un(culos 196 y 264)

6~ LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 197
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s accidentales (articulo

3 Pam la conservacion de los derechos’ derivadas d 2 un regisiro sc debe comprobar o uso
cfectivo de la misma, cuando menos en alguna de las clases en'que se encuentre registrada,
i tdcnlro de los tres afios siguicnies a su rcglslro :De no dcmoslrarlo se. constdcram cxtmguldo
. dickio rcg,lslm (anlculo 1 l7)

4.~ Vinculacién de marcas: Se establece que toda marca de origen: exiranjero o cuya
fitularidad corresponda a una persona extranjera que esté destinada- a amparar ariculos
fabricados o producidos cn ¢l lerritorio nacional, asf como los actos, convenios o contratos
que se realicen o celebren con motivo de la cesion del uso de una marca registrada
originariamente en el cxtranjero o que el titular sca una persona fisica o moral cxtranjera,
deberin obligatoriamente usarse vinculadas a una marca originariamente registrada: en
Meéxico, y ambas marcas deberin usarse de manera ostensible (artfculo 127 y 128),

5.- Se establece como causa de extincién del regisiro de una marca, cuando el titular haya
provocado o tolerado que se transforme cn denominacién genérica la que corresponda a uno o
varios de los productos o servicios para los cuales se registrd, de tal modo que en los medios
comerciales y en el uso generalizado de dicha denominacién por el piblico, la misma haya
perdido su caricter distintivo (articulo 149).

6.~ En relacion a la imitacién de marcas ¢l articulo 147 establece la nulidad del registro de una
marca cuando la marca sea semejante en grado de confusion a otra que haya sido usada en ef
Pafs con anterioridad a la fecha legal de la marca aplicada a los mismos o similares productos
o servicios, siempre que quicn haga valer el mejor derecho de uso comprucbe haber usado su
marca ininterrumpidamente en cf Pafs con anterioridad a la fecha de uso declarado por el
registro.

Asimismo el registro de una marca es nulo cuando por error, inadvertencia o
diferencia de apreciacién, se haya otorgado el registro cxistiendo en vigor otro que se
_considere invadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en grado dc confusnén

quc se refiera a los servicios o produc(os iguales o similares.

Esta ley considera a la imitacién d¢ marcas como mfracclon admlmslranva Encel
articulo 210 sc establece; son infracciones administrativas:

Fracclon II Usar una marca parccnda en grado de conl'usndn 7 otra registrada, st
dlCh confiision ha sido declarada por la Secretaria de Industria y Comercio, . para amparar los
‘protegidos por la reglslrada
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7. LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIhDAD INDUSTRIAL DE
1991,

Fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion cl dla 27 de _|umo ce 1991 En
dicha ley sc incluyen |mpor1anlcs innovaciones como son;
1.- Se da una definicién tnica, en la cual se incluye a lus marcas de productos y Ins dc B
servicios, s X

Articulo 88.-Se entiende por iarca a todo signo v15|blc que dlslmga produc(os o .
servicios de otros de sumisma espccnc o clase en el mercado . :

articilos 80y 90).

cslaucas, cs chll‘ o dcbcn ser ‘animadas o cambian

5. Para la renovacién dcl rcglslro ‘de una marca ya no. ( ¢ co pruebe ¢l usob i
de la misma; basta que sc manifieste por escrito y bajo protesla de decir! Verdad, ‘que lamarca "
se ha usado ininterrumpidamente en fos productos o servicios que s¢ uphca (articulo 134).

6.- Se cstablece c! Instituto Mexicano de la Propicdad Industrial como drgano auxiliar de la
Sccretarfa de Comercio y Fomento Industrial, para coadyuvar en materia de propiedad
industrial, pero es creado por decreto publicado en ef Diario Oficial de la Federacion el 10 de
diciembre de 1993, estableciéndose como un organismo descentralizado con personalidad
juridica y patrimonio propio, cuyo objeto es brindar apoyo técnico y profesional 4 1a autoridad
administraliva y proporcionar servicio de orientacién y asesorfa a los particulares para lograr
un mejor aprovechamiento de sistema de propiedad industrial, quedando agrupado en el sector
coordinado por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial,

En las reformas publicadas el 2 de agosto de 1994 se determina que el Instituto
Mexicano dc la Propiedad Industrial es la avtoridad administrativa que s va a encargar de
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fomentar, impulsar y proteger los derechos de propiedad industrial, anic éste se van a tramitar
y en sh caso otorgar, patenles de invencidn, registro de modelos de- utilidad, diseilos
industriales, marcas, avisos industriales, emitir declaratorias de proteccién de denominaciones
de origen, publicacién de nombres comerciales, asi como la inscripeidn de sus renovaciones,
transmisiones o licencias de uso y explotacion, y todo lo relacionado con el reconocimiento y
conservacion de los derechos de propiedad industrial; también es el encargado de substanciar
todos los procedimientos de nulidad, caducidad, cancelacion e infracciones administrativas.

7.- La imitacion de marcas es scfialado como inftaccién admmlslrallva, el nrl(culo 213
establece: Son infracciones administrativas:

para amparar los nusmos o snmnlarcs produc(os Y
. Ia rcglslrada

La 1mllncmn constllmré dehl

Conforme sc desarrollaban ¢ intensificaban las relaciones comerciales entre los
Pajses y ante la dificultad de hacer valer los derechos relativos a la propicdad industrial,
debido a la diversidad de legislaciones entre los Pafses, surge una necesidad de armonizar y
unificar dichas legislaciones, estableciendo principios generales aplicables en esta materia;
surgiendo  de esta necesidad la Convencidn de Unidn de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial realizada ¢l 20 de marzo de 1883, que es como lo menciona Cesar
Scpulvcdu, “¢l documento més importante del réglmen Internacional de la Propiedad
Industrial®!, del cual fueron tomados como base sus principios para ser plasmiados en diversas
le[,lslacmncs.

El mismo convenio prevé la rcallzaclén de confercncms de revision periddicas, para
adaptarlo al constante desarrollo mdusmal las cuales se han llevado a cabo en Bruselas en
.-1900, en Washmglon en 191 a Haya en- 1925 en Londres en 1934 y en 1967 en

L SEPULVEDA CESAR. O
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Estocolmo; México inicialmente sc adhirié al Convenio de Paris el 7 de septiembre de 1903,
suscribiendo ¢l texto de Bruselas (Diario Oficial del 17 de septicmbre de 1903);
posteriormente suscribid las revisiones Haya (Diario Oficial de 30 de abril de 1930), Lisboa
(Diario Oficial de 31 de diciembre de 1962) y Ia actual revision de Estocolmo (Diario Oficial
de 27 dejulio de 1976).%

En nuestra nacién el Convenio de. Parfs tiene’ Ia_calidad de ley suprema, de
conformidad con cl articulo 133 de nuestra carta magna, razén por la cual estd colocada al
mismo rango que Ias Icycs emmdas porel Congrcso de la Umén

_Para quc un Pais sc adhicra al Convcm de Pari
~inlemaise encucntre c ici

Convenio dé Paris); "

cs 1mponantc que su lcgnslaclén

afses miembros .
alcs, siempre'y
nales (an(culo 2 dcl .

>dela umén, de las mismas ventajas y pnvnleglos quc olorgan 1si1s
. cuando cumplan con las condiciones y fonnalldadcs lmpuestas al
: Convemo de Paris)

2.- Pnnclplo de “lndcpcndcncm segln este prmc1plo, cl subdllo umomsla que cfeclue un”
- registro -~ 0 depdsito en un Pais de 1a unién es totalmente-independiente - el rcglstro 0,
depésito cfectuado en ¢l Pafs de origen o cn otro Pais. dc 12" unién,’ s declr nd cxnsle""
s vmcu]aclén Juridlca alguna. :

. Sl una marca se registra en algin Pais miembro de la unién, ain cuando se lratc del :
*Pals de origen, y esta marca es declarada nula, invlida o ha sido renovada, los' cfectos *
declarados cn determinado Pafs, no afectardn el registro de la marca reallzado en olro Pals

'mlembro dela umén

Este prihcipio de encuentra éonsagrado en el articulo 6 del referido convénio.

8 NAVA NEGRETE,JUSTO Op. cll p 199 Y207
* Ibidem. p; 215
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3.2 Proteccion de la marca “Tal cual”; toda marca registrada en el Pais de origen, serd
admitida para su deposito y protegida tal cual en los demés Paiscs de la unién, es decir, para
los mismos productos o servicios y en la forma bajo la cual fue depositada en el Pais de
origen cn donde se cumplicron las condiciones de su validez, siempre y cuando no afecte
derechos adquiridos por terceros, no esté desprovista de cardeter distintivo o formadas por
sighos o indicacioncs que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad,
¢l destino, valor, el lugar de origen de los productos, la época de produccion, o que hayan
llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres del comercio del Pais donde
la proteccidn se reclama, o que scan contrarias a la moral o al orden piiblico o sean capaces de
engadiar al piiblico (articulo 6 quinquics).

4.- Derecho de Prioridad, consiste en que quicn hubiera depositado regularmente una solicitud
de registro de marca, en alguno de los Paises miembros de la unidn, disfruta de un derecho de
pnondad de seis meses para efecluar cl dcpésllo de dlcha marca en alguno de los Palses de Ia
union, - L '

Asimismo . el citado ‘convenio conllcne 1mponanlcs dlsposwmncs cn matcna de] .
cas como son las sngulcanS‘ g :

- l’rotcccnén de las marcas notoriamente conocidas (anlcu]o 6 bls)

2.- Proteceion de las marcas de servicio (articulo 6 sexies).

3.- Proteccion de las marcas colectivas (arllculo 7 bis). .

4,-Derecho del titular a oponerse al registro de una marca llcvado a cabo i
por sus agentes o distribuidores sin su consentimiento (artfculo 6 septies). L

5.- Prohibicion de usar como marca los emblemas de los estado, signos oficiales de .. .-
oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales, - .

6.- Proteccion de las marcas que figurcn en las exposiciones (articulo 11).

En materia de imitacién de marcas el convenio es casi omiso, sélo al referirse a la
proteccién de las marcas notoriamente conocidas hace alusién a que los Paises de la unién se
obligan a rehusar o invalidar cl registro o prohibir ¢l uso dé una marca que sea imitacién,
susceptible de crear confirsion con una marca notoriamente conocida (artlcule 6 bis).
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9. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE LOS QUE MEXICO ES PARTE.

~ “Buscando la aperiura econdmica, México ha celebrado 10 Tratados de. Libre
Comercio con-la-finalidad de integrarse en forma més eficiente a la economia mundial,
principalmente con los siguientes objetivos: Lograr un ripido crecimiento econémico, reducir
‘la inflacién y recuperar el grado necesario de confianza para tracr de nucvo al Pais los
capitales y pagar la fuerte deuda externa. En concrefo en las negociaciones garantizar y
fomentar el acceso a nuevos mcrcados, promover la competitividad y dinamismo y restaurar
la confianza en la politica econdmica. Asimismo México desea atraer cl capital extranjero que
permita sostener un ripido crecimiento de empleos y elevar el nivel de vida,

Para lograr sus objetivos México tuvo que negociar cn el ‘4rea de ‘Propiedad
Intclectual, materia .que estd {ntimamente ligada a los intereses de las. empresas’ que
desarrollan sus actividades en un plano internacional, De hecho la adeeuada proteceion de las -
patentes y las marcas de una empress, ha sido swmprc consndcrada como una condlcnon para
kquc la mvcrsnén extranjera pueda fluir a un Pais.¥ .

México ha celebrado 9 Tralados de Libre Comc}ci&

1.- Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canada, -

2.- Tratado de Libre Comercio celebrado entre México y Costa Rica.

3.- Tratado de Libre Comercio ccelebrado por México, Colombia y Vcnezucla,
conocido como Grupo de los Tres 0 G-3.

4.- Tratado de Libre Comercio Celebrado por México y Bolivia,

5.~ Tratado de Libre Comercio celebrado por México y Nicaragua.

6.- Tratado de Libre Comercio celebrado por México y Chile.

7.- Tratado de Libre Comercio suscrito por México ¢ Israel,

8.- Tratado de Libre Comercio suscrito por México y la Comunidad Europca :

9,.- Tratado de Libre comercio suscrito por Méxlco El Snlvador, Guatcmala y o
Honduras). : Rt

Estos tratados ticnen en comiin los siguientes principios bsicos; en materia de
Propicdad Industrial: '

’ }'a) Trato Nnclonal cnda iina de las partes otorgard a los nacionales de otra parte tralo no
- menos favorable del que conccdn asus proplos nacionales en materia de proteccién y defensa

; ‘“VEGA CANOVAS, Gustavo. (COMPILADOR) MEXICO- ESTADOS _UNIDOS-CANADA. EL
- COLEGIO DE MEXICO £| Coleglo de México1993, p. 48.
JALIFE DAHER, M auriclo ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MEXICO. Op, ci, p. 127
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de todos léé derechios d c propiedad inlé'lck:l'uql.f :

: b) Las pzmcs h'lrnn todo lo poslblc para adhcnrsc al Convomo de Paris| pam la Proteccion de
Sila Propncdad Industrial, si alin no son pnrlc del mlsmO a'la fecha de entrada en vigor del
lramdo rcspcchvo. :

c).- Con excepcion del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los demis tratados
prevén ¢l principio de “Trato de la Nacién mis Favorecida®, el cual significa que con respecto
a la proteccion de la propicdad iniclectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que
conceda una parie a los nacionales de cualquier Pafs se otorgard inmediatamente y sin
condiciones a los nacionales de la otra parte. Quedan exentos de esta obligacion toda ventaja,
favor, privilegio o inmunidad concedidos por una parle, que se deriven de acucrdos
internacionales sobre asistencia judicial y observancia de la ley de cardcter general y no
limitados en particular a la proteccion de la Propiedad Intelectual,

d).- Protcccion ampliada, cada una de las partes podr:’n otorgar en su legislacién intema
prolcccmn a los dercchos de Propicdad Intclectual mis amplia que la requerida en cada ;
tratado, siempre que tal proteccién no sca incompatible con el respectivo tratado.

l.- EL TRATADO DE_LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE.
(Canads, Estados Unidos y México), publicado en el Diario Oficial de la Federacion de! dfa -

20 de diciembre dc 1993.- En este tratado se define a la marca como cualquier signo o

cualquier combinacién de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona -
de los de otra, inclusive nombres de personas diseftos, letras, nimeros, colores, clcmenlos
figurativos o la forma dc los bienes o la de su empaguc. Cada parte puede cslablcccr como
condicién para ¢l registro de las marcas que los signos sean visibles (Art. 1708-1), -

Es obligacién de las partes reconocer las marcas de servicios y las colccllvas, "
sicndo potestativo proteger las marcas de certificacion (Art. 1708-1).

Los micmbros tienen como obligacién otorgar al (itular de una marca registrada el ‘,
derecho de impedir, a todas Jas personas que no cuenten con su consentimicnto, usar cn el
comercio signos idénticos o similares para bienes o servicios idénticos o similares, cuando
dicho uso genere una probabilidad de confusién. Se presumird la probabilidad de confusion
cuando sc use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Cada una dc lag par(es tiene
la posibilidad de reconocer derechos sobre la base del uso (Art. 1707~2)
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Las parlcs sc. obhgan a mclulr en cl sistema par'l el regnslro dc marcns, Ios
sn},lnentes rcquls "

o K El examen de las sollcnludes : e
I1.- La negativa de registro de una marca deberé estar fundada y mouvada. ;
I1.- La oportunidad de responder la negativa de registro. * :
IV.-La publicacidén de la marca, la cual deberd hacersc antes o un poco dcspucs i

de que haya sido registrada.
V.- Se debe dar una oportunidad razonable para que las personas mlcrcsadas
* puedan solicita la cancelacion de rcglslro de una marca,

Es potestativo para las partes dar una oporlumdad ﬂ las. personas intercsadas para
oponerse al registro de una marca (Art, 1708-5),

El artfculo 6 bis del Convenio de Paris, s¢ hace extensivo para proleger las marcas
notorias de scrvicios, Para determinar si una marca es notorfamente conocida, se tomard en
cuenla ¢ conacimiento que de esta se tenga en ¢l sector correspondiente del publico, inclusive
a aquel conocimiento en territorio del Pafs tratante que sca el resultado de la promocién de la
marca, Ninguna de las partes exigird que la reputacion de la marca se extienda més alld del
sector del piblico que normalmente trate con los bienes o servicios en cuestion ( Art. 1708-G).

La duracién del registro de una marca serd cuﬁndo ‘menos de dicz aflos, pudiendo
renovarse indefinidamente por plazos no menores de dicz afios (Art.1708-7).

: Bs obhgaclén dc lns parlcs exigir ! uso dé una marca para coriservar su rcglstro. El ‘
reglslro podré cancelarse” por :falla_de’uso’ umcamen(e dcspués de que transcurra, como '
. minimo, un pcrfodo ’nmlcrrumpldo de falln dc uso dc dos nﬁos, a'menos que ¢l tifular de la;
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_ genéricamente los bicnes o servicios, o fos tipos de bicnes o de servicios, a los que la marca se
aplique_(cuando cste tipo de palabras'se encuentren escritas enidioma- inglés, francés’y
espafiol). ‘Asimismo_sc_prohiben las’ marcas que coniengan o consistan en clementos
inmoralcs, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar os sugerir.
falsamente una relacion con personas, vivas o muertas, instituciones o creencias, simbolos

*. nacionales de cualquiera de los Paises tratantes, o que los mcnosprccnen o afeclen su'
: rcpulnclén (An. 1708-13 y 14).

.- 2.~ TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO Y COSTA RICA
) pubhcado en el Diario Oficial de la Federacién el dfa 10 de enero de 1995.-.0 <. ¢

En este tratado s¢ define a la marca como cualquier signo o combinacién de signos
que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse
éstos lo suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a que se
apliquen, frentc a los de su misma especic o clase. Las marcas incluirdn las de servicio y las
colectivas, Cada parte puede establecer como condicién para el registro de una marca que los
signos scan visibles o susceptibles de representacion grafica (Art. 14-09) :

Las partes pueden negar, de conformidad con su legislacion, el registro de los
siguientes signo:

I.- Simbolos nacionales o de otras . entidades - piblicas nacionales o
Intemacionales, signos, palabras o cxpresiones coulranas a lu moral, al
orden piiblico o a las buenas costumbres,

Ii.- Signos que puedan inducir a ermror en; cuan(o su proccdcncm,
naturaleza o calidad, o sugieran una conexién cor ofras marcas,

Cada parte publicard una marca anlcs de egistro o pronlnmcntc después de
¢l de conformidad con su legislacion, ofreciendo a las personas interesadas una oportunidad
razonable para oponerse a su registro o para solicitar la ;ancglnclén del mismo (Art, 14-09).

El titular de una marca rcgnstrada lcndré el derecho de lmpcdlr,. a cualquler tercero - -
que no cuente con su consentimicnto, usar en el comercio signos idénticos o similares para . .
bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los que s¢ ha registrado la marca del *
titular, cuando cse uso genere una probabilidad’ de confusion. Se presumird que: existe -
probabilidad de confusién cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios
idénticos o similares, Los derechos antes referidos se cntenderén sin petjuicio de derechos
existentes con anterioridad y no afectard la posibilidad de cada parte para reconiocer derechos o
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“sobre la base del uso (Art. 14-10);

Cada partc de compromete, de oficio o a instancia dc parte autorizada, a rehusar o
invalidar ‘el registro y prohibir el uso de una marca de fibrica o de comercio o de una marca
de servicio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccién, susceptible de crear
confusion, de una marca notoriamente conocida y utilizada para bicnes idénticos o similarcs.
Se entenderd  que una marca es notoriamente conocida cn una Parte cuando un sector
determinado del piblico o de los circulos comerciales de la Parte conoce Ia marca como
consccuencia de sus aclividades comerciales desarrolladas en una Parte o fucra de ésta, por
una persona que emplea esa marca en relacion con sus bienes o servicios. Para demostrar las
notoricdad de una marca podrdn emplearse todos los medios d prucha admitidos por el Pais de
que se trate (Art, 14-11).

Se prohibe ¢l registro como marca de aquellos signos iguales o semejantes a una
marca notoriamente conocida para ser aplicada a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la
marca pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion con la persona que emplea esa
marca cn relacion con sus bienes o scrvicios, o constituya un aprovechamicnto injusto del
prestigio de la marca, o sugicra una conexidn con la misma y su uso pudiera lesionar interescs
del titular. Se establece como requisito para iniciar la nulidad de una marca otorgada en
contravencion a lo antes dispuesto, que la persona que inicia la accién de nulidad, acredite
haber solicitado el registro de la marca notoriamente conocida, cuya titularidad reivindica, en
cl Pais en cl que cjercita la accion.

Cuando la lcgislacién de uno de los Paises miembros no prevea la nulidad o
cancelacidn del registro de una marca por falta de uso, y se registren marcas que scan
idénticas o similarcs y que sirvan para dislinguir biencs o servicios idénticos o similares, ¢ |
titular de fa marca que la hubiese registrado primero en cualquiera de las partes, podrd
solicitar a la autoridad competente la declaracién de nulidad de un rcgislro de marca, por no
contar con la caracteristica de originalidad y haberse registrado en perjuicio de un mejor
derecho,

: No podrﬁ declarase la cancelacién o caducidad de un registro de marca, cuando e

lltulnr de la misma presente razones validas apoyadas en la existencia de obstéculos para el
~-uso;: Se.reconocerén como razones vélidas para la falta de uso, las circunstancias surgidas
‘mdcpcndlcmcmcnte de la voluntad del titular de 1a marca que constituya un obstdculo para la
‘misma, tales como restricciones a la importacién u otros requisitos  gubernamentales
’aphcables a bienes o servicios identificados por la marca, Se entenderd que una marca se
. encuentra cn uso cuando los biencs o servicios que ella distingue han sido puestos ene |
“coniercio o se encuentran disponibles en ¢l mercado bajo esa marca, en la cantidad y del
modo que normalmente corresponde, considerando la naturaleza de los bienes o servicios y
las modalidades bajo las cuales se efcetiia su comercializacién en ¢l mercado (A, 14-12),



44"

‘Bl rcglstro de una marca tendrd durcidn dc dlCZ afios c nlados 4 parur de l'\ fccha "
de la presentacion de la solicitud o de la fecha” de_ su‘ concesién "y podra - renovarse
indefinidamente por periodos succswos de dICZ nhos. snempr

.'para su rcnovnclén (Aﬂ 14- 14)

Cada Parte podrd cxu,lr e] uso dc una'marca para mantener ¢l registro, Cunrido' el .
uso sca cxigido, el registra podrd cancelarse por: falta:de’ uso” (nicamente después de’que.
transcurra, como minimo, un perfodo mmtcnumpldo de falta'de uso de ires aflos, a menos que -
el titular de la marca dcmucstrc razoncs vlidas apoyadas en'la cxlslcncm de obstdculos para -
¢l uso (Ant. 14- 15) s

3. TRATADO DE_LIBRE COMERCIO ENTRE MEXICO. COLOMBIA Y
VENEZUELA, publicado en el Diario Oficial dc la Federacion el dia 9 de enero de 1995.-

En este tratado se definc a la marca como todo signo capaz de distinguir en el
mercado los biencs o servicios producidos o comercializados por una persona, de los biencs o
servicios idénticos o similares producidos o comercializados por ofra persona, de
combinacion de signos que permitan distinguir los bicnes o servicios de una persona; Se
reconocen las marcas colectivas, Cada pare pucde cstablecer como condicién para el registro
de las marcas, que los signos scan visibles o perceptibles . su son susccphblcs de:
representacion grafica (Ad, 18-08). ;

El derecho al uso exclusivo se adqulcrc porel rc;,lslro, sin pcqutcm dc que Vi
Cualquier parte reconozea derechos previos, mcluycndo aqucllos sustentados sobre 14 base'v I
del uso, ‘ o

El titular dc una marca registrada tendrd el derecho de im

) que no cuenie con ¢l consentimicnto del titular, usar en ¢l COI’!‘ICI‘CIO sugno * idénticos o

ue sausfagan las condu:loncs B

similares para bienes o servicios idénticos o similares a aqucl]os para los que se ha reglslrado e

*'la marca del titular, cuando esc uso genere una probabnhdad de confusxén. Se presumlr{l la
- probabilidad de confusién cuando se use un signo ldénllco 0 snmnlar para blenes 0 scrvncnos‘ o

o idénticos o similares (Art.18-109,

Cuando en dos o mds Partes cxistan registros sobre una marca ldénuea 0 s:mllar a
~ nombre de titulares diferentes, para distinguir bienes o servicios idénticos o similares, se-
prohibe la comercializacién de los bicnes o servicios identificados con esa”marca ‘en el
" territorio de 1a otra Parte donde sc encuentre también registrada, salvo que los titulares de esas
marcas suscnban acuerdos que permitan la referida comcrcmllzaclon. para lo cual Ias panes .




dcbcr'm adoptar- las prevnsmncs nccesarns para cvitar: la’ conl‘usxén del publlco respcclo el
'ongen de los bienes o scrvnmos de que se trate, mcluycndo lo relativo a la identificacion del
;oru,cn de los bicnes o servicios en cuestion con caracteres destacados y proporclonalcs a Ios"
mlsmos para la dcblda mfomlacnon al pubhco consumidor.

Se cnlcnderé que una marca se encucntra en uso cuando los bicnes o servicios quc
ella distingue han sido puestos ene | comercio o se encuentran disponibles en ¢l mercado bajo
-~ esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la
naturaleza de los bienes o servicios identificados pro la marca,

El fitular de la marca registrada podra cjercitar las acciones del- caso frente a
terceros que uilicen en ¢l mercado sin su consentimiento, una marca o signo ‘idéntico o~
similar para distinguir bicnes o servicios idénticos o similares, cuando csa 1dcnndad o
similitud induzca al piiblico a error.

El articulo 6 bis del Convenio de Paris se aplicard, con las modificaciones que
corresponda, también a las marcas de servicios, Se entenderd que una marca ¢s notoriamente
conocida cn una Parte cuando el sector pertinente del publico o de los circulos comerciales de
csa Parte, conoce la marca como consecuencia de las actividades desarrolladas en una Parte o
fuera de ellas, por una persona que emplea esa marca en relacién con sus biencs o servicios. A
cfecto de demostrar la notoricdad de la marca, podran emplearse todos los medios probatorios
admitidos en a Parte de que sc trate.

Las Partes no registrarin como marca aquellos signos iguales o similarcs a una
marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquicr bicn o servicio, en cualquier caso
en que ¢f uso de la marca por quien solicite su registro pudiera crear confusién o riesgo de
asociacion con la marca notoriamente conocida, o que constituya un aprovechamiento injusto
del prestigio de la marca (Art. 18-10).

No serdn registrables como marcas, aquellos signos que atenten contra la moral y
las buenas costumbres, que rcproduzcan slmbolos nacionales o que induzcan a error (Art 18-
ll)

Cada Parte se 'comp‘r mele tri"pilblicnr va sea Ia solicitud o ¢l registro, a fin de d'ué '
‘e cualquner persona, que tenga legitimo interés prcsentc las observaciones a la solicitud o ejcm
< las cloncs correspondicntes en contra del registro (Art. 18- 12) :

“% v Las Partes a pchmén dc parle interesada, cancclard o dcclararé caduco el  Tegistro ¢ de e
~una marca, ctiando 'sin motivo Jusul' cado la marca no s hubicse utilizado en la Parte en que
sc otorgd el registro; por el lllular 0 por su llccncnatano, duranlc ‘los tres aftos conscouivos -
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precedentes a la fecha en que se inicic la accu‘m corrcspondlen régléli'b o'pddrh ser
cancelado o declarado caduco, cuando el titular de la marca prcsentc razone: véhdas apoyadas :
cn la existencia de obstaculos para el uso (Arl 18- 13) :

El registro de una marca lendrﬂ duracu‘m de dlc7 afios contados a partir de la fccha :

de la presentacién de:la solicitud o de la” fecha de: st conccslén y‘«podré Tenovarse " ¢

indefi mdamcnle por perfodos sucesivos de diez afios (Art 18- 14)

. Cada parte podri establecer condiciones para el hcencnamlcnlo y ces le marcas,

: qucdnndo entendido que no se permitiran las licencias obllgalonas de marcas y que el titular
de una marca regisirada tendrd derecho a cederla con o 'sin la lransferencla dc In cmpresa a’

que perienczea la marca (Art. 18-17). : p

4- TRATADO DE_LIBRE COMERCIO CELEBRADO POR MEXICO'Y.
BOLIVIA, publicado en el Diario Oficial dc la Federacién cl dia 28 de Diciembre de 1994,

Sec define a la marca como cunlqmer signo o combmacnén dc signos que pcnmla
-distinguir los bienes o servicios de una persona de los de ofra, inclusive nombres de  personas,

“ diseios, letras’ niimeros, colores, elemcntos ﬁgurauvos, o la forma de los bicnes o ladesu -

. empaque, Sc mcluyen Tas' marcas de servicios' y las colccllvns. Cada parte podrd eslableccr '

‘ teresadas ;una opor(umdad razonable para.
L oponcrsc al rcgnslro dc una marcn 0 pnra sohcllar la cancelacnén del mismo.

EI utular de una marca rcglslmda tendrd el derecho de |mpcd1r a cualquier tercero
que no cuente con ¢l consentimiento del titular, usar en el comercio signos idénticos o
similares para biencs o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado
ta marca del titular, cuando esc uso genera una probabilidad de confusién, Se presumira que
existe probabilidad de confusién cuando se usc un signo idéntico o similar para bienes o
servicios idénticos o similares. Los derechos antes mencionados se otorgarén sin perjuicio de
derechos existentes con anterioridad y no afectaran la posibilidad de que cada Parte  para
reconocer derechos obre la base del uso{Art, 16-16).

El artfculo 6 bis del Convenio de Parls se aplicard, con las modificaciones que
corresponda, a las marcas de servicios. Se entendera que una marca es notoriamente conocida
en una Parte cuando un sector determinado del piblico o de los cfrculos comerciales de la



Panc conozca Ia marca como consecucncna de las actividades comerciales desarrollndns en
una Parte o fuera de ésta, por una persona que emplea esa marca en relacién con sus bienes o -*
: ‘scrvncms. A efecto’de demostrar 1a notoricdad de la marca, podrin cmplearsc todos los
mcdlos probatorios ‘admitidos en la Partc de que se trate (Art, 16-17). : :

Las Partes no rcgls(rarﬁn como marca aquellos signos o figuras |gunles [\} slmllarcs a’
a m a notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, en cualquier
“caso en quc el uso de la marca, por quien solicita su registro pudiese crear confusién o un
“riesgo” de*Tasociacién “con la marca noteriamentc conoclda. o quc consutuya un:-

uprovcchzumenlo injusto del prestigio dc la marca, : : £

La persona que inicie una accién de nulidad de un registro dc una marca obienida
en contravencidn a lo dispucsto en los dos pérrafos que antcccden, debcr& acrcdnur habcr
solicitado el registro de la marca notoriamente conocida. . .

Cuando en las Partes cxistan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre
de titutares diferentes, para distinguir biencs o servicios idénticos o similarcs, se prohibird la
comercializacién de los bienes o servicios identificados con csa marca en el territorio de la
otra Parte donde se encuentre también registrada, salvo que los titulares de esas marcas
suscriban acuerdos que permitan la referida comercializacion, para lo cual las partes deberdn
adoptar las provisiones necesarias para evitar Ja confusion del piblico respecto del origen de
los bienes o servicios de que sc trale, incluyendo lo relativo a la identificacién del origcn de
los bicnes o scrvicios en cuestion con caracicres destacados y proporclonales a los mismos
para la debida informacién al pilblico consumidor (Art. 16-18).

Se entenderd que una marca sc encuentra en uso cuando los bu:nes o servicios que
clla distingue han sido puestos en ¢l comercio 0 sc encuentran disponibles en el mercado bajo
¢sa marca, en la cantidad y del modo que normatmente corresponde,
naturaleza delos_bicnes o scrv:cnos ¥. las: modalidades: bajo-las: cuales: se fcctua su

: comcrcmhzaclén en ¢l merca

el EI registro de una marca tcndrﬁ por lo menos, una duracién e dicz affos conlados a.

partir de I fecha’de “presentacién”de’ 1a solicitud o de la fecha de’ su concesidn, y podra.

... renovarse. indefinidamente por perfodos. sucesivos no mcnorcs de dicz afios, sncmprc quc
satisfagan las condlcmnes para su renovacién (Art 16-20).

Cada parte exigird cl uso de la marca para mantener el registro. El registro podré
cancelarse por falla de uso tinicamente después de que transcurra, como minimo, un perfodo
ininterrumpido de falta de uso de dos afios, a menos de que el titular de la marca demuiestre
razones vélidas apoyadas en la existencia de obstaculos para el uso (Art, 16-21).

lcmcndo en cuenta la 5o



Cnda Parlc podr(x cswbleccr condnclones para el licenciamiento y, ccslén de marcas,
quedando enténdido que no se permilirin licericias obhgalonas de'marca'y quc el mular de
una marca registrada tendré el derecho a cederla con o sin la lransfercncna de la
pertcnczca la marca (Art. 16-23).

. Cada miembro protegerd y facilitard a eslablccxmlcnlo de franquncms pcnmhcndov
la celebracion de contratos que mcluyan 1a licencia de uso de una marca, la transmision de’
- conocimicntos técnicos o de asistencia técnica, pnm que fa persona a quicn se le concede e
franquicia pueda producir o vender o prestar servicios de manera uniforme y con los mctodos R
operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientesa =
mantener la calidad, prestigio ¢ imagen de los bienes o servicios a los que ésta distingue (Art ’
16:24).

5.-'TRATADO DB _LIBRE_COMERCIQ - CELEBRADO ENTRE_MEXICO 'Y ‘
] NICARAGUA, publicndo en cf Diario Oficial de la chcracién cldiat dcjulio de 1998, -

En esle tralado s¢ scﬁala que pucden consululr marca cualquner 5|gno 0.
combmacxé ,dc signos que pcnmlnn distinguir bienes o servicios "de una persona de los de -
N otra, por “considerarse éstos suficientemente dls(muvos suscepubles de identificar los bienes o, -
' servxclos a que se aphquén, frcme a los de’su misma cspecie o clase, Se incluyen las marcas ‘
C ﬂcacldn pueden ser mcluldns (art 17 09)

mo ¢ dicibn para el regxs(ro de una marca, quc tos
sen(acxén gréﬁca R i
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Cada parte pubhcaré una marca antes de si rcglslro 0 pronlnmcme después deél dc
: confonmdad con_su lcglslaclén, ofrecicndoa las -personas interesadas . una oporlumdad ;
- razonablc para oponcrsc aun rcgls(ro o para solxcuar Ia cancclaclén del mismo,

El titular de una marca rcgis(ruda tendrd el derccho de impedir, a cualquier tercero
que no cuente con su consentimiento, usar en ¢l comercio signos idénticos o similares para
bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca del
titular, cuando esc uso genere una probabilidad de confusién. Se presumird que existe
probabilidad de confusién cuando se use un signo idéntico o similar para bienes o servicios
idénticos o similares. Los derechos antes mencionados se oforgardn sin perjuicio de derechos
adquiridos con anterioridad y no afectarn la posibilidad de las partes para reconocer derechos
sobre la base del uso (Art.17-10).

Cada parte de compromete, de oficio o a instancia de parte autorizada, a rehusar o
invalidar cl registro y prohibir €l uso de una marca de fibrica o de comercio o de una marca
de servicio que constituya la reproduccién, imilacion o lraduccién, susceptible de crear
confusién, de una marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares,
Sc cntenderd que una marca es notoriamente conocida en una Parte cuando un scclor
determinado del publico o de los circulos comerciales de la Parte conoce la marca como
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en una Parte o fuera de ésta, por
una persona que emplea csa marca en relacién con sus bicnes o servicios, A efectos de
demostrar las notoricdad de la marca podrin emplearse todos los medios probatorios
admitidos cn la parte de que se trate (Art, 17-11),

Se prohibe el registro como marca de aquellos signos iguales o semejantes a una
marca notoriamente conocida para ser aplicada a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la
marca pudiese crear confusién o un riesgo de asociacion con la persona que emplea esa marca
en relacién con sus bienes o scrvicios; constituya un aprovechamicnto injusto del prestigio de
la marca, o sugicra una conexién con la misma y su uso pudiera lesionar intereses del titular,
Se establece como requisito para iniciar la nulidad de una marca otorgada en contravencién a
lo antes dispuesto, que la persona que inicia la accién de nulidad, acredite haber solicitado el
registro de la marca notoriamente conocida, cuya titularidad reivindica, en el Pals en el que
cjercita la accion,

El registro de una marca tendré duracién de diez afios contados a partir de la fecha
de la presentacién de la solicitud o de la fecha de su concesién y podré renovarse
indefinidamente por perfodos sucesivos de diez afios, snempre que sa(lsfngan las condiciones -
para su renovacion (Art. 17-13).

Cada Parte exigird el uso de la marca para mantener el registro. Se entenderé que
una marca se encuentra en uso cuando los bienes o servicios cuando los bicnes o servicios que




distingue han sido pucstos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado con esa
marca, en la cantidad y del modo que normalmentc corresponde, considerando la naturaleza -
de "los" bienes ‘o ;servicios 'y las modalidades’ conforme a -las”cuales sc ‘efectiia su
comercializacién en el mercado (Adl, 17-14), L

Cuando la legislacién de uno de los Palses miembros no prevea la nulidad o
cancelacion del registro de una marca por falta de uso, y sc registren marcas que scan
idénticas o similares y que sirvan para distinguir biencs o servicios idénticos o similares, ¢ |
titular de la marca que la hubicse registrado primero en cualquiera de las partes, podrd
solicitar a la autoridad competente la declaracion de nulidad de un registro de marca, por no
contar con la caracterfstica de originalidad y haberse registrado en perjuicio de un mejor
derecho. ) :

El registro podri cancelarse o declararse caduco por falta de uso, fmicamente -
después de que transcurra un periodo ininterrumpido de falta de uso no mayor de cinco aflos
inmediatos anteriores a la solicitud de cancelacién o declaracién de caducidad, a menos que el
titular de la marca demuestre razones vilidas apoyadas en la existencia de obsticulos para el -
uso, Se reconocerin como razones vélidas para la falta de uso, las circunstancias surgidas
independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituyan un obstdculo para
¢l uso dc la misma, tales como restricciones a la importacién u otros requisitos
gubernamentales aplicables a bienes o servicios identificados por la marca. Para cfectos de
mantencr ¢l registro, sc reconocerd el uso de una marca por persona distinta de! titular de la
marca, cuando ese uso esté sujeto al control del titular. )

Cada parte podré cstablecer condiciones para el licenciamiento y cesién de marcas.
No se permitiran las licencias obligatorias de marcas. Ef titular de una marca registrada tendré
derccho a cederla con o sin transferencia de la empresa a que pertenczca la marca. Sin
embargo, cada parte, podrd condicionar la cesién de la marca cuando ésta forme parte del
nombre comercial del enajenante, cn cuyo caso sélo podrd traspasarse con la empresa o
establecimicnto que ese nombre indica.

: - 6. TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTRE MEXICO Y
w70 CHILE, publicado En el Diario Oficial de la Federacion el dia 28 de julio de 1999,

Este acuerdo establece que pueden constituir una marca de fibrica o de comercio
cualquier signo o combinacién ‘de signos capaces de distinguir los bienes o servicios de una
empresa de los de otras empresas, Tales signos podran registrase como marcas de fabrica o de
comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, las letras, los
ntimeros, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, asf como cualquier
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... combinacién de estos sigﬁos. Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de di's'('inguir' :
“los bienes o servicios pertinentes, cada Parte podré supeditar la posibilidad de registro de los -

. mismos al cardcter distintivo que hayan ndqumdo mediante su uso; Las partes podrﬁn exigir -~

‘_‘:como condlclén para el registro que los signos sean perceptibles VISualme

: “Las Partes podrin negar el registro de marcas de fabnca o de comercio quc afenten” -
- contra la moral y las bucnas costumbres, las que reproduzcnn ‘simbolos nacionales o las que he
induzcan a eror al publico. i

Es obligacién de cada parte publicar las marcas de' fibrica o de comiercio afites. de -
su registro o prontamente después de él, y ofrecerdn una- por( mdad razonable de pedlr Ia;
anulacién del registro. Ademés, cada Parte podrd - ofrecer:la por(um d ‘de”
registro de una marca de fibrica o de comercio (nrticulo 15- 15) L

E! fitular de una marca de fabrica o de comercio registrada gozard del derecho
exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones
comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios idénticos o similares a
aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de
confusién. Se presumird que existe probabilidad de confusién en caso de que se use un signo
idéntico para bicnes o servicios idénticos. Los derechos antes mencionados se entenderén si
perjuicio de los derechos existentes con anterioridad y no afectardn la posibilidad de las Partes
de reconocer dercchos basados en el uso (articulo 15-16).

Los Paises tratantes se comprometen a aplicar el Articulo 6 bis del Convenio de
Paris a las marcas de servicios.

Se considera que una marca cs notoria, cuando un sector determinado del piblico o
de los circulos comerciales del Pais tratante conozca la marca, como consccuencia de las
actividades comerciales desarrolladas en ese Pals o fuera de €], por una persona que emplea
esa marca en relacion con sus bicnes o servicios, ast como cuando se tenga conocimiento de la
marca en el territorio de la Parte, como consecuencia de la dc la promoclén [¢] pubhcndad dela
misma.

Los Pafses tratantes ascgurarin en los términos de su legislacién, los medios
necesarios para impedir o anular ¢l registro como marca de aquellos signos o figuras iguales o
similares a una marca notoriamente conocida, para ser aplicada a cualquier bien o servicio, en
cualquicr caso en que ¢l uso de la marca, por quicn solicita su registro, pudiese crear
confusién o ricsgo de asociacién con el titular de la marca notoriamente conocida, o
constituya un aprovechamicnto injusto del prestigio de la marca. Para demostrar la notoriedad
de la marca, podran emplearse todos los medios probatorios admitidos por el Pafs en ¢l cual se
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* desca ap;dbar lp‘nptb ad de lé rﬁish:!v'(arﬂcﬁlé 15’-1‘7,)‘

“Lo rcg ros de marcus lendr.’in por Io menos una duraclén de 10 aflos, pudncndo
‘_vscr rcnovadas eri dos de | isma duraclén en forma mdef nida (mﬂculo 15 19) i

o8i pnm mantener el reglstro dc una marca de fﬁbnca o de comercio uiio dc Ios'
. Palscs tratantes cxige el itso; el registro de la marca sélo podré anularse dcspués de un perfodo

: mmlcrrumpldo ‘de tres aflos como minimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca *
demuestre que hubo para ello razones vélidas basadas en la cxistencia de obslﬁculos adicho"
uso, . Se: reconocen ;. como “. razones vilidas, aquellas clrcunslancms queé-: sutjan .’
mdcpendlentemcme de Ia voluntad del titular y que consuluyan un obst{\culo al'uso.de la

misma, como las restricciones a Ia importacion u o(ros rcqulsuos oﬁcmlcs lmpucstos a los

blenes 0 scrvncxos prolcgldos por la marca, ;

. Para cfcclos dc mantencr v1gcnte cI reglslro, s¢ conmderaré q ’
encuenira on’ -Uso, cuando sea realizado por ofra pcrsona, slcmpre y cunndo dlch 'uso esté
: ,aulorlzndo por cl lllular (arliculo 15- 20)

‘alo cstab]ccndo cn la legislacion de cada Pais tratante (anlculo 15-21).

*.Cada Pals tratante podré establecer las condiciones para las licencs s y

. las marcas, quedando entendido que no se permitirn las licencias obligalon’és de marcas, y. "

que cl titular de una marca registrada tendrd derecho a cederla con o sm la transfercncla de la:
empresa a que perienczea la marca (artfculo 15-23). : .

7.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTRE MEXICO E
ISRAEL, publicado en el Diario Oficial de la Federacién el dfa 28 de junio de 2000.

.:.En el capltulo - VII, articulo 7-05 denominado propicdad intclectual, las Partes

tratantes” confirman- sus derechos y obligaciones relativos a los derechos de propiedad

- intelectual de conformidad con ¢l Acucrdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
- Intelectual relacionados con el Comercio, que forma parte del Acuerdo sobre la OMC.,
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8- TRATADO DE LIBRE COMERCIO CELEBRADO ENTRE MEXICO Y LA
COMUNIDAD EUROPEA publlcudo en. el Dlano Oﬁcml de la chcraclén el dia’ 26 dej Jumo )
dcl aﬂo 2000,

e Los dcrechos d autor,
bascs de dal 5,Y Jos de

" incluidas as der

- Las pi
o ecun a y efectiva: pmlccclén, de_acuerdo con las normas intemacionales més exigentes,
B mcluycndo mcdlos efechvos para hacer valer tales derechos,

- Se cs(ablccc un Comité Especial (Consejo Conjunto) sobre Asuntos de Propiedad
Intelectual, ¢l cual estard integrado por representantes de las Partes, mismo que serd
convocado dentro de los 30 dias siguientes a la solicitud de cualquicra de las Partes, con el
propésito de alcanzar soluciones mutuamente satisfactorias en caso de dificultades en la
proteceion de la propiedad intelectual. La presidencia del Comité Especial serd detentada por
cada Parte de mancra altemada (Art. 40).



: -9 TRATADO_DE_LIBRE_COMERCIO CELEBRADO POR MEX]CO - BL
SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS, publicado en el Diario Oficial de la:
Federacién el dia 14 de marzo del afio 2001,

En este tratado se establece que puede constituir marca cualquier s1gno 0 7
. combinacién de signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de - "

_-otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptlbles de_identificar - los g

productos o servicios a que se apliquen, frente a los de su misma especie o clase. Las marcas

“ incluirin las colectivas, Cada parte podré cstablecer como condicién para el reglslro de una‘
' marca, que los signos sean perceptibles visualmente (Art. 16-16). .

Las partes publicaran cada marca antes de su regisiro o prontamente déépués‘ de él,“‘

offcciendo a lns personas interesadas una oportunidad razonable para oponerse a su registro o -

para impugnarlo (Art. 16-17).

El titular de una marca registrada tendrd ¢l derecho exclusivo de impedir que
cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de operaciones comerciales signos
idénticos o similarcs para bienes o scrvicios que sean idénticos o similares a aquellos para los
que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusién. En ¢l caso
de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, sc presumird que existe
probabilidad de confusién. Los derechos antes mencionados se otorgardn sin perjuicio de
derechos existentes con anterioridad y no afectardn la posibilidad de las Partes de reconocer
derechos sobre 1a base del uso (Art.16-18).

Las paries, de oficio, si su legislacién se lo permitc, o a instancia de! interesado,
rchusarin o invalidardn el registro y prohibirdn el uso de una marca para productos o servicios
que constituya la reproduccién, imitacién o traduccién, susceptibles de crear confusién, de
una marca que la autoridad competente del pais del registro o del uso, estimare ser alli
notoriamente conocida y utilizada para productos o servicios idénticos o similares. Ocurrird lo
mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccién de tal marca -
notoriamente conocida o una imitacién susceptible de crear confusion con ésta.

Se entenderi que una marca es notoriamentc conocida cuando un sector
determinado del piiblico o de los circulos comerciales de la Parte en que se reclame la
notoriedad, conoce la marca como consecuencia .de las actividades comerciales o
promociénales desarrolladas, por una persona que emplea esa marca en relacién con sus
productos o servicios. A efecto de demostrar la notoricdad de la marca podrin emplearse
todos los medios probatorios admitidos cn la Parte de que se trate, incluidos aquellos
nacionales y provenientes del extranjero,
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Las Pancs 1o rcglstrarén como marca aqucllos 51gnos |guales 0 semej anles auna
marca notoriamente conocida que, para ser nphcnda a cualquier produclo o servicio, su uso
pudiesc indicer una conexién con ¢l titular de la marca nolonnmcntc conoclda, o lcswnc los
intereses del titular de la marca notonamenle conocnd

Deberd conccderse un plnzo minimo de cinco afios, a partir dela fecha de reglstro .
para reclamar la anulacién de dicha marca; Las Partes tierien la faculiad de prever un plazo en
cl cual dcberé ser rcclnmada la prohibicié

No sefi l' ]aré plazo p:
mareas rcglslradas o utifizad

fccha de la prcscnlamén de Ia solicitud o'de la fecha de'su mscnpclén, seglin la Icglslaclén de
‘: cada [’arlc ¥y odré renovarse mdcl'mdumentc por periodos sucesivos de 10 afios (Art, 16-21).

Cuando una parle no eslablczca la exigencia de uso de una marca para mantenes su
registro, esa Parte estableccrd dicha exigencia en su legislacion en un plazo de cinco afios
contados a partir de la entrada cn vigor de este tratado. El registro de una marca podra
declararsc caduco o anularse por falta de uso de tres afios, a menos que el titular de la marca
demuestre razones vélidas para la falta de wuso, flas circunstancias surgidas,
independientemente de la voluntad del titular de la marca, que constituyan un obsticulo para
el uso dc la misma, tales como restricciones a la importacién u otros requisitos
gubernamentales aplicables a bicnes o servicios protegidos por la marca.

Se entenderd que una marca se encuentra en uso cuando los bienes o servicios que
ella distingue han sido pueslos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado, en
la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los
bienes o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectiia su comercializacién,

Para fines de mantencr ¢l requisito de uso, se reconocer el uso de una marca por
una persona distinta del titular de 1a misma, cuando ese uso esté sujeto al control del titular,

No se complicard, sin justificacién, el uso de una marca en el curso de operaciones
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comerciales con exigencias especiales, como, por cjemplo, ¢l uso con otra marca, cf uso en '
una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para

distinguir los biencs o servicios de una empresa de los de otras empresas, Estas disposicién no”
impcdir{: la exigencia de que ¢l nombre que identifique Ia empresa productora de bienes o

servicios, se usada conjunta pero no vinculadamente con la marca que dlslmga los blcnes 0

servicios especificos en cuestion de esa empresa (Art. 16-23),

Cada parte podré estableccr condiciones para las licencias y la cesién de marcas, El
titular de una marca registrada tendré derecho a cederla con o sin transferencia de la empresa
a que pertenezea la marca, No se permitirdn licencias obligatorias (Art, 16-24).

En los tratados de libre comercio celebrados por México, existen algunos principios
generales que demuestran que debido a la intemacionalizacion de los dercchos de propicdad
intelectual, los pafscs contindan con la idea de armonizar y unificar las legislaciones en esta
maleria, necesidad que se plasmé inicialmente en ¢l Convenio de Parfs y que continta con la
celebracion de acucrdos multilaterales y bilaterales.

Como sc puede observar, los Tratados de Libre Comercio, son concordantes en
diversos principios, como son Trato Nacional, la aplicacién del Convenio de Paris, Trato de la
Nacién més Favorceida y Proteccién ampliada,

Ademés dichos fratados destacan el carficler dlslmtlvo de la marca, ¥y reconocen
derechos bnsndos en eluso, . .

. Respecto de la imilacién de marcas, los tratados celebrados con Estados Unidos y
Canadd, Costa Rica, Colombia y Venczuela, Bolivia, Nicaragua, Chile, El Salvador,
Guatemala y Honduras, reconocen expresamente el derecho - del titular de una marca de
impedir que terceros usen st su autorizacién una marca idéntica o similares en grado de
confssién que no que no puede ser regisirada una marca que sea igual o semejante en grado
de confusién, para bicnes o scrvicios idénticos o similares, Con lo cual sc reconoce que no
serdn registrables como marcas las marcas que sean imitacion de otras.

Ademis se prohibe el registro de marcas similares en grado de confusién a marcas
que sean notoriamente conocidas. :

En materia de infraccioncs se deja la posibilidad a las partes tratantes prever
procedimientos y sanciones penales en caso de infracciones a derechos de propiedad
intelectual, obligindose a que su legislacién interna contenga procedimientos de defensa de
los derechos de propiedad intelectual, y establezcan procedimientos justos y equitativos, que
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- no sean innecesariament stosos y sin plazos‘largos. L

Tamblén se eslablccc como” obligacién : dc ‘los paiscs lratanlcs, el ‘incluir

s ‘Proccdlmlcntos justos yequnatlvos que no sean {nnecésariamente largos; castosos.

Asimismo se incluye la facultad de cada pais para fijar Medidas Precautorias a fin
de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual, como son el embargo precautorio de
los bicnes que infrinjan dercchos, asi como de los instrumentos que scan utilizados en la
infraccion de dichos dercchos. Pero dichas medidas no serdn ordenadas indiscriminadamente,
sino que también se sciialan los requisitos minimos de seguridad, que deben cumplirse para
que dicha medidas pucdan practicarse, dentro de los cuales se encuentran:

1.- Que la medida sea solicitada por el titular del derecho que se considere infringido,

2.- Que la infraccién se esté reatizando o sca inminente,

3.- Que cualquier demora en Ja emisidn de csas medidas genere la probabilidad de
llegar a causar un dafio irreparable al titular del derecho, o exista un riesgo
comprobable de que s¢ destruyan las prucbas que se encuenlren relaclonadas
con la infraccion y, o

4.- Que se otorgue fianza suficiente para proteger los i mtereses d l dcm' ) dado

) *Una vez comprobada la mfracclén de un derecho de propiedad mlelccluﬂl se ﬁjil la
“facultad de ordenar la ' destruccién’ de Ias mercancias, asf’ como dc Ios materiales e
instrumentos utilizados on los uclos lllmtos .

Solo se establece de forma expresa ¢l delito de falsificacion de marcas en forma
dolosa y a escala comercial, pero se deja a criterio de los paises tratantes la posibilidad de
establecer sanciones penales en caso de infracciones de derechos de propicdad intelectual
cuando se cometan con dolo y a escala comercial, lo cual significa que los pafses pueden
cstablecer otros delitos, siempre y cuando respeten los principios bésicos y los dercchos que
se plasman en cada tratado.

El tratado de Libre Comercio celebrado por México ¢ Isracl, no le da un tratamiento
tan especifico a la propiedad intelectual, pero las partes ratifican los derechos y obligaciones
adquiridos por ambas partes en el Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual bisicamente establece los
principios fundamentales que se encuentran contenidos cn los demds tratados de libre
comercio celebrados por México.
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- Finalmente el Tratado de- Libre’ comercio -celebrado  por México y la Union
Europea, tampoco  hace un tratamiento muy amplio o especifico de la Propiedad Intelectual,
pero ambas partes se comprometen cn forma general a establecer las medidas apropiadas para
asegurar una adecuada y efectiva proteccién de la propiedad industrial, de acuerdo con las
normas inlemacionales més exigentes, lo cual implica que de cualquicr manera también se
reconocen los principios que rigen a nivel mundial en materia de propicdad industrial.

10.- EL, ACUERDO DE MARRAKECH SOBRE DERECHO INTELECTUAL.

. Exnstc en los Pafscs tendencia a concertar acucrdos leglslallvos mullllatcrales con cI
; f' n dc regular el comcrclo mlemacmna]

o :-Uno*de; estos cucrdos es el Acuerdo General sobrc Arancclcs Aduancms y

Comercio denominado comtinmente GATT, firmado ¢l 30 de octubre de 1947, cuyo principal -
o ObjcllVO es la promocidn de los intercambios entre sus miembros, con base en- la eliminacién
de restricciones y el decremento de aranceles aduaneros, a partir. de su creacién se_han
realizado diversas reuniones para estudiar temas relativos al comercio intemacional. En’ la
novena reunidn que tuvo lugar en Uruguay, se incorpord cl tema de los derechos de propiedad
intelectual, Jos cuales tienen una importancia critica para el mundo, ya que fomentan la
creatividad, estimulan el crecimicnto econémlco, integran la capacldad de compe(encxa ¥
para los Pa!scs ¢n vias de desarrollo, atrae inversiones y Know-How, *

Es en Ia reunién cclcbmda cn Marrakech, en el que s¢ crea el mslrumento Jurfdnco i
: dcnommado Acuerdo de Marrakech, en el cual se establece Ia creacion de la Organizacién
- Mundial de’ Comercio (OMC),  cuya funcién es' facilitar la aplicacién, administracién y: -
'funcxonam:enlo de:los- acuerdos. comercmles multllalcrales y plunlalcralcs y favoreccr la
ni consccucnén de sus obj : i

. El acuerdo se encuentra integrado por 3 anexos:

EL ANEXO 1, cst4 formado de la siguiente mancra;

% RANGEL MEDINA David. EL_ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE SE ESTABLECE LA
OMC Y Fl. ACUERDQO SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.. Texto

publicado en Juridica, Anuario de! Departamento de Derecho de la Universidad (beroamericana
No. 26. México. 1996. p. 473.



Anexo l A Incluyc 14 ncuerdos mulnlutemles denlro de los que qucd ' 'ncluldo cl
GATI‘ f' rmado e 1994 cl cual comprendc asuvezel GATT ﬁnnado cn 1947, i

o A‘néxo_ iv'llr.-"Aquerdq General.

Anexo v C.-'Acu
relacnonndos con el Comercl

: -+ ANEXO 2. Entendimiento relativo a las normias y proccdlmlcntos por Ios que e
. nge Ia soluclén dé dlferenclas

: ANEXO0 3.- Mecanismo de examen de la;Pbl‘f'ticisiCdméjréialgbs. L

Como ya se menciond en el ancxo 1 C, encontramos el Acuerdo Sobre los Aspectos - -
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados ‘con “el: Comercio, cuyo pnnclpal’ :
objetivo es reducir las distorsiones del comercio intemacional 'y los obstéculos al mismo, ast
como fomentar la proteccién cficaz y adecuada de: Ios ‘derechos’ de propledad intelectual,
asegurindose de que las medidas y. proccdlmnentos dcslmados a hacer respemr dichos
derechos no se conviertan a su vez en obsléculo

El acuerdo contiché los siguientes principios:

1.- Los mlcmbros ﬂpllcnnin Ias disposiciones del acucrdo.. Podrén prever en su legislacién,
;- aunque no estarén obllgados aello, una prolecclén més amplia quela exnglda porel acuerdo,
Ca condicién de ‘que tal proteccién o, infrinja’las dlsposu:lones del mismo. Los miembros’
podrén establecer libremente el método ‘adecuado p hcar Ias di posncnones dcl acucrdo :
- enel marco de su proplo slstema y précticas juridicas: S

T Larbrolr)icdadrrixitéblcétﬁsﬁxl ébércn:

1.~ Derechos de autor y derechos conexos,
2.- Marcas de fAbrica o de comercio. "

3.- Indicaciones geograficas,

4.- Dibujos y modelos industriales.
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. ' 5. Palcnlcs R o
6.~ Esquemas de trazado (topografias) de los circuitos mtcgrados
71.- Protcccnén dc la mformnclén no dlvulgada

7" En materia de proplcdad mlelectual cs apllcablc cl Convcmo de Paris pam la -

; Prolccclén de 1a Propiedad Industrial (articulos 1 y2).=%. 0 L
2. - Tralo nacional, cada micmbro conccderé alos naclonnles dc los dcmés mnembros un lralo, 3
1i0 merios favorable que cf que otorguc asus proplos nacmnnlcs, con respeclo a la’proteccion
de 1a proplcdad mlcleclunl a'reserva de’ cxcepclone ya 1.C nvcmo de. Paris e

i condlclones a nacionales de todos los
toda vcntaja, favor, pnvnlcgno ) mm

)
lcy de carficter gcneml y no' limitados " especificamentc -a" I’ proteccion “d¢-[a_propiedad .-
intelectual, :

b).- Se deriven de acucrdos intemacionales relahvos ala prolccclén dela propiedad. mtcleclual
que hayan entrado cn vigor-antes de la entrada en VIgor del acuérdo ‘sobre la OMC,. 2" .~
condicién de que esos acuerdos se notifiquen al consejo de los’ ‘ADPIC: (Consejo de los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados. con el Comercio) y.no
conslituyan una discriminacion arbllrana 0- mjusllﬁcnblc conlra los nacmnalcs de olros
miembros (articulo 4). : e

En cuanto a las marcas e} acuerdo prevé:

1= Podré constituir una marca de fibrica o de comercio cualquicr signo o combinacién de

signos que scan capaces de distinguir los biencs o servicios de una empresa de los de otras

empresa. Pueden’ registrarse como marcas los signos nominativos, ﬁgurauvos o los que
- consistan cn_combinacién de-colores o cualquier combinacién de estos signos. Pucden
: rcglstrarse como marcas signos que no scan intrinsecamente capaces de distinguir los bienes o
“servicios, pero que mediante su uso hayan adquirido el cardcter distintivo ( articulo 15),

2.- Los micmbros tienen la faculiad de negar el registro de una marca por motivos que no
contenga ¢l Convenio de Paris (articulo 15).



j‘8 El: registro de, una marca puede cancelarsc, s este no se uso®despiés. de un pcriodo
: mmlcrrumpldo ‘de 3 afios, snlvo que se compruchen quc hubo ruzones quc ]usuf qucn la no
vcxp]otaclén (articulo 19)~ : ‘

PROCEDIMIENTO. Los miembros debcn asegurarsc quc en su legistacion se
establezean procedimicntos que se adecuen al acuerdo, con' las medidas eficaces contra
. cualquier accidn infractora de los derechos de propxedad mtclcclual .con la inclusién de
recursos  fgiles para prevenir y disuadir eficazmente nuevas - infraccioncs. Estos
procedimicntos se aplicarin de forma quc se cvﬂe | rcaclén de obstdculos al comercio
legitimo. L

Los procedimientos deben ser Ju ivos y sin retrasos necesarios, dando a

- las partes la oportunidad de ser oldas Y aponar las prucbas que estimen pertinentes. Asimismo
se les dard-en- el procedimicnto’ la- oportunidad de que. una autoridad judicial revise las
resoluciones qdmlnlslratlvas

o *Las autoridades estin facultadas para ordenar Ia adopcién de medidas cautelares de
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cardcter provisional, necesarias para la proteceion de los derechos de prébiedad intelectual,
asf como ordenar el pago de los dafios y perjuicios ocasionados al titular del derecho afectado.

PROCEDIMIENTO PENALES, Los miembros establecerdn procedimientos y
sanciones penales al menos en los casos de falsificacidn dolosa de marcas de fibrica o de
comercio o de piraterfa del derccho de autor a escala comercial, Las sanciones comprenderin
la pena de prisidn y/o la imposicion de sanciones pecuniarias, asi como la confiscacién,
decomiso y destruccion de las mercancias infractoras y de todos los materiales y accesorios
utilizados para la comision del dclito, Los miembros podran prever la aplicacion de
procedimientos y sanciones penales en otros casos de infraccién de derechos de propiedad
intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.

En cuanto a la imitacién de marcas ¢l artfculo 16 de! referido acuerdo, sélo sefiala
que ¢l titutar de una marca registrada goza del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin -
su consentimiento utilicen signos idénticos o similares para bienes o servicios que scan
idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado Ja marca, cuando ese uso'dé
Iugar a probabilidad de confusién, Por lo cual dependerd de cada Pais miembro: fijar las
acciones que el titular del registro marcario puede hacer valer, para oponcrse a cunlquwr acto
que atente contra su derecho exclusivo.

En este acuerdo se establecen las disposiciones gencrales y principios bésicos a los
que se obligan los Pafses integrantes, siendo faculiad de cada miembro tipificar las conductas
que infrinjan los derechos de propiedad intelectual, asi como determinar la naturaleza de la
accién que pueda cjercitar el titular afectado, y establecer las sanciones correspondientes,
siempre y cuando, como ya se ha mencionado, sc respeten los principios establecidos en este
acuerdo.
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CAPITULO I
INSTlTUClONES DE LA LEY VIGENTE DE 1991 REFORMADA EN ]994
QUE TRA'I‘AN DE LA IMITACION DE MARCAS : »

chun ) chclonano dc a
o semejanza de otra. Imitacion: Acclén y cfecto de. mn(ur.‘Cosa hecha imitando;a “otra, -
Producto fabricado ) para quc susuluya a olm en cnerlos usos, procumndo que se parezca los‘
més posible a éste.’ : 3 :

Imitacién proviene del latin imitar: que significa reproducir, por lo cual imitar es =
hacer o tratar de hacer lo mismo o algo parecido a lo hecho por otro. Esta misma enciclopedia
define en Derecho Penal, la imitacién de marca como un delito contra la Propicdad Industrial,
que consiste en [a apropiacién de la marca que alguicn tiene registrada o de ofra que, sin ser
idénlica a 1a del imitador, puede ser considerada por su semc_]anza como la auténtica, sin el
consentimiento de! titular y con Ia finalidad industrial o comercial, ™

Imitar consiste, pues en remedar, simular o contrahacer ¢l emblema, cfigie, dibujo o
lema que integran el signo de una marca legalmente registrada, para aparcntar que los efectos
o productos a que sc adhiere proceden de la legitima. No se exige que el falscamicnto sea
total; basta que s¢ hubicren imitado clementos de la marca registrada que al ser contemplados
cn conjunto puedan engendrar confusion. Esta puede no haberse originado o producido y, sin
embargo, existir el delito, pues es suficicnte la mera posibilidad. La posibilidad existe cuando
del simplc examen visual comparativo entre los elementos que integran el conjunto de la
marca imitada con ef de los elementos que forman la unidad de la marca legitima, las
semcjanzas entre ambas, cualesquiera que fucren sus diferencias, produzean la inmediata
impresion de que se trata de una misma marca.

Como ocurre en la mayoria de las legislaciones, la imitacién no aparece
cxpresamente consignada, a través de preceplos que la definan, que marquen sus diversas

7 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPANQLA. DECIMO SEXTA EDICION. Real Academia
Espafiola, 19 de febrero 1986. Madrid. ESPASA-CALPESA. p. 708,
% GRAN ENCICLOPEDIA LAROUSSE. TOMO QUINTO. Editorial Planeta. Barcelona

Librairie Larousse. Espafia 1962. p. 924,
* JIMENEZ HUERTA, Mariano. DERECHO PENAL MEXICANO, TOMO IV. LA TUTELA PENAL

DEL PATRIMONIO. Segunda Edicidn. Porria. México 1973. p. 364
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variantes, que sefialen las circunstancias en que es posible que la imitacién se produzea, o las
reglas precisas para apreciarla, La determinacién de la posibilidad de confusion no cmana,
cicrtamente, de una mancra clara y directa de los textos legales, ya que por razones de técnica
legislativa a que se atiende en la redaccién de las normas de derecho positivo, sélo conccplos
bisicos y dcrcchos gcnerales han sido aportados por el legislador, 6

: Hay imitacién desde que entre ambas marcas existan una o mds partes esenciales
parccidas o desde que puedan confundirse a primera vista, de suerle que sélo por medio de'un -
examen detenido sca posible distinguir 1a una de la ofra y siempre que la marca original y ln .
lmltada s¢ np]lquen a dlslmgmr articulos de la misma naturaleza, '

~“Nuestra lcy actual, no se refierc expresamente a la figura de la imitacién como lo”
haclan algunas - legislaciones anteriores , pero en diversos preceptos, hace alusién a' sus

principales elementos, como son: a) Que las marcas en conflicto sean semejantes en grado de’ ", +:

confusion y, b) Que sc empleen para distinguir los mismos o similares productos o scrvicios.

-~ Para determinar si existe imitacidn de marcas, la doctrina ha claborado una serie "
“ de reglas, las cuales han sido recogidas por nuestros més altos Tribunales, y plasmadas en .
tesis y jurisprudencias, mismas que se mencionaran dclalladamentc en el capltulo cuaﬂo dc
este estudio, ST :

La imitacion se encuentra estrechamente rclacnonnda con uno de los elcmcntos wi
esenciales que debe reunir la marca, este cs, el cardcter dlSllleO, por ¢l cual un sngno debe
ser lo suficientemente capaz de identificar e individualizar,un producto o servicio de los
demés produclos o servicios existentes en o mercado, evitando toda posnblhdad de confusnén' ;

si un signo no cumple con dicho cardcter, entonccs podcmos decir que eslc signo’ no pucde L
constituir una marca, ;

Nuestra ley ha creado una seri de institucionies relacionadas con'la’ lmltaclén de
marca, y que tienen como finalidad proteger la creatividad e mterés de:los productorcs you
prestadores de servicios, ‘asi como evilar  cualquier tipo dc confusién - entre ¢l piblico - :
consumidor, mstllucloncs que estudiamos a continuacién.

‘wRANGEL MEDINA, David. EL FORO. ORGANO DE LA BARRA MEXICANA COLEGIO DE

ABOGADOS. QUINTA EPOCA. No. 6. ABRIL-JUNIO 1967. México. p. 110.
Ibldem.p 11,
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1 LA IMITACION COMO IMPEDIMENTO DEL REGISTRO DE LAMARCA,

"Enlaley se establece una lista de signos quc no puedcn Tegi

arse como marca,
dentro dc los cuales mcluye algunos supuestos de |mllat:16n ‘de marcas LR

: Arﬂculo 90.- No serin regisirables como mareas;

, iguales o s emeianles 3

en Mégxico, parn ser

XV Las denominacioncs, figuras o formas tndlmcnsmnale
a una marca que el Instituto estime nolormmcmc
apllcadus a cualquier producto o serv:cno.

Estc impedimento proccdc en cualquicr caso en que. el uso de la marca por quien
solicita su registro, pudiese crear confusién o un riesgo de asaciacién con el titular
“de la marca notoriamente conocida; o constituya un aprovcchnmlento que cause ¢l
 desprestigio de. la marca;Dicho " impedimento’ no- serd aplicable cuando el
solicitante del registro sea el titular de la marca notoriamente conocida,

XVI.- Una marca que sea idéntica’o semejante en grado de confusion a ofra en
trimite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente,
aplicada a los mismos o similares productos o servicios, Sin embargo, si podré
registrarse una marca que sca idéntica a ofra ya registrada, si la solicitud es
plantcada por ¢l mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares,

El IMP], después de recibir la solicitud de registro, con los anexos respectivos,
procederd a realizar el examen administrativo, para verificar que todos los requisitos formales
se encucntran satisfechos, Hecho lo anterior realizaré el examen de fondo (o de novedad) a fin
de verificar si 1a marca cumple con los requisitos de registrabilidad o si existen anterioridades,
para lo cual hard un estudio comparativo del signo que se pretende registrar, con marca ya
registradas o en tramite de regisiro, en caso de encontrar que la marca de la cual se solicita el
registro, es igual o semejante en grado de confusidn a ofra registrada o en trimite, y se emplea
para distinguir los mismos.o similarcs productos o scrvicios, en este supuesto el Institato lo
comunicard por escrito al solicitante otorgindole en plazo de 2 meses para que subsane
crrores 0 manifiesic lo que a su derecho convenga en relacion con los impedimentos o las
anterioridades, si ¢l solicitante no contesta dentro del plazo scfialado, se le otorgara un plazo
adicional de dos mieses, transcurrido éste sin que haya contestado, se considerard abandonada
la solicitud; en el supuesto de que conteste alegando la nulidad, caducidad o cancelacién de la
marca sefialada como anterioridad, se suspendera la solicitud de registro, hasta que se resuelva
¢l procedimiento respectivo.
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St ¢! solicitants manifiesta’ que la anterioridad ch le fuc sefialada, no es igual o
similar, o que se utiliza para dlsungulr produclos 0 servicios diferentes, por lo tanto no hay
‘posibilidades de " confusion: por  parte -del - consumidor, entonces el Insfituto , con las
constancias _ que -obren ‘en el expedlenle, ¥ “aplicando las reglas establecidas por la
Jurisprudencia para ‘determinar si cxisten semejanzas en grado de confusion, resolverd lo que
en dcrccho con‘csponda yn sea co dlendo [\ ncgando el registro,

l lnslllu(o, procede ¢l Amparo Indirecto, que se

Conlra la rcsoluclé
i le en malcna Administrativa,

tramllaré anicel Juzgado

pet

DE UN REGISTRO MARCARIO,

e Atticulo 151.- El registro de una marca serd nula cuandos

I1.- La marca sea idéntica o semejante en grado de confusién, a otra que haya

" sido usada en ¢l Pafs o en ¢l extranjero con anterioridad a la fecha de presentacién

de la solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o similares

productos o servicios, siempre que, quien haga valer ¢l mejor derecho por uso

anterior, comprucbe haber usado una marca ininterrumpidamente en el Pafs o cn

¢l extranjero, antes de la fecha de presentacién o, en su caso, de la fecha de primer
uso declarado por el que la registro.

En esta fraccién la nulidad de un registro marcario por imitacién, deviene
I



IV.- Se haya olorgado por error, jnadvcncncla_ 0: dlferencm de apreciacion,
existiendo en vigor otro que se consndcre invadid por lmtarse de una marca que




Paru c;crcntar la acclén ‘de nulidad derivada de este supucsto, se tiene un | plazo de
cinco afios comados a partir de la fecha’en que surta efectos la pubhcaclén del registro en Ia !
gacela :

1.~ Se haya otorgado en contravenci
vigente en la época de su registro.

Y relacionarlo con lo dispuesto por el artfcuto 90, 1a lelra (Viiceiyk- k
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Artfculo 90.- No serén régisirables como marca: - .

- XV : gums : formas tndlmcnslonalcs \gualcs o
,scmcjanlcs auna mnrca qiic cl Instituto estime notonamcn(c conocnda en Méxnco
2 para ser aplicadas a cual producloo scwlclo. A

- Los anteriores’ preceptos,-cn rclaclbn con el articulo 6 bis dcl Convcmo dc Parisr :
feceion de fa Proplcdad Industrial, cl cual dlsponC' B :

“"."*Los Pafses de fa Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacidn del Pafs

= o permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro ya .

-~ prohibir-el uso de una marca de fibrica o de comercio que constituya la

: reproduccién, imitacién o traduccion, susceptibles de crear confusién, de una

. marca que Ja autoridad competente del Pals del registro o del uso estimare alli

““noloriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pucda
-bencficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o

‘similares. Ocurrird fo mismo cuando la parie esencial de la marca constituya la

- reproduccién de faf marca notoriamente conocida o una imitacién susceptible de

- crear confusnén con ésta”,

S Sl sc hacc vnlcr la acclén de nulidad con fundamento en lo dlspues(o por, Ios
’;anfculos 151 fraccion 1, 90 Fraccion XV y 6 bis del Concho de Paris, el lMPI debcré :
analnzarsl se ac(unhzan los dos sxgulcnlcs supues(os. L e

2 a) Quc Ia ‘marca de la se sohcua Ia nuhdad es scmc)anlc en grado de confusion a la marca -

notoriamente conocida en México,

*. criterios cstablccldos por. T Junsprudcncm emitida por nuestros Tribunales Judxcnales, para
delerminar si ex1sle o no imitacién de marcas, baséndose en estos para decidir si declara o no
~ola nuhdad de un registro; 1o cuul podcmos aprcclar cn las siguicntes resoluciones:
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l - AN/\LISIS DE CONFUSION ENTRE 1.AS MARCAS 497360 “FASHION CAFE Y
DISENO” Y L.A MARCA “FASHION CITY MEXICO Y DISENO"

Antecedentes: TOMASSO BUTI, titular del registro marcario 497360 FASHION
CAFE Y DISENO, solicité la declaracién administrativa de nulidad de la marca 512741
FASHION CITY MEXICO Y DISENQ, propicdad de la cmpresa VINZIA
RESTAURANTES,S.A DE C.V., al cstimar que tal registro marcario fue concedido en
contravencion a lo dispucsto por la ley de la materia, invocando como causales de nulidad las
siguientes:

1.- La derivada del articulo 151 fraccién I, de la Ley chla Prdplc‘déd Industrial, en relacién al

artfculo 90 fraccion XV del mismo ordcnamlcnlo, en vmud dc que la’ mama "de la aclora s

notoriamente conocida,

2.- La derivada del nnlculo 151 fraccnén v de la Lcy de la Propie: irtud de
que_ la marca®512741 FASHION CITY MEXICO-Y: DlSENO,"{ e ¢ concedida; por error, ,

inadvertencia o diferencia de apreciacién, existiendo en vigor otro que se con5|dcre invadido, -
por tratarse de una marca que sea igual o semejante cn grado dc conl‘usnén y quc sc apllque a
servicios o productos iguales o similares. : ; .

Por cuestién de métedo sc cstudiard en primer lugar la causal de nulidad
contemplada por el articulo 151 fraccién 1V, de 1a Ley de la Propiedad Industrial, cuerpo legal
vigente al momento de la concesidn del registro sujeto a nulidad, en virtud de que la marca
512741 FASHION CITY MEXICO Y DISENO propicdad de la parte demandada, fue
otorgado por error, inadvertencia o diferencia de apreciacién en virtud de que existia con
anterioridad ¢] registro marcario 497360 FASHION CAFE Y DISENO, propiedad de la parte
actora, las cuales resultan ser semejantes en grado de confusién y se aplican a los mismos
servicios, precepto que se lranscribe a continuacion:

Articulo 151, El registro de marca seré nulo cuando:

i IV Sc hnyn olorgudo por error, inadvertencia o diferencia de apreciacion existiendo en vigor
“otro que se considere invadido, por tratarsé de una marca que sea igual o semejante en gmdo
“de ‘confusién y que se aplique’a scmcnos ° productos 1guu]es [\ s:mllares ‘ :
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a),- Que las marcas en conl'llc(o scan 1guales 0 semej fcs en grado de confu516n

b).- Que las marcas cn controvcrsna nmpnrcn los mlsmos o §

ilares produclos 0 servicios:

c).- Que la marca cuya nuhdad s¢ sollcnla, haya sido olorgadﬂ por enor. inadvertencia o
dlfcrcncm de apreciacion,

De las constancias que obran en el archivo de este Instituto, s desprende que la
marca 497360 FASHION CAFE Y DISENO, propiedad de la actora tienc una fecha lc;,al de
15 de marzo de 1995, habiendo sido concedido ¢l 18 de julio de 1995, para amparar servicios
de restaurante, de la clase 42 Internacional; cn tanto la marca 512741 FASHION CITY
MEXICO Y DISENQ, propicdad de la demandada tiene fecha de legal de 26 de actubre de
1995, habiendo sido concedida ¢l 12 de diciembre del mismo afio, para amparar servicios de
restaurante, bar, cantina, fuente dc sodas y cafeteria, pertenecientes a la clase 42
Internacional.

Respecto al primer supucsto, tanto la- doctrina’ como la Junsprudcncm han
establecido un minimo de reglas que deben ser atendidas para fonnarsc un juicio acerca de la
similitud entre las marcas, ya sca para impedir ¢l registro de una de ellas o para nulifi icar un
registro indebidamente otorgndo . T

Una de cstas rcglas cslablccc que la scmejanza cntre dos marcas no ndﬁ: delos;:
clementos diferentes que aparczcan’en cllas. sino - de su elemcnlos s:mllm‘cs, por (nnlo, el

criterio par determinar la imitacién debe basarsc cn las snmllltudes que resulten del conjuntoA o

de clemenlos que constituyen las matcas en conflicto, ¥ no enlas dnscrepancms quc sust -
diversos detalles pudieran ofrecer scparadamente, ey :

En este sentido, para cstablecer si entre las marcas FASHION CAF Y’ DISBNO y :
FASHION CITY MEXICO Y DISENO, existen clementos de confusién que puedan servir
para determinar si una de cllas imita a la ofra, no debe apelarse primordialmente al andlisis de
las diferencias que entre una y otra existan, ya que ello requicre una elaborada operacidn
mental subjetiva, que ¢l piblico consumidor, quien cs el que puede ser inducido a error, no
csth cn aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al andlisis de las semejanzas
que facilmente puedan advertirse entre una y otra marca y que son las Gnicas susceptibles de
provocar la confusién del piblico consumidor induciéndolo a error respecto de alguna de
cllas, este criterio es cl que sustenta Ia tesis jurisprudencial nimero 19, visible a fojas 88 y 89
del Informe de Labores rendido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nacién, al término del
afio de 1982, tercera parte, Tribunales Colegiados de Circuito, mismo que a continuacién se
transcribe:
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MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON
" SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION. INTERPRETACION DE LA
FRACCION XVIl DEL ARTICULO 91 DE LA LEY -DE INVENCIONES Y
MARCAS.- Cuando se trate de determinar si dos marcas son semcjantes en grado
. de confusién, conforme a la fraccion XVII del artfculo 91 de la Ley de
Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al
efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe
atenderse a la primera impresion, esto es, al efecto que puedan producir cn el
publico consumidor al primer golpe de vista, o al ser ofdas cuando son
pronunciadas ripidamente, pues es de suponerse que el piblico consumidor no
siempre hace un andlisis minucioso y detatlado de las marcas de los productos que
adquicre, asi como tampoco ¢s necesario que fatalmente fodos sus elementos
constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los
elementos principales pucda originar confusién. Por tanto, para establecer si entre
dos marcas registradas, o cuyo registro se pretende, cxisten clementos de
confusién que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no
debe apelarse primordialmente al andlisis de las diferencias que enlre una y otra
existan, porque no ha sido esa le mente del legislador en ¢l caso, ya que ello
requicre una elaborada operacién mental subjetiva, que el piiblico consumidor que
es el que puede ser inducido a error, no estd en aptitud de hacer en cada caso, sino
que debe atenderse al anélisis de las semejanzas que fécilmente pucden advertirse
enire una y ofra marca y que son la Gnicas susceptibles de provocar la confusién
del publico consumidor, induciéndolo a error respecto de cllas, Tal cs el criterio
que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al cstablecer que no se
admilird a registro una marca que sea semejante (igual o tan parccida)  a otra ya
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en
grado tal que pueda confundirse con la anterior, toméandola en su conjunto o
atendiendo a los elementos que hayan sido rescrvados.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICER LIMITED; 60/82.-
BARCO DE CALIFORNIA; 1459/79.- KEM FOODS INC.- UNANIMIDAD DE
VOTOS, SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PAG.
106.- AMPARO EN REVISION 146/81.- LABORATORIOS MILES DE
MEXICO, S.A; 749/81.- INTELECTUAL HOTELS - CORPORATION.-
UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162,
SEXTA PARTE, PAG, 205.

, Siguiendo con el primer supuesto, a efecto de. determinar si las marcas en
. controversia son semejantes en grado de confusidn, se realiza el estudio de las principales
funciones que puceden atribuirse a un signo marcario, las cuales son:

- : a)- D!STiNC[ON: La funcién de distincién deriva de la_esencia rﬁiéma dc la marca, por
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cuanio que su objelo estd destinado a diferenciar un producto de otro del mismo género, es
decir debe revestir un cardcter de originalidad suficiente para desempediar cl papel que le es
asignado por la ley, ademds esta distincidn debe ser objeliva o real, con ¢l objeto de evnlar
toda posibilidad de confusién con las marcas existentes, la confusion pucde ser: ‘

1,- FONETICA: Se da cuando dos palabras se pronuncian de modo similar. A continuacién
presenlaremos  las denominaciones de ambas partes, a efecto de realizar el estudm

. corrcspondlcnlc.
CUACTORAT . FASHION CAFE
+" - DEMANDADA :: AR , o FASlllON CITY MEXICO

: De lo anierior se desprcndc que Ias marcas en controversia tienen en comtin Ia :

palnbm FASHION; al prinicipio de las mismas, y que las palabras que acompafian'a ‘dicho

: "ambas’ marcas, s decir, CAFE Y CITY MEXICO, no son distintivas” por st
mlsmas,'cs decir, no serfan_registrables de forma indcpendiente, por lo_anterior, de la”

-comparacién’atendicndo al conjunlo entre las marcas FASHION CAFE y FASHION CITY

1" MEXICO, resulla que las mismas son semejantes fonélicamente en virtud de que-la
pronuncnaclén del término pnnc:pal de ambos (FASHION) cs idéntica, quedando las palabras
CAFE y CITY MEXICO, sin fuctza para hacer distintivas a las marcas en conﬂlclo

2.- GRAFICA: - Se origina por la identidad o similitud de-los signos, sean éstos palabras,
frass, dibujos, ctiquetas o cualquicr otro signo por su simple observacién; obedeciendo a la
mancra cn que se percibe la marca y no como se representa, manificsta o expresa el signo.
Este tipo de confusion se da por 1a coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello
influyen la misma sccucncia de vocalcs, 1gunl longltud ¥y canlldadcs de sflabas o
terminaciones comunes. . .

Como se desprende de las etiquetas, tanto del disefio amparado por la marca de la
demandada, como el que ampara,la marca de la actora son semejantes ya que la de la marca
FASHION CITY MEXICO Y DISENO 512741, propicdad de la demandada‘se puede
observar que la marca se representa por 2 cfrculos concéntricos uno interior y otro exterior
sobre un fondo de damero con 8 estrellas de 5 puntas en negro, 4 a cada lado de cuyo centro
emerge cubriendo la parte superior del circulo un simil de SKY-LINE (neoyorquino) en
fondo negro mismos que se encuentra envuelto a modo de anillo circular por una pelicula
cinematogréfica adenlada en la que destaca cual marquesina, siguiendo la forma de 1a pelicula
en letras blancas las palabras FASHION CITY y debajo sobre la parte inferior de los
rascaciclos, con leiras scparadas ¢l término MEXICO, por ofra parte la marca FASHION
CAFE Y DISENO 497360 propiedad de la actora se puede observar que la marca se
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reprcsentn por una gran eslrclla bordeada por un blsel blanco y negro dc 5 puntas'faceladus s
cade una de cllas. divididas'y sombreadas s faz. cnvuelta por.una cartela reclangular de arco
" rebajado -y ‘puntas vistas -donde aparccen cn lc(ras mbrcadas a modo tridimensional la
’palabra: FASHION, CAFE' inco ¢ cila NEW'- :
YORK ’

T 2 Hay que resallar que en'los discfios quc'amparar las marcas en conﬂlcto las
. palabms sobresalientes son FASHION CAF! !2‘ ASHION CITY, por lo g que cs fécnl quc se
! ocasnone confus:én cnel publlco consumldo

Del andlisis en conjunlo de ambas mamns, s¢ puedc apreciar ficilmente el hecho de
que ambas denominaciones son semcjantes en grado de confuisién, existiendo una variacién
ortogrifica, como se puede observar al momento de leer y pronunciar las denominaciones en
conflicto, situacién que no evita la confusidn grifica en la gente, al respecto existe el siguiente
criterio jurisprudencial.

MARCAS, DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS. PARA SU ESTUDIO ES
NECESARIO DETERMINARLAS. Para que sc considere que una marca
utilizada en una empresa, pueda causar o inducir al piblico consumidor cn
confusién, engafio o crror porque pucda pensar ésta que los productos que ampara,
se expendan bajo su autorizacién o licencia de un tercero, es necesario que se haga
un cstudio integral de ambas marcas tomadas en su conjunio, pero no sélo
destacando sus diferencias, sino también atendiendo a sus semejanzas puesto que
es precisamente es este punto donde puede prcscnlursc la confusnén al establecerse
una conexidn mental”,

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISION 2514/92. TRANSMISIONES Y
SEGURIDAD, S.A. DE C.V., 17 DE FEBRERO DE 1993. UNANIMIDAD DE
VOTOS. PONENETE:: JAIME .C.. RAMOS CARREON. SECRETARIA:
MAYRA VILLAFUERTE COELLO :

3. CONCEPTUAL O IDEOLOGICA: - Se procede cuando las palabras fonética o
graficamente son diversas, pero expresan el mismo concepto, es decir, cs la representacién o
cvocacion de una misma cosa, caracteristica o idea, lo que impide al consumidor distinguir
una de otra, o bien, propicia confusion en el consumidor quien puede hacerlo incurrir en error
al escoger un producto equivocadamente, debido a la falsa apreciacién de la realidad a la que
fue orientado. Este tipo de confusién no se da en e presente procedimiento.
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i Slgulcndo con el estudlo de las nnncnpalcs l'unclones guc nucdcn atnbunrse aun
‘ § gno marcario, tenemos las siguicntes: :

b).- PROTECCION: La funcién de proteccion de la marca tiende a identificar-a su titular
frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultancaniente al piiblico consumidor de
los imitadores, dado que es precisamente por la marca que el comprador pide o seleccmna el
producto que pretende adquirir. :

c).- GARANTIA DE CALIDAD: La funcién de gnrantla de cahdad mdlca en Ia perfecclén,' :
bondad, excelencia y/o cualidad o eficacia del producto, y.csto ‘es lo que. intrinsccamente lo
califica, ya que ¢l comprador busca al adqumr un prodicto, que ‘dste ‘sea de‘una cahdad o
determinada, con independencia de la cmpresa que o fabrica;: cuyo’ ‘conacimicnto’ es algo'
secundario para el consumidor. o

d).- PRC QPAGA A: La funcién dc propaganda constituye un reclamo del producto, 'dcélr;y.f'
) SCerClO ysu mular, g

scmcjanlc cn grado ‘de confusién a la marca FASHION CAFR'Y. DISENO; propledad dela-
: hpy aclqrg, s¢ actualiza el primer supucsto, resultando procedente kel estudio del siguiente:

Por lo que se refiere al segundo supuesto de la causal de nulidad que se analiza,

.- cabe mencionar que la demandada registrd su marca en la clasificacién 42 Intemacional para

amparar servicios de restaurante, bar, cantina, fuente de sodas y cafeteria, mientras que la
- marca de la actora, ampara servicios de restaurante, comprendido en la clase 42 Internacional,
- “por lo que también se actualiza este supuesto d la causal de nulidad en estudio.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que, ya que ambos registros amparan los

mismos servicios, y como ha quedado demostrado en pérrafos anteriores, la similitud entre las

* marcas ¢s tal, que seguramente ocasionaria confusién en e! piblico consumidor, ya que éste

“-podria -llegar a pensar que los establecimicntos en los que se presten dichos servicios
. pertenecen al mismo dueiio o propietario.

C Por Giltimo, respecto al tercer supuesto, para probar su accién, la actora ofrecid
como pmebas documentales publicas los registros de las marcas en controversm las cuales




' con fundamcnlo en’ lo” dispuesto_por: los artfculos 129,:197.y. 202>del Cédlgo chcral de
" Procedimientos Civiles, haccn pmcba plcna de los hechos legalmcntc ‘afi mndos, " de los que
kscdcsprcndclo s:guncnlc' g

4 La marca 497360 FASHION CAFE Y. DISENO proplcdad de la parte actora tiene

una fccha legal del 15 de marzo de 1995 y fiic concedida el 18 de julio del mismo afio, ahora
bicn la marca de la demandada 512741: FASHION CITY MEXICO Y DISENO, tiene una
fecha legal de 26 de octubre de 1995 y se concedié el 12 de diciembre del mismo afio, por lo
que una vez que quedd determinado que las marcas en conflicto son semejantes en grado de
confusién, al practicarse el cxamen de novedad del registro en conflicto, sc debié haber citado
como anterioridad ¢l registro dc ln actora, conforme al articulo 122 de la Ley de la Propiedad
Industrial:

'LEY DE LA PROPEDAD INDUSTRIAL,

- Arttenlo 122 Concluido el examen de forma, sc procederd a realizar ¢l examen de
fondo, a fin de verificar si la marca cs registrable en los términos de esta Ley.

Si la solicitud o la documentacién exhibida no cumple con los requisitos legales o
reglamentarios: Si cxiste algin impedimento para el registro de la marca o si existen
anterioridades, ¢l Instituto lo comunicard por escrito al solicitante otorgindole un plazo de dos
meses para que subsanc los errorcs u omisiones en los que hubicse incurrido y manifieste lo
que a su derccho convenga en relacion con los impedimentos y las anterioridades citadas, Si
el interesado no contesta dentro del plazo concedido sc considerara abandonada la solicitud.

De lo anterior de desprende que al momento de que la demandada solicité a rcglstro :
la-marca 512741 FASHION CITY MEXICO Y DISENO, ya cxistfa en vigor el registro

497360 FASHION CAFE Y DISENO, propiedad de la actora, motivo. por el cual este . .-

Instituto’ atendiendo sl principio de prelacién debié haberle citado como anterioridad al .
..~ primero, situacién que no se dio por lo- que sf existi6 emor al momento de conceder el registro
= dc la hoy dcmnndada, cumpliéndose la hiptesis de este supuesto.

Por lo que se RESUELVE:

"I~ Se declara adminlstra}ivamcnte Ia nulidad del registro marcario 512741 FASHION
CITY MEXICO Y DISENO.
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Rcsoluclén No. 2636/1998 dictada ¢l 30 de junio de 1998, notificada a la
demandada el 14 de oclubrc del mismo afio.

2 ANALISIS DE CONFUSION ENTRE LA MARCA 39702 “CHANEL”
Y LA MARCA “CHANTEL Y DISENO”

Antecedentes: La cmpresa CHANEL SOCIETE ANONYME (CHANEL, S.A.),
titular de la marca 39702 CHANEL, solicité la declaracién administrativa de nulidad de la
marca 428953 CHANTEL Y DISENO, por considerar que tal registro marcario fue concedido
en contravencién a lo dispuesto por la ley de la materia, invocando como causales de nulidad
las siguientes:

1.- La derivada del articulo 151 fraccién I, en relacién con cl articulo 90, fraccion XV de la
Ley de Fomento y Proteccidn de la Propiedad Industrial, ordcnamiento juridico vigente en la
época de concesién del registro de marca sujeto a nulidad, en relacién con el articulo 6 bis del
Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, y las correlativas
disposiciones consignadas a su vez en e articulo 151 fraccidn I en relacién con cl articulo 90
fraccién XV, ambos de la Ley de la Propicdad Industrial, toda vez que la denominacién
CHANEIL, propiedad de CHANEL SOCIETE ANONYME (CHANEL, S.A.) cs notoriamente
conocida en México, y resulta ser semejante en grado de confusién a la marca 428953
CHANTEL Y DISENO, propicdad de Ia demandada.

2.- La derivada del artfculo 151 fraccién V, dc la Ley de Fomento y Proteccidén de la
Propiedad Industrial, ordenamiento juridico vigente en la época de concesién del registro de
marca sujcto a nulidad, corrclativo del articulo 151 fraccién IV de la Ley dc la Propiedad
Industrial, en virtud de que la marca CHANTEL Y DISENO, fue otorgada por error,
inadvertencia o diferencia de apreciacion, ya que la marca 39702 CHANEL, resultan ser
semejantes en grado de confusién,

3.- La derivada del articulo 151 fraccién I, de la Ley de la Propiedad Industrial, cn relacién
con el ordenamiento vigente en la época en que se otorgd el registro marcario que nos ocupa,
en virtud de que, al considerar que la marca 428953 CHANTEL Y DISENOQ, es semejante en
grado de confusion respecto de la marca 39702 CHANEL, dicho registro marcario no cumple
con el cardcter de distintividad que exige el articulo citado.

Como primera causal de nulidad, aduce la actora la actualizacién de los supuestos . - .
prcvis(os enel arﬂcu]o 151 fraccién I, en relacidn con l articulo 90 fraccion XV de la Ley de -
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_-Fomento y Proteccion, ordenamicnto juridico vigente en la época de concesidn del registro de
marca’ sujeto a nulidad, en relacién con el artfculo 6 bis del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propicdad Industrial, y las correlativas disposiciones consignadas a su vez en
el articulo - 151 fraccién I en relacién con ¢l articulo 90 fraccidn XV, ambos de la Ley de la

*Propiedad Industrial, toda vez que la denominacion CHANEL, propiedad de CHANEL

SOCIETE ANONYME (CHANEL, S.A.) es notoriamente conocida en México, y resulta ser

sermejante en grado de confusion a la marca 428953 CHANTEL Y DISENO, propiedad de la

demandada. Preccptos legales que a continuacidn sc transcriben:

LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

s Anlculo 151 L‘I registro de una marca cs nulo cuando

B I- Sc haya olorgado en contravencién a las dlsposwnoncs sobre requisitos y -
- condiciones para el otorgamiento del registro, Para efectos de lo dispuesto en esta
fraccién, sc consideraran requisitos y condiciones para el olorgamlcnlo dc registro
los establecidos en las fracciones Ia XV del arlicu]o 90 :

Articulo 90, No se registrara como marca;
XV, Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semcjantcs

a una marca que la Secretaria estime notoriamente conocida en México, para ser
“aplicadas a cualquier producto o servicio.

"LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

* . Arileulo 151, El registro de una marca seré nulo cuando:

»1 - Sc haya otorgado en contmvenclén de las dlsposmones de esta ley o la que
hublcse eslndc vigente en la época de su rcgls!ro. B

No obstantc lo dispuesto en esla fracclén, la accnén dc nulldad no podré fundarse
enla 1mpugnaclén dc la reprcsentacnén legal del sohcnante del registro de la
marca. . S : :




Attfculo 90No sehin fégis(rébiés como marca:

T XV Las denommacnoncs, ﬁguras 0 formas (ndlmcnsnonalcs, lgunlcs o semejantes
“---a una’'marca-que-¢l Instituto’ estime notoriamente conoclda en México, para ser

B nphcadns a cuulquler produclo o servicio,

+-Se entenderd queVuna marca es notoriamente conocida en México, cuando un
“sector determinado del piiblico o de los circulos comerciales del Pafs, conoce la
'~ ‘marca como consecucncia de las actividades comerciales desarrolladas en México
~.0en el extranjero por una persona que emplea esa marca en relacién con sus
- productos o servicios, asi como ¢l conocimiento que se tenga de la marca en cl
" territorio, como consecuencia de la promocién o publicidad de la misma,

< Accfecto de demostrar la notoricdad de la marca, podrin emplearse todos lo
" medios probatorios permitidos por la Ley.

-~ Este impednmento procederé en cualquier caso en que ¢l uso de la marca por quien

». solxcua su registro, pudiesc crear confuslén o un riesgo de asociacién con el titular
- otonamenle conocnda, o constituya un aprovechamiento que cause el
de: la- ‘marca,” Dichio - impedimento no serd aplicable cuando el
sea mular de la marca notoriamente conocida.

CONVENIO DE I’ARIS PARALA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL,

ARTICULO 6 bis.-1) Los Paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la
legistacién del Pals lo permile, bien a instancia del intercsado, a rehusar o
invalidar el registro y a prohibir ¢! uso de una marca de fibrica o de comercio que
constituya la reproduccién, imitacién o traduccién, susccptibles de crear
confusion, de una marca que la autoridad competente del Pais del registro o del
uso estimare alli notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona
que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos
o similares. Ocurrird lo mismo cuando la parte escncial de la marca constituya la
reproduccidén de tal marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de
crear confusion con ésta.

N Lok
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Al rcspcclo, debemos seﬁalm’ que para quc s¢ actuallcc la causal de nulldad en
_estudio, €5 ncccsano el cumpllmlcnlo de Ios mguncnlcs supueslos' X

© ) Que la marca’sea |dénllca 0 scmejanlc en grado de confusuSn a o(m o
cual se sollclta la nuhdad e S

2 b)e Quc dxcha marca se haya dcclamdo en el scnlldo dc consndcrarl
on Méxlco -

- Con respecto al primer supuesto, cabe seﬂalar que Ia marc
: »,consmuyc por la palabra CHANEL, y la marca de la-parie. demar

*" denominacion CHANTEL y por un disefio.

- Tanto la doctrina como la Junsprudencm han cslablcm
deben ser atendidas para formarse un juicio acerca de la snmlh(ud ent marcas, ya sea
para impedir ¢l registro de una de cllas o para nulificar un registro'indebidamente otorgado.

Una de las reglas a que se hace l'CfEI’Cl‘lCla, cslablcc ue la emejanza entre dos
marcas no depende de los elementos diferentes que”aparezcan entre”ellas, sino de sus
elementos similares, por tanto el criterio para determinar la imilacién debe basarse en lus
similitudes que resulten del conjunto de clementos que constituyen las” marca en conflicto y
no de las discrepancias que sus diversos detalles pudieran oftecer separadamenlc

En este sentido, para cstablecer si cnire la marca CHANTEL Y DISENO, y la
marca CHANEL, propicdad de la actora, existen clementos de confusién que puedan servir
para determinar si una de ella imita a a ofra, no debe apelarse primordialmente al anélisis de
las diferencias que entre una y ofra existan ya que cllo requiere una claborada operacién
mental subjetiva, que el piblico consumidor quien es el que puede ser inducido a error, no
estd en aplitud de hacer en cada caso, sino que dcbe atenderse al anilisis de las semejanzas
que fécilmente pucdan advertirse entre una y otra marca y que son las tinicas susceptibles de
provocar la confusién del piblico consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de
cllas, este criterio es el que sustenta la Tesis Jurisprudencial nimero 19 visible a fojas 88 y 89
del Informe de Labores rendido a la H, Suprema Corte de Justicia de la Nacién, al término del
aifo de 1982 Tercera Parte, Tribunales Colcglados de Circuito, mismo que a continuacidn se
transcribe:

MARCAS PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SIDOS MARCAS SON
~*SEMEJANTES - EN: GRADO 'DE CONFUSION. INTERPRETACION DE LA
~/:FRACCION XVllI,DELi ARTl_CULO_9I DE LA LEY DE INVENCIONES Y




MARCAS.- Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejanics en grado
'de confusion, conforme a la fraccion XVIII del articilo 91 de la Ley de
Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al
efecto que produzcan tomadas globalmente, y de mancra imporiante debe
atenderse a la primera impresion, esto es, al efecto que puedan producir en el
piblico consumidor al primer golpe de vista, o al ser ofdas cuando son
pronunciadas ripidamente, pues cs de suponerse que el pablico consumidor no
siempre hace un andlisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que
adquicre, asi como tampoco s necesario que fatalmente todos sus clementos
constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de_los
elementos principales pueda originar confusién. Por tanto, para cstablecer si entre
dos_marcas registradas, o cuyo registro_se pretende, existen elementos de
confusién que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no
debe apelarse primordialmente al andlisis de las diferencias que entre una y otra
existan, porque no ha sido csa le mente del legislador en el caso, ya gue ello
requicre una claborada operacién mental subjetiva, que ef pliblico consumidor que
cs el gue puede ser inducido a error, no csté en aptitud de hacer en cada caso, sino
gue debe atenderse al andlisis de las semejanzas que facilmente pueden advedirse
entre una_y ofra marca y que son la iinicas susceptibles de provocar la confusién
del piblico consumidor, induciéndolo a crror respecto de cllas. Tal es el criterio
que sustenta el legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se
admitird a registro una marca que sca semejante (igual o tan parccida) a otra ya
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en
grado tal que pueda confundirse con la anterior, tomédndola en su conjunto o
atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.
AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICER LIMITED; 60/82.-
BARCO DE CALIFORNIA; 1459/79.- KEM FOODS INC.- UNANIMIDAD DE
VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PAG,
106- AMPARO EN REVISION 146/81.- LABORATORIOS MILES DE
MEXICO, S.A;- 749/81.- INTELECTUAL = HOTELS CORPORATION.-
UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162,
SEXTA PARTE, PAG. 205.

Resulta lanvxbién‘ablica'ble el sigﬁienle criterio jurisprudencial:

: f,‘;M'ARCAS,;DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS. PARA SU ESTUDIO ES
" ~'NECESARIO DETERMINARLAS. Para que se considerc que una marca

_“utilizada en una empresa, pucda causar o inducir al publico consumidor en

confusidn, engafio o error porque pueda pensar ésta que los productos que ampara,
s¢ expendan bajo su autorizacién o licencia de un tercero, es necesario que se haga
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un cstudio integral de ambas marcas tomadas en su conjunto, pero- no_sélo
destacando sus diferencias, sino también atendiendo a sus semejanzas puesto que
es precisamente cs este punto donde puede presentarse 1a confusion al establecerse
una conexion mental”,

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISION 2514/92. TRANSMISIONES Y
SEGURIDAD, S.A. DE C.V., 17 DE FEBRERO DE 1993. UNANIMIDAD DE
VOTOS. PONENETE: JAIME C. RAMOS CARREON. SECRETARIA:
MAYRA VILLAFUERTE COELLO.

Aunado a lo anterior, para deferminar si existe o no semcjanza entre las marcas en
conflicto, debe atenderse a la denominacién que las conforma, .y subSIdlanamenle a'las :
ﬁguras que ln mlcgran

SN iq anterior, ‘sirvb de apoyo la siguicnte Tesis Jurisprudencial:

+."" MARCAS, DEBE ATENDERSE A SUS ELEMENTOS NOMINALES Y

... SUBSIDIARIAMENTE A LAS FIGURAS QUE INTEGRAN LA ETIQUETA.

Lo ‘esencial en una marca es su denominacién y ésta es la que debe ponerse frente

"~ a las que estin en disputa, para determinar su confusién o individualidad, sin que

. los demds clementos sean conducentes para desvirtuar su diferencia grafica y

" fonética, puesto que los productos que amparan las marcas nommalmente se
distinguen por ¢l nombre de las misma y no por sus elementos accesorios,

CRITERIO SOSTENIDO EN EL JUICIO DE AMAPARO 1030/78, KIMBERLY

CLARK CORPORATION. 8 DE MARZO DE 1979. UNANIMIDAD DE

VOTOS. PONENETE: GILBERTO LIEVANA PALMA, TRUBUNALES

COLEGIADOS DE CIRCUITO. 7* EPOCA, VOL. SEMESTRAL 121-126, 2*

PARTE, PAG. 120.

Para determinar si las denominaciones en conflicto son semejanlcs en grado de AR
- confusién, se realizé ¢l estudio de las prmclpalcs funciones que pueden alnbun'se a un slgno‘ L
’marcnno, las cuales so8; . o y

a).- DISTINCION: La funcién de distincién deriva de la esencia misma de la marca, por
cuanto que su objcto estd destinado a diferenciar un producto de otro del mismo género, cs

decir debe revestir un cardcter de originatidad suficiente para desempeiiar el papel que le es:
asignado por la ley, ademds esta distincidn debe ser objetiva o real, con el objeto de evitar

toda posibilidad de confusién con las marcas existentes, la confusién puede ser:



1. l'ONtTlCA‘ Sc da cuando dos palabras se’ pronuncmn d modo, similar.: Para ‘el caso ;

concrelo se cumple este tipo de confusion, toda vez que la pronuncmcxén de las” mnrca e

conflicto, CHANEL Y CHANTEL, resulta ser scmc_]ante no obstanlc .que la denominacién i
que integra la marca de la demandada, se escriba con un “T%en fa’ scgunda ‘silaba’ de dicha -:
palabra trayendo como consecuencia que en conjunlo las pronuncmmén de4 amnbas marcas - -
ocasiona confusion, SR Y ke

2.- GRAFICA: Se origina por la identidad o similitud de los signos, scan éstos palabras,
frases, dibujos, etiquetas o cualquier ofro signo por su’'simple observacion; obedeciendo a la
manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo.
Este tipo de confusién se da por Ia coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello
influyen la misma - sccuencia - de vocales, igual ‘longitud y cantidades de sflabas o -
terminacioncs comunes,

Sl Dcl nnﬁ]lsls en conjunlo tanto de Ia marca sujeta 2 nulidad, como del registro de la
. aclora, se puede -apreciar ‘el hecho de que la marca 428953 CHANTEL Y DISENO, sc

~-conforma por la denominacién CHANTEL ademés de un discfio, micntras que In marca de la
“aclora'se conforma por la denominacién CHANEL, por lo que se puede concluir que, dichas

. dcnommacnoncs son semejantes cn grado de confusion, ya que 1a denominacién de la marca

 sujeta a nulidad en'el presente proccdlmlento, contiene una leira “T", lo cual resulta ser una
varfacion ortogréﬁca caprichosa, que no constituye un factor determinante para evitar la
confuslén gréf ca como a contmuaclén se demuestra:

ACTORA R ‘ DEMANDADA

CHANEL s CHANTEL

Para llegar a la anlcnor concluslén, hemos de tener en cuenta que en ¢l caso
- concreto Ia marca CHANTEL Y DISERNO, no cumple con las caracteristicas de distintividad,
~frente avla marca- CHANEL, que debe revestir un signo marcario, ya que ambas
denominaciones son semejantes en grado de confusién,

En el presentc caso, y al resultar las denominaciones en controversia semejantes en
grado de confusién, el disciio que conforma también la marca sujeta a nulidad, no le da
distintividad frentc a la denominacién de la actora, siendo que para determinar si existe
semejanza en grado de confusidn entre marcas debe atenderse primordialmente a la
denominacién, y subsidiariamente a las figuras que la integran, como ha quedado sustentado
en pérrafos anteriores.
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Ahora bien, dcl anéhsns en comunlo dc ambas mnrca, se puedcn aprcclar récllmenlc
las semejanzas y no sus diferencias, pues ¢l hecho'de. quela’ marca sujeta a nulidad se
compone de la denominacién CHANTEL, y por un disefio, no quiere dccir que “ésta'sea lo-
suficientemente diferente para evilar la confusién cnire |as denominaciones en pugna,

En cfecto, de una sana comparacién entre las marcas en estudio, tenemos que,
CHANTEL Y DISENQ, a simple vista resulta se semejante en grado de confusién, ya que la
denominacion de la actora, estd contenida en su totalidad en la marca propicdad de la
demandada, siendo que el disefio que conforma la marca de la demandada no [a hace lo
suficientemente distintiva para poder coexistir en €l mercado con Ia de la actora, por lo que

resulta innegable la confusion a que s induce al piblico consumidor respecto de dichas -
marcas.

Otra de las confusiones que pueden darse entre las marcas es la ideolégica o
conceptual, que a conlinuacion se especifica:

3.- CONCEPTUAL O IDEOLOGICA: Se procede cuando las palabras fonética o
graficamente son diversas, pero expresan el mismo concepto, es decir, es la representacion o
cvocacién de una misma cosa, caracteristica o idea, lo que impide al consumidor distinguir
una de ofra, o bien, propicia confusién en ¢l consumidor quien puede hacerlo incurrir en ervor
al escoger un producto equivocadamente, debido a la falsa apreciacién de Ia realidad a la que
fue oricntado. Este tipo de confusion no aparece en el presente procedimiento atendiendo a la
descripcién de las marcas y de sus discfios que sc hizo en los prrafos que anteceden.

Slguncndo con ¢l cstudio de las pnnclpales funcxones que puedcn atribuirse a un
signo marcario, tenemos las siguientes:

b).- PROTECCION: La funcién de protccclén de'fam
frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo mmulléneamentc al piiblico consumldor de
los imitadores, dado que es precisamente por la mnrca que el comprador pide o selccclona el
producto que pretende adquinir. - i ]

c).- GARANTIA DE CALIDAD: La funcién de garanlfa de calldad radica cn la perfeccxén,
bondad, excelencia y/o cualidad o eficacia del producto,’y esto'es lo que’i trinsecnmcnle Jo:
califica, ya que el comprador busca al adquirir un produclo,’” : :
determinada, con independencia de la cmprcsa ‘que lo_fabrica,
secundario para el consumidor, i

d).- PROPAGANDA: La funcién de propaganda constituys un reclam esdecir,

cnuﬂcar a su fitular
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la marca es cl tinico nexo que exnsle entre el consumldor del produclo 0 cl servicio y su ulular, .
~-y'es a través de la misma que su lllular rec gcrﬁ los bcnel‘ icio o 1o, de su uceplacndn por
arte del piiblico consumidor. :

notoriedad se da porel lranscurso prolongado encl llcmpo del uso de una mama‘ v
Ty, la convemda aceplacion y complaccncm que por parte del piblico consumldor se efectua,
rcon_la’ consccuente ndhcrencna de mayores adeplos cada dla, debldo a la cahdad‘ de losv .

Medina en la revisla de Actas de Dcrccho Industnal) nos- d|c ]
conocmnemo que los consumidores llcnen de una marca Por ot

dos npos quc son; Consumidor nacional y consumidor cxlmnje

En éslc enlcndldo, surge la duda sobre_¢l tipo.de pubhco consumldor que dcbe— )

ida’ probleméuca como hemos dicho debe scr anahzadu por refcrencna al consumldor

A este respecto, ¢l articulo 90 fraceién XV de la Ley de Fomento y Proteccién de la
Propiedad Industrial, legislacién bajo la cual se concedi6 la marca objeto de estudio, prohfbe
cl registro de denominaciones iguales o semejantes a una marca que la Secretarfa, ahora
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, estinie notoriamente conocida en MEXICO,
luego entonces, es por referencia al piblico consumidor mexicano y no el extranjero como
puede saberse si una marca es notoria en nuestro Pafs, que es lo que exige la ley.

; lomarse en consideracién para determinar si una marca es o no notoriamente conocida, pues la- -



~En consccucncm, la notoriedad de unn marca radlca ‘on’cl conoctmlcn(o’quc el
“‘puiblico consumldor ticne respeclo dela’ mlsma, deb\do ‘a‘las: rcpcrcusnoncs “def uso’ y [

pubhcndad ol espondlcntc en ] Pais en'el qile se‘reclama anular el rogisiro.

“en’lo " establecida” en las siguientes  Tesis

L MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA, NO SE REQUIERE
" QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS. Para podcr delimitar ¢l
significado que sc debe tener de una marca noforia, es necesario fenier en cuenta

que la_notoriedad es el conocimiento que el piblico consumidor tienc_de esa
marca. Bste conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de fa marca, sino
que_incluye_informaciones sobre las_cualidades, caracterfsticas y uso de los
productos que la Jlevan. Es por referencia al piblico consumidor como sc puede
saber si una marca cs notoria 0 1o, ya que la notoricdad es una prucha de fa
utilizacién de la marca, porque significa que [a marca ha tenido gran éxito y ha
sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una marca puede ser
notoriamente conocida en ¢l Pafs antes de su registro en él y, en vista de las
repercusiones posibles de la publicidad de otros Paises, ain antes de que se utilice
en la Republica Mexicana. Por lo que ve el caricter de notoria que puede
atribuirse a una marca, es una cucstibn de hecho que las autoridades
adminisirativas y judiciales del Pafs deben determinar, fundando su opinién en
apreciaciones razonablcs. En la especic, Jas autoridades responsables negaron a la
qucjosa el registro del signo que propuso por tratarse de imitacién de uno de los
monogramas que sc usan en los productos de la marca “Guceci”, que a nivel
internacional han dado a conocer los sciiores Aldo y Rodolfo Gueci, responsables
del éxito comercial de dichos productos propiedad de “Gucci Shops”, Inc., por lo
que estimaron que se frata dc una marca notoriamente conocida, y que, de
concederse cf registro solicitado, se podria crear confusién cntre ¢l publico
consumidor, pues éste al adquirir los productos crecrfa que sc trata de articulos
amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo anterior, fas autoridades
responsables realizaron una correcta aplicacidn de los articulos 91 fracciones XX
y XX, de la Ley de Invenciones y Marcas, 6 bis y 10 bis del Convenio de Paris
para la Proteccién de fa Propicdad Industrial, pues, af tratarse de un disefio que
imita uno de los monograinas de la marca notoriamente conocida “Gueci”, no sc
encuentre registrada en el Pafs, pues no es necesario que sc cumpla con ese
requisito para que sc de la proteccidn de fa marca notoria, en términos de [o
dispueslo por los artfculos 6 bis y 10 bis def convenio mencionado antcriormente,
ya que sc trata de una proteccién de cardcter excepeional que tiene como fin evitar
que’' se induzca a engaflo o error al piblico consumidor ¢ impedir que se
produzcan actos de compelencia desleal. La marca sirve para distinguir los
productos o scrvicios de sus competidores. Las fuentes del derecho a la marca,
reconocidas por [a doctrina y adoptados las legistaciones de distintos Paises, son




¢l primer uso y cl registro, habiéndose generalizado este iltimo como ¢l medio
mis eficaz para la proteccidn del signo marcario. El sistema adoptado por nuestro
Pais puede considcrarse mixto, ya que si bicn es cicrto que bisicamente es el
registro ¢l que genera la exclusividad del derecho a la marca, también es verdad
que ¢l uso produce cfectos juridicos antes del registro, y con posterioridad a su
otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la posibilidad de
conceder el regisiro de una marca que comenzo a ser usada antes que olra fuese
registrada, para lo cual existen procedimicntos y plazos que conducen a la
anulacién del registro ya otorgado para dar lugar al registro de la marca usada con
anticipacién (articulos 88, 99 y 93). La proteccién dc la marca se encuentra
sustentada en dos principios fundamentales: el de territorialidad y el de
especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, 1a proteccion de la
marca se encuentra circunscrita a los limites del Pais en donde ha sido registrada
¥, por su parte, ¢l principio de la especialidad de la marca tiene que ver con la
naturaleza de los productos, ya que el derecho exclusivo que origina el registro de
la marca opera sdlo en ¢l campo de los productos o de los servicios idénticos o
similares (respecto del principio de territorialidad, ver los articulos 119, 121 y
123; en cuanto a! principio dc especiatidad, los articulos 94 y 95 de la Ley de
Invenciones y Marcas). Pero la aplicacién estricta de los principios de
territorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se
traducen en engafios para los legitimos duefios de las marcas y para ¢l piblico
consumidor, pues debido a la territorialidad, alguicn poco escrupuloso se podria
aprovechar de una marca extranjera que todavia no ha sido registrada en nuestro
Pais, para obtener cl registro de csa marca a su nombre, y disfrutar de la
celebridad de ese signo distintivo. Es por cllo que, para evitar los citados
inconvenientes, el dia catorce de julio de mil novecientos setenta y sicte, se adoptd
en Estocolmo la Gltima revisién del Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propicdad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres;
convenio que fue aprobado por el Congreso de la Unién segin decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federacién de cinco de marzo de mil novecientos setenta
y scis, Lo dispucsto por los articulos 6 bis y 10 bis del ya mencionado convenio,
tienen la finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que pueda crear
confusién con ofra marca ya notoriamente conocida en ¢l Pais de registro o de
utilizacién, aunque esta iltima marca bien conocida no esté o todavia no haya sido
protegida en el Pals mediante un registro que normalmente impediria el registro o
uso de la marca que entre en conflicto con clla. Esta proteccidn excepcional de
una marca notoriamente conocida cstd justificada porque el registro o uso de una
marca similar que se prestara a confusidn equivaldria, en la mayorfa de los casos
a un acto de competencia desleal, y también se puede considerar perjudicial para
los intereses de! piiblico consumidor que puede ser inducido a error , respecto del
origen o calidad de los productos amparados con esa marca similar, Al ser
aprobadas por el Scnado, las reformas que se hicieron en Estocolmo al Convenio
de Paris para 1a Proteccion de la Propicdad Industrial, en las que se contiencn los
articulos 6 bis y 10 bis, dicho tratado internacional forma parte de la Ley Suprema
del Pals, en téminos del articulo 133 Constitucional. En concordancia con los
articulos 6 bis y 10 bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
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Industrial, el legislador mexicano cstablecid en las fracciones XX y XXI del
articulo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la prohibicion de registrar como
marcas las denominaciones, signos o figuras susceptibles de engaiiar al piblico
consumidor o inducirlo a error, por tratarse de imitaciones de otra marca que la
autoridad competente del Pafs (en la actualidad Sccretaria de Comercio y Fomento
Industrial), estime ser notoriamente conocida, como siendo ya marca de una
persona que pueda beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos
idénticos o similares; igual prohibicidn existe cuando la parte esencial de la marca
notoriamente conocida o una imitacién susceptible de crear confusién con ésta,
con ¢l objeto de asegurar una proleccion eficaz contra la competencia desleal.
CRITERIO SOSTENIDO POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN" .
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.  AMPARO EN -
REVISION 1269/84. GUCCI DE MEXICO, S.A. 19 DE MARZO DE 1985,
UNANIMIDAD DE VOTOS. VISIBLE EN LAS PAGINAS 27 Y 28 DEL
INFORME DE LABORES DE 1985 TERCERA PARTE. .

En adicién a lo anterior, cabe scfialar que ¢l Convenio de Paris para la Proteccién
de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo ¢l 14 de julio de 1967, fue publicado en el
Diario Oficial de la Federacién El dia 27 de julio de 1976, establece como requisito que la

marca sca notoriamente conacida en el Pais en el que sc reclama anular el registro, y no en
otras parfes del mundo, articulo que fue transcrito en los parrafos que anteceden.

De acuerdo con lo anterior y relacionando los medios de prueba ofrecidos por la
actora tenemos lo siguiente:

a) De las prucbas documentales publicas presentadas por la actora, consislentes en copia
certificadas del oficio N° 1554 de fecha 28 de junio de 1996, por medio del cual se emiti6 la
resolucién del Procedimicnto Contencioso Administrativo P.C. 315/95 (N-100), declarando la
nulidad del registro de marca 396497 CHANTEL, propiedad de la hoy demandada, y copia
certificada del oficio N°. 1555, de fccha 28 de junio de 1996, por medio del cual se emitid la
resolucién del Procedimiento Contencioso P.C. 317/95 (N-102), declarando la nulidad del
registro de marca 346496 CHANTEL, propiedad de la demandada, se desprende que este
Instituto, y con las fechas que se han citado, declaré notoriamente conocida en México, la
marca CHANEL, ademds de citadas, consideradas similares en grado de confusién a las
marcas CHANTEL y CHANEL.

b) La documental publica consistente en copia certificada de la ejecutoria emitida en el Juicio
de Amparo 270/84, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en materia Administrativa en cl
Distrito Federal, rclativa a la demanda de Amparo promovida por Hile! Tawil Penhos, en
especial la referencia que hace et H. Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en
Materia Administrativa, tespecto de la resolucion contenida en el oficio de fecha 17 de julio
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de 1984, N°, 144-84-39634, emitido por la extinta Direccién General de Invenciones, Marcas
y Desarrollo Tecnoldgico, mediante la cual se sefialé que fa marca ASHANELL, es una
imitacién de la marca notoriamente conocida CHANEL, en la cual se negé el registro de la
marca citada en primer término, declarando Ia notoriedad de la segunda, confirmandose dicha
resolucion con la sentencia del mencionado juicio de garantias {a cual no amparé ni protegio
al quejoso, corroborando en dicha sentencia la notoriedad de que goza Ja marca CHANEL,

c) De la prucha documental piblica, consistente en ¢l testimonio del C. Alfred Heed,
presidente de CHANEL, S.A., debidamente certificada por notario, legalizada y traducida, se
desprende la lista de Jos multiples regisiros marcarios que existen en nuestro Pals para
proteger la denominacién CHANEL, los cuales oslcntan fcchas legales anlcnorcs aladela
marca CHANTEL, en diversas clnmﬁcncnoncs

Lo anterior se considera de sumn |mportancla por esie lnsmulo, para estimar la
notoriedad de 1a marca CHANEL, ya que de esos registros se-deduce &l tiempo ‘que dicha -
marca lleva distinguiendo productos que cnrculan y.se comercializan en nuestro Pals, y en
consccucncia el uempo de d\cha notoncdad : o

Delo an(enor se dcsprendc que la marca CHANEL o I
‘afio de 1939, que amparan productos de 1a clase 3 Intemacional, @ saber, productos qu{mlcos,'
medicina y preparacloncs famacéutlcas, ongm!mdosc de ésta lodos los demés reglstros
marcanos. .

* Asimismo, Ia testimonial citada, se apoya en una serie de pruebas documentales que | "

le dan mayor cericza juridica, consislentes en dos oposiciones hechas por CHANEL, S.A. a
las solicitudes para registro de la denominaciones CHERMELLE y CHANCELINE, revistas.
mundialmente conocidas como ‘“vogue”,-“new views”, “the new w" y la propia revista

. “chanel”, las cuales circulan en México, y de las que se advierte la gran publicidad hecha por -
CHANEL, S A pnra promovcr sus produclos ¥ servicios. :

Visto 16 anterior, ydc) resultado del estudio y valoracién de las prucbas oftecidas -
por Ia actora’para actualizar el segundo supuesto de la causal de nulidad en estudio, vemos .
que cfectivamente cl supueslo en estudio se actualiza cabalmente, ya que, y como ha quedado ;-

ascnlado en los ‘phrrafos que | anteceden; este Instituto, desde el 28 de junio de 1996, declaré -,

EL, propledad de la parte aclora, como notoriamente conocida en nuestro . *

e - Consecuentemente, ‘al cumphrse todos los supucstos legales a que se refiere la
: -frac 6nl del aﬂlculo 151 en relacxén con el axﬂculo 90 frncclén XV de {a Ley de Fomento y -
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Proteccion de la Propicdad Industrial, ordenamiento juridico vigente en la época de concesion
del registro de la marca sujeto a nulidad, en relacién con el articulo 6 bis del Convenio de
Paris para la Proteccion de la Propicdad Industrial, y las corrclativas disposiciones
consignadas a su vez en el articulo 151 fraccion |, en relacién con cl articulo 90 fraccién XV,
ambos de la Ley de 1a Propicdad Industrial, resulla procedente declarar la nulidad del registro
marcario 428953 CHANTEL y DISENO.

Por lo que se RESUELVE:

1.- Se declara adminlstrntivamcnle Ia nulidad del rcgistro marcario 428953 CHHANTEL
y DISENO. : :

Rcéoiﬁcmni Nuﬁl’er'o‘ 2966F/97;'dic(ada el 15 de diciembre de 1997, publicada en la Gaceta de la
Propiedad Industrial en el mes de enero de 1998,

3.- ANALISIS DE CONFUSION ENTRE LA MARCA 492167 “REVOLUCION”
Y LA MARCA 522170 “REVOLUCIONARIO 501 Y DISENO”

Antecedentes: Juan Carlos Arav Fortique, titular de  la marca 492167
REVOLUCION, solicité la declaracion administrativa de nulidad del registro marcario
522170 REVOLUCIONARIO 501 y DISENO, propicdad de Elaboradora y Procesadora de
Agave y sus Derivados, S.A. DE C.V., sefialando como causal de nulidad el articulo 151 dela
Ley de la Propiedad Industrial, la cual a continuacién se transcribe:

Articulo 151.- El registro de una marca seré nulo cuanddy:"

. IV.-.-Se_ haya otorgado por_error_inadvertencia o diferencia de apreciacién
- existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse de una marca que
sea igual o semejante en” grado de confusxén y que se aplique a servicios o

. produclos 1gualcs 0 snmllares

Al respeclb, para que se actualice la causal de nulidad en estudio, es necesario el
- cumplimiento de los siguientes supuestos:



a) Que cxista una marca rcglslmda que s¢ haya alorgada por error, madvcrlencm ° dlferencm
de aprcclaclén existiendo en vigor otm prevmmcnle rcglslmdu “

' propledad 492167 -

OLUCION fue’ rcglstradu el dia 22 de mayo de 1995, por lo que debié constituir un_ - '

mpedimento- legal para ¢l ‘registro de la marca 522170 REVOLUCIONARIO y DISENO, s
oda’vez’ que’éstas ‘son semejantes en grado de confusuSn, y se. apllcan a: los mlsmos °
lmllares productos . s

) Asf la marca 492167 REVOLUCION , se registrd ¢l dia 22 de mayo de 1995,y se

“encuentra surtiendo todos sus cfectos legales, como se desprende del certificado de registro
expedido cn csa fecha a favor de su titular por el término de 10 afios, contados a partir de la
fecha cn que se solicité el registro, por lo que se encuentra vigente; .

Por su parte Elaboradora y Procesadora de Agave y sus Derivados, S.A, de C.V,,
solicité cl reglslro de Ia marca REVOLUCIONARIQ 501 Y DISERO, el dia I de nov:cmbrc
de 1995, misma que sc otorgd cl dia 16 de mayo de 1996, bajé el nimero 522170, casi un
afio después de la fecha en que se otorgd cl registro de la marca propicdad de la parte actora, -

‘Delo antenor se pucde colegir que efectivamente la marca cuya nulidad se intenta;
“fue olorgada con posterioridad a la fecha del registro de la marca 492167 REVOLUCION,
.como asevera la parte actora, por lo tanto a continuacién se procede a estudiar i se surte en su
tofalldad cI supucsto conlcmdo en cl inciso a).

ot Dcl expcdlcntc oficial 522170 l_lgVOLUCIONARJO Y_DISENO, deslaca la
o 1mprcs16n computarizada del examen fonético realizado con fecha 13 de novnembrc de 1995,
-misma que por tratarse de documento piiblico, hace prucba plena, en cl que aparece hslada
con ¢l niimero 3 la marca registrada 492167 REVOLUCION,

Lo Anteror confirma la hipélesis de que la marca 522170 REVOLUCIONARIO
501 Y DISENO, sc concedié por error o inadvertencia de la existencia de la marca propiedad
de la actora, en virtud de que el citado examen de novedad se elabora atendicndo al
contendido de la base de datos del Departamento de Examen de Marcas cuya finalidad es la
“de encontrar si existen marcas previamente registradas o solicitudes de registro de marca en
trémite, que resulten ser semejantes en grado de confusién con la que se cxamina, y que dicha
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basc de datos am)jé quc el‘ccuvamcnlc la marca 492167 REVOLUCION, se encontraba
h reglslmda a favor de la actora, con anterioridad a Ia fecha en que sc solicité el registro de la
marca de la demandada, .

Es fundado ¢l dicho de la parle actora, en cuento a que el registro 492167
REVOLUCION, fue ¢ dido con -antelacién - al: registro de la: marca ..522170
REVOLUCIONARIO 501 Y DISENQ y que ‘el .segundo se concedié por crror o
inadvertencia de la existencia de! primero, més para determinar si ‘se surle en la especie, ¢l
que cl registro de la marca propicdad de la demandada se haya olorgado por diferencin de
apreciacién, es preciso determinar si las denommacloncs en conﬂlcto son scmcjantcs en grado
de confusion. : .

En base a lo anterior se procede a entrar al estudio de la hlpélesné referida ‘en ef

<inciso b), por'lo que sc realizard 1a debida comparacién de las semejanzas y diferencias

éxistentes cnire la- marca: 492167 REVOLUCION,  propicdad ‘de-1a’ actora, conla marca
522170 REVOLUClONARIO 501 Y DISENO, propiedad de I parte demandada.

: Es 1mportantc tener en cuenta que dentro de las principales funciones que pueden
atnbulrse a un signo marcario, de acuerdo a la doctrina, se encuentra la de “distintividad”, la
cual deriva de la esencia misma de la marca, por cuanto que su objeto estd destinado a
diferenciar un producto de otro del mismo género, cs decir, debe revestir un carfeter de
originalidad suficiente para desempeiiar el papel que le es asignado por la ley; ademds, esta
distincidn debe ser objetiva o real, con el propdsito de evitar toda posibilidad de confusién;
asf pues, la confusién pucde ser:

1.- FONETICA: Se da cuando dos palabras se pronunbian de modo similar.

Resulta ser fundado el dicho de 1a parie actora, toda vez que ambas marcas
coinciden en mis de dos terceras partes del total de las letras que las conforman, por lo tanto,
no obstante, que la marca REVOLUCION propiedad de la parte actora, se pronuncia ¢n
cuatro emisiones de voz, en tanto que el término principal de la marca propiedad de la parte
demandada REVOLUCIONARIQ, se pronuncia en scis, se surie cn la especic la scmejanza
fonética, puesto que el piblico consumidor necesariamente asocia los términos comunes,

As, en razén de que las palabras REVOLUCION y REVOLUCIONARIOQ, tiene un
‘mismo lexema, es dificil que quien adquiera los productos amparados por estas marcas, sepa
. quicn cs'el productor de cada uno de cllos, de tal sucrte que el numeral 501 no constituye un
- * elemento diferenciador de fas marcas en conflicto, en virtud de que agregar el numeral a una
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denommacnén, generalmente consuluyc una vananlc en la marca dc que se (rale .
. Para’dar sustento legal a lo anterior, se procede a transcnblr el cnleno soslemdo i
por los més altos Tnbunnlcs de Jusllcm de nucstro Pafs, P

 “MARCAS, JUICIO SUBJETIVO DE''-LA:::'AUTORIDAD:: :

ADMINISTRATIVA CON RELACION A LA SEMEJANZA #DE:1DOS’

* REGISTROS, La cuestién de si una marca es semejante a ofra es un prohlema'f

" téenico y no }uridlco micntras ¢l razonamiento de la uulondad admmlslra' a 56
apegue a los principios ldgicos”,

AMPARO EN REVISION 2484/1956. PRODUCTO : Al

RESUELTO EL 27 DE AGOSTO DE 1956 POR UNANIMIDAD DES VOTOS il

PONENTE MINISTRO RIVERA PEREZ CAMPOS; SECRETARIO GENARO .- -

MARTINEZ MORENO, SEGUNDA SALA. BOLETIN 1956. PAG: 563 E

2.- GRAFICA.- Sc origina por la identidad o similitud dc Ios 5|gnos, sean ‘éstos palabras,
frases, dibujos, ctiquetas, disefios o cualquier ofro signo, por ‘su’ snmplc observacién. :Es
preciso tener cn consideracién que la marca propiedad: de’ la” aclora,” esté’ compuesta
tinicamente por la palabra REVOLUCION, en cambio la marca proplcdad dela demandada se
compone de la palabra REVOLUCIONARIO vy del numeral 50 "ademﬁs de tener los
clementos figurativos que a continuacién se analizan: :

Se trata de una ctiqueta rectangular, en cuya parte supcnor se’ ostenta da,
denominacién REVOLUCIONARIO, caracterizando - una - leve curvatura, misma’ que ‘se
encuentra sobre el numeral 501, y més abajo la silueta de un hombre con sombrero de pic
delante de la silueta de agave, portando un arma, A contmuuc:én se conﬁ'onlan las marcas en
pugna para mejor proveer: L

El hecho de que una de las marcas no contenga clemcntos ﬁgurauvos, no es
suficiente para determinar que nio sc surte en la especie | semejanza que se estudia, toda vez
que es preciso atender al criterio sostenido por los Tribunales de Justicia Federa de nuestro
Pafs, como se dcsprende de Ia tesis quea contint cnén se lranscrlbe

“MARCAS, 'DEBE ATENDERSB ‘A 'SUS. ELEMENTOS . NOMINALES Y
* 'SUBSIDIARIAMENTE ‘A LAS FIGURAS' QUE INTEGRAN LA ETIQUETA.
Lo esencial en una marca es su denominacién'y ésta es la que debe ponerse frente
a las que estdn en disputa, para determinar su confusién o individualidad, sin que
los demés elementos sean conducentes para desvirtuar su diferencia grafica y
fonética, puesto que los productos que amparan las marcas normalmente se



94

distinguen por el nombre de las misma 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.- PONENETE: GILBERTO LIEVANA PALMA. TRUBUNALES
COLEGIADOS DE CIRCUITO. 7* EPOCA, VOL. SEMESTRAL 121-126, 2*
- PARTE, PAG. 120.

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, dentro de la confusnén graf ca que rcsulta" e
ser ¢l género, sc debe analizar la confusién GRAMATICAL y ESTRUCTURAL, pues se trata” -
precisamente de la especic. Este lipo de confusion se da por la comc:dcnclu de letras en los .. |
conjuntos en pugna y para ello influyen la. misma secuencia de vocales lgual longmld y’ S
cantidad de sflabas o terminaciones comunes, . EA

En cl caso concrelo la marca propiedac mpone de. cuatro '
silabas; por su parte, la marca propiedad de la parle ndada s¢ compone de scis sflabas y -~
del numeral 501, Asimismo, la marca de 1a parte’ aclora cs una palabm ﬂguda, por encontrarse
acentuada en la dltima silaba, y la marca dc la dcmnndada cs grave, por cstar ncentuadn enla
peniltima silaba .

Para mejor proveer, a continuacién se dividen en silabas ambas denominaciones,

RE-VO-LU-CION
RE-VO-LU-CIO-NA-RIO 501

Asi las cosas, la denominacién de la parle actora se encuentra contenida en su
totalidad dentro de la marca propicdad de la demandada, asimismo, de las 14 letras que
conforman la scgunda, existe identidad en diez, con las que conforman la primera. Esto es, la
marca propicdad de la actora se encuentra {ntcgramente reproducida dentro de la marca de la
parle demandada, lo que definitivamente debe tomarse criterio de confusidn, segin lo
sosticne la Tesis Jurisprudencial niimero 19, visible a fojas 88 y 89 del Informe de Labores
rendido a la H, Suprema Corte de Justicia de la Nacién, al término del afio de 1982, Tercera ™.
Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, misma que a continuacién se transcribe:

MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR S DOS MARCAS SON
SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION. INTERPRETACION: DE'LA .
FRACCION XVlll DEL ARTICULO 91.DE LA LEY: DE: INVENCIONES Y
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MARCAS.- Cuando se trate d¢ determinar si dos marcas son semejantes en grado
de confusidn, conforme a la fraccion XVII del arfculo 91 de la Ley de
Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al
cfecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera importante debe
alenderse a la primera impresion, csto es, al efecto que puedan producir en ef
piiblico consumidor al primer golpe de vista, o al ser ofdas cuando son
pronunciadas ripidamente, pues es de suponerse que el publico consumidor no
siempre hace un andlisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que
adquicre, asi como tampoco cs necesario que fatalmente todos sus clementos
constitutivos sean semgjantes, sino fundamentalmente que la similitud de los
clementos principales pucda originar confusién. Por tanto, para establecer si entre
dos marcas registradas, o cuyo registro sc pretende, existen elementos de
confusién que puedan servir para determinar si una de ellas imita a las otras, no
debe apelarse primordialmente al andlisis de las diferencias que entre una y otra
existan, porque no ha sido csa le mente del legislador en el caso, ya que cllo
requiere una claborada operacion mental subjetiva, que el piblico consumidor que
¢s ¢l que puede ser inducido a error, no estd en aptitud de hacer en cada caso, sino
que debe atenderse al andlisis de las semejanzas que facilmente pueden advertirse
entre una y otra marca y que son la tinicas susceptibles de provocar la confusion
del publico consumidor, induciéndolo a crror respecto de ellas. Tal es el criterio
que sustenta el legislador cn el precepto legal citado, al establecer que no se
admitir4 a registro una marca que sca semejante (igual o tan parccida) a otra ya
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en
grado tal que pueda confundirse con la anterior, toméandola en su con]unlo o
atendiendo a los elementos que hayan sido reservados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. :
AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICER LIMITED; 60/82.-
BARCO DE CALIFORNIA; 1459/79.- KEM FOODS INC.- UNANIMIDAD DE
VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PAG,
106.- AMPARO EN REVISION 146/81.- LABORATORIOS ‘MILES 'DE
MEXICO, = S.A;  749/81.- INTELECTUAL HOTELS. CORPORATION.
UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162,
SEXTA PARTE, PAG. 205.

3 CONCEPTUAL Se da cuarido dos marcas compuestas de palabras diferentes envuelven
-un_significado comiin, s’ decir, que”las misma evocan cn la mente del: consumidor,
comcndcnclas que provocan la concepclén dc que se. trata de una misma marca o dc un mlsmo'
provccdor : ; G N

Alend ndov a5 def nes vert as por fa p ¢ aclora, REVOLUCION no hcne i
»umcamcnlc una acepclén, sino por ¢l conlmrio dicha palabra puede significar incluso - hasta
'trcs cosas " diferentes, asimismo, :la’ palabm REVOLUCIONARIO tiene el mismo de
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definiciones, més resulta nceesariv atender a que en todo momento se encuentran vinculadas
las definiciones de una y otra, de modo que siguiendo el criterio establecido por los
Tribunales de Justicia Federal de nuestro Pals, toda vez que ¢l pliblico consumidor no hace un
estudio minucioso de las marcas en conflicto, es preciso resolver que sc actualiza en la
especie Ja confusion de que se trata, puesto que es ficil suponer que ¢l piiblico consumidor ha
de incurrir en confusién, al considerar que ambas marcas son propiedad de un' mismo
proveedor, segiin la tesis sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, en matcna
Administrativa de nuestro Pais, que se transcribe a continuacién:

MARCAS, DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS. PARA SU ESTUDIO ES
NECESARIO DETERMINARLAS. Para quc se considerc que una marca
utilizada en una cmpresa, pucda causar o inducir al piblico consumidor en
confusidn, engaflo o error porque pueda pensar ésta que los productos que ampara,
se expendan bajo su autorizacién o licencia de un tercero, ¢s necesario que sc haga
un estudio integral de ambas marcas tomadas en su conjunto, pere no sélo
destacando sus diferencias, sino también atendiendo a sus semejanzas puesto que
¢s precisamente es este punto donde puede presentarse la confusion al establecerse
una conexidn mental”,

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISION 2514/92, TRANSMISIONES Y
SEGURIDAD, S.A. DE C.V,, 17 DE FEBRERO DE 1993, UNANIMIDAD DE
VOTOS. PONENETE: JAIME C.. RAMOS CARREON SECRETARIA
MAYRA VILLAFUERTE COELLO.

) PROTECCION La’ funcién' de protccclén de la marca uendc a 1denuﬁcar a su titular
frente a"sus. competidores, proteglcndo simultineamente al priblico consumidor de los
‘imitadores, dado’quc cs - precisamente por la marca que el comprador pide o selecciona el
produclo que prelcndc ndqumr. Atendiendo a los argumentos vertidos con antérioridad, se
concluyc que’;nos “enconiramos en presencia de dos marcas con més diferencias que
_semejanzas, en virtud de que solamente existe scmcjanza en diez de las letras que constituyen
ambas marcas, en camblo ni las mismas suenan igual, ni se escriben igual, ni significan lo
mlsmo, :

b).: GARANTIA DE CALIDAD: La funcitn de garantfa de calidad, radica en la perfeccién,
_bondad, excelencia ylo cualidad o eficacia del producto, y esto es lo que intrinsecamente lo
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ca’llﬁca,i ya due el t‘:om[')rt‘\do‘rkbusén al addumf n ‘pi'oduf:td'. huc éste ’éea’ do'una calidad
 determinada, misma que reconoce por ¢l signo dlS(m(lVO con mdcpendencm de Iu cmpresa
quc Io fabnca

Co c) PROPAGANDA: La funcién de propaganda conslltuye un reclamo del produclo, es decir,
. la marca es el (inico nexo que exlste entre el consumidor del produc(o o el servicio y su titular,
5y es a través de o misma que s titular rccogeni los beneficios o no, de su accplacndn por-
xpane del publlco consumldor :

Es preciso concluir, que toda vez que las marcas en conflicto son semejantes en
grado de confusién, la marca propiedad de la demandada no cumple con la funcién intrinseca
de las marcas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 89, fraccion I, de la Ley de la
Proplcdad Industrial, Que es precisamente que constituyan un signo distintivo de productos o
servicios ante los demés competidores del ramo, por lo que esta Autoridad considera que es
imposible que las marcas en pugna coexistan en el mercado.

Por lo anterior, es de considerarse que se actualiza en la especic ¢l supuesto de
nulidad contenido en el inciso b}, por tratarse de marcas semejantes en grado de confusién.

: Por lo que se refiere al tercer supuesto, del titulo de registro de marca regisirada
niimero 492167 REVOLUCION, propiedad de la parte actora, se desprende que ésta sc
registré para distinguir: “RON, BRANDY, MEZCAL, TEQUILA, VINO BLANCO, VINO
TINTO, VINO ROSADO, VODKA, GINEBRA y AGUARDIENTE", productos relativos a
la clase 33 de la Clasificacién Oficial vigenie. Por su parte de las constancias que integran el
expediente oficial de la marca registrada 522170 REVOLUCIONARIO 501 Y DISENG, se
desprende que 1a misma s¢ registrd para distinguir: “TEQUILA”,

Haciendo la comparacion correspondiente, los productos que amparan las marcas. .

registradas en pugna, todos pertenccen a la clase 33 de la Clasificacién Intemacional de
Productos y Servicios para el chlslro de las Marcas, De tal suerte que es preciso atenderal <"\
principio de especiatidad que ngc en la maleria, y que establece que las marcas se reglstrnran e

para usarse en productos o servicios, para distinguirlos de Jos dcmés de su mlsma pecie 0°
clase, ’

Toda vez que los expedncntes cuudos han sido’ dcb;damenlc valorados, po
ha qucdado acreditado que se exlrema en la especic 1a hipdlesis conlenida en'el i inciso c)

. = Bn vmud delo antenor, al acualizarse en su lotalidad los supuestos de la causal de
~nulidad contemplada en la fraccién IV, del articulo

51 d3e Ia Ley de la Propiedad Indusirial, .~ -



B hablcndo admnmculado las pruebas ofrecldns, y toda vez que la parte actora ha extrcmado los

supuestos de su accidn, eri términos de los dispucsto en el articulo 81 del Ordenamiento Legal
invocado, 'y en razén de que la re d mandada no produjo su contcstaclon a la demanda
instaurada cn su conlra L

por lo que SE RESUELVE:

1. Resulta pr&ccd‘cnlé"dcclar;lr administrativamente la nulidad del registro marcario
522170 REYOLUCIONARIO 501, propiedad dc ELABORADORA Y PROCESADORA

DE AGAVE, A, DE C.V

D Resoluclén 2379/ 1998, dictada en 30 de junio de 1998, notificada al demandado en
- fechn 24de scptlcmbre dc 1998.

.~ 3:CADUCIDAD Y LICENCIA DE USO:

demﬁs de las dos mslntuclones seﬂaladas ﬂnlenonngnte cxnslen dos més que sc




prescmaclén dc la sollcltud de declaracién admlmstrntwa de cnducndad [} que_ S

- existan circunstancias surgidas independientemente de a voluntad del titular de o

marca quc constituyan un’ obsticulo para ¢l uso de la misma, fales como’ " i

- restricciones a la importacién u ofros requisitos L,ubemamcntnles aphcablcs a los o
- bienes o “servicios a los que sc aplique fa marca. - .

Arlfculo 133.- La renovacién del registro de una marca deberd ser solicitada por ¢l
titular o ¢l legalmente awlorizado, dentro de los seis meses anteriores al
vencimicnto de su vigencia. Sin embargo, el Instituto dard trémite a-aquellas
solicitudes que se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la
terminacion de la vigencia del registro, Vencido este plazo sin que se presenic la
solicitud de renovacién, el registro caducard. .

Articulo 134.- La renovacién del registro de una marca procederd si ¢l intercsado_
presenta ¢} comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta por -
escrito y bajo protesta de decir verdad, que usa la marca en por-lo menos uno de
los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso -
por un plazo igual o mayor al contemplado en el art(culo 130 de esta Ley sm'
causa jUSllﬁCadn. y . -

Aiculo 152.- ¢l registro chdﬁca(é enlo

: para los ¢ quc fue registrada.’
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Referente a lo que debe entenderse como . usode una marca, algunos awlores -
consideran que existe *“uso de marca” desde ¢l momento mismo en que el bien o servicio de
que se trate se ponc a disposicion del piblico consumldor, a pesar de que pueda no realizarse
transaccién alguna respecto de dicho bien- o scrvncno, pero la“marca ya s encucnlra.
cumpliendo su funcién distintiva. ‘

Desde lucgo que la frecuencia de ventas que cuda producto o servncl manifiesta, .
pucde diferir notablemente de un caso a otro, dependiendo de factores tales” mo la’propia L
naturaleza del producto o el servicio; la demanda, las condiciones dcl merc diversas
circunstancias que afectan la comercializacién de productos ¥ la'preslacion de‘servicios: &< o

El articulo 62 del chlamcnlo dc la Lcy dc Ia Proplcdad lnduslnal scﬂala lo que B
debe entenderse por uso de usa marca, cstablc 1cndo los S|gu1cnt 3 R

Atticulo 62.- Para los cfectos del articulo 130 de la Ley, entre otros casos, se
‘entenderd que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios
que clia distingue han sido pitestos en el comercio o se encucntran disponibles en
¢l mercado en ¢l Pals bajo csa marca en la cantidad y del modo que comesponde a
los usos y costumbres en ¢l comercio. También se entenderd - que la marca sc*
encuenira en uso cuando se aplique a productos destinados a fa exportacién,

. El rcqmsn!o més relevanic para que sc considere que una marca sc cncuentra enuso; S
“es que cl -producto o servicio distinguido por ésta, se encuentre “disponible”; es dccnr en
--posibilidad de que por cualquicr medio sea adqumdo porel pubhcq consumldor.

Adicionalmente se establece la obllgacnén dc usm‘ la marca tal y como’ fite
registrada. La mayoria de las marcas llegan a sufrir algunas variaciones con'la ﬁnalldad de’.-
permanccer siempre atractivas, y asi captar la preferencia del consumidor, La ley permite que
la marca tenga variacioncs simples, sin que estas afecten su cardcter distiniivo; cnel supuesto
de que las modificaciones alteren sus clementos csencmlcs, entonces exxstc el nesgo de que
sca declarada la caducidad, por considerarse que la marca no esla snendo usada, sino ofra

distinta.

Veamos al respecto, ‘un cnleno establccxdo por cl [nsululo Mexicano de la
Propiedad Industrial, cl cunl rcfcnmos a conlmuncnén*

B o JALIFE DAHER, Matriclo; ASPECTOS LEGALES DE LAS MARGAS EN MEXICO. Op, cit, p. 89
I em, L
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1.- CADUCIDAD SOLICITADA POR NO USAR LA MARCA 42772
%501 AMARILLA Y DISERNO” TAL Y COMO FUE REGISTRADA

Antecedentes: La empresa BODEGAS 501 DEL PUERTO, solicitd al Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, la declaracién administrativa de caducidad de la marca
42772 4501 AMARILLA Y DISENQ", propicdad de BODEGAS TERRY, S.A. DE C.V,, al
estimar que dicho registro marcario no ha sido utilizado en los productos que. protege -
(AGUARDIENTE DE UVA) durante los tres afios consccutivos inmediatos anteriores a la
presentacién de la solicitud, invocando para ello la causal de caducidad derivada del articulo
152 fraccion I, en relacion con los artfculos 128 y 130 de la Ley dela Propicdad Industrial,

Respecto de lo anterior se procedld a hncer un an lisis de los preceptos legales
invocados por la actora como sustento de su a

de caducidad, *

ufia marca no s usada dumn(c tres afios onsecuuvos en los

produclos o servicios para los que fue registrada, procederd Ta caducidad de su

" registro, salvo que su fitular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la

hubiese. usado durante los tres afios consecutivos: inmediatos” anteriores a la

.~ presentacién de la solicitud de declaracién administrativa de caducidad, o que

_existan circunstancias surgidas independientemente de la voluntad del titular de la

marca que constituyan un obsticulo para el uso “de”la misma, tales. como

restricciones a la importacién u ofros requisitos gubemamcntalcs aplicables a los
bienes o “scrvicios a los que se aplique la marca. :

Articulo 133.- La renovacién del registro de una marca deber{a ser solicitada porel
tifular o el legalmenlc nutonzudo, dentro:de los - seis - meses ~anteriores “al
vencimiento de su’vigencia. Sir’ cmbargo, el Instituto 'dar4 tramite a aquellas

: sohclludes que se prescnle “dent dc un plazo de seis meses posteriores a la
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lcrmmaclén dc la v:gcncla dcl rcglslro Vcncndo este p]azo sin quc se prcsenlc la-
: sohcnlud de rcnovaclén, el rcglstro caducar{l

Articulo 134, La renova_cién del registro de una marca procedera si el interesado
presenta el comprobante del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta por.
escrito y bajo protesta de decir verdad, que usa la marca en por lo menos uno de
los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso

- por un plazo igual o mayor al contemplado cn el articulo 130 de esla Ley, sin
causa justificada.

-‘De conl'onmdad con lo dispuesto por los articulos 81 y 82 del Cédigo Federal de
Procedimientos’ Civiles de aplicacién supletoria a la materia, corresponde 2 BODEGAS
' TERRY, 8,A. DE C.V., la obligacién de la carga de la prucba respecto del uso de la marca en
;cuesuén ya que al ser titular de dicho registro, cs ésta, quicn debe tener en'su poder los
cnlos quc demucstren fehacientemente 1a veracidad del uso. :

: i En rclaclén a las documentales privadas oftecidas por la dcmandada, consnstentes
**"en las facturas expedidas por TERRY DE MEXICO, S.A. DE C.V,, que amparan produclos

.con la denominacién 501 ET. AMARILLA, se desprende que, la manera en que se aprccm no:: <
corresponde a la forma como fue registrada, por la que esta Autoridad considera que existe. "
una flagrante violacién al articulo 128 de la Ley de la Propiedad Industrial, es decir, existe ..

una notoria alteracién en la esencia de la marca, razén por la cual la’ demandada no logra
acreditar de ninguna manera cl uso de la marca en pugna, :

Una vez que las pruebas ofrecidas en el presente procedimiento, fueron valoradas
cn su conjunto, con fundamento cn el articulo 197 del Cédigo Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicacién supletoria en csta materia, s llegé a la conclusién de que la parte
demandada no acredit6 ¢l uso de la marca, tal y como esta fue registrada, durante los tres afios
consccutivos inmediatos a al presente solicitud de caducidad, por lo que se actualizan los
supucstos contenidos en la fraccién 1T del artfculo 152, en relacion con los artfculos 128 y 130

de la Ley de la Propiedad Industrial, resultando procedente declarar administrativamente
In enducidad del registro marcario 427722 “AMARILLA Y DISENQ”

. Inconforme con la resolucién la demandada interpuso juicio de garantias el cual fuc
radicado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal,
cl cual al emitir su resolucién concedio ¢! amparo y proteccion de la justicia federal a
BODEGAS TERRY, S.A. DE C.V,, por considerar que el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial no valord debidamente las prucbas aportadas por la quejosa, ya que al analizarlas y
relacionarlas entre si, se demuestra que si se ha usado la marca que se declard caduca.
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Asimismo cl Juez Cuarto sefiald que el articulo 128 de la Ley de la Propiedad
Industrial, establece que la marca deberd usarse en el terrilorio nacional, tal y como fue
registrada @ con modificaciones que no alteren su cardcter distintive. Y que lo anterior se
advierte que podra usarse una marca como fue registrada o con modificaciones que no alteren
su cardcter distintivo, por lo que de las facturas que exhibe ¢l quejoso, se desprende que las
mismas corresponden al hecho de que estuviese comercializando el brandy 501 ET
AMARILLA, pero no implica una modificacion sustantiva que allere el caricter distintivo de
la marca, tal 'y como se aprecia de la confrontacién siguiente

{501 AMARILLA [501 ET AMARILLA g '

Sin que de tal apreciacion sc llegue ala conclusnén de que cxlsta una modlﬁcacu’m
como ya se dijo sustantiva, que aliere el cardcter distintivo de. 1a marca lmpugnuda de caduca,
Toda vez que existe una similitud en ellas, y resulta ser la palabm “ET" una modlf cacnén que
no altera el cardcter de la marca. . :

La anterior resolucién fue confirmada: por cl DéClmO 'l‘nbunal Colcglado en
Materia Administrativa del Primer Circuito. ‘

Como podemos obscrvar en las resoluciones emitidas por ¢l IMPI, por el Juzgado
Cuarto de Distrito y por ¢l Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito, ¢l que la alteracién de una marca sea simple o esencial, es una cuestion muy
subjetiva que compete resolver al Juzgador, ya sea el Instituto, o los Juzgados Federales,

criterio que variard segin sc trate de una marca nominativa, ﬁgurahva tndlmensxonal 0

mixta.

El efecto de que se declare fa caducidad de una mﬁrca; €5 que, una vez deélam&a, e

ya nadie goza del derecho cxcluswo sobre la mxsma, y por ende cualqulcr personn puedc‘
solicitar su registro, P , ; ;

La caducidad puede hacerse valer por via de dccién, si un tercero interesado enla

marca, solicita al IMPY, la declaratoria de caducidad, y una vez declarada, solicita su registro;

o bien 1a caducidad puede hacerse valer por via de excepeion, en caso de que el titular o el ;.

legalmente autorizado, solicita algunn ‘declaracién administrativa en contra de un tercero, y
csle ltimo manifiesta y comprueba que 1a‘ marca propicdad del actor, o ha sido usada en un
periodo de tres afios, traycndo como consecuencia que cl Instituto declare su caducidad.



I’or lo anterior es rccomcndablc que slcmpre que se adoplcn cam

. etiqueta de un producto, se rcahcc 2] rcglslro corrcspondlcnle de mancra inmediata;” de” lal. o

" forma que al amparo del rcglslro exislente sc oblcnga ¢l nuevo regisiro'sin implicar un ncsgo ;
B para su utular. é

LA LICENCIA DE USO Es el conlralo por vmud del cual el tilular de una marca
‘registrada o en trimite de registro, concede el uso de la misma a una o mﬂs pcrsonas . Paraque -
¢l contrato de licencia *produzea efectos contra lcrceros, debe scr mscnto ite el: lnstlluto y:
obrar en ¢l mismo expedicnte del registro de 1a marca. : :

’ Una de las condiciones que establece 1a ley para los contratos de licencia de uso, ¢§
que. los productos o servicios que se vendan o presten por ¢l usuario o usuarios autorizados,
deben ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca,

El uso de la marca por el usuario que tenga concedida la licencia, s¢ considerard
como realizado por el titular. Pero para que se considere que una marca se cstd usando, ésta
debe ser empleada tal y como fue registrada o con modificaciones que a juicio del Instituto no
alteren su cardcter distintivo, de lo contrario, se corre ¢l riesgo de que terceros interesados en
la marca, soliciten su caducidad, alegando que no fue empleada tal y como fue registrada y
por lo tanto considerarse que lo que se estuvo usando fue una distinta, pero no la marca en

pugna.

4-LA lMlTAC10N DE MARCAS COMO INFRACCION Y COMO DELITO.

En la actualidad existen diversas marcas que gozan de gran prestigio entre el
publico consumidor, este prestigio ha sido logrado por los titulares, no solo por la calidad de
los productos o servicios que se distinguen con la marca, o por el precio, sino que ademds se
invierten grandes cantidades de dinero en publicidad, con el fin de que los productos y
scrvicios entren en el gusto y preferencia de los consumidores; este prestigio es aprovechado
por competidores desleales quiencs imitan esas marcas con la finalidad de confundir al
piiblico consumidor y que éste adquicra los productos o servicios creyendo que adquiere los
amparados por la marca prestigiada, obtenicndo grandes ganancias a costa def esfuerzo ¢
inversion de los legitimos titulares.

® [dem,
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En materia de imitacion nuestra ley esiablece do§ figuras juridicas:

“1:- La imitacién como infraccion administrativa,

2-la iriii"i‘aci,é‘h:dc‘mar coma delito,

imitacion de marcas como mfraccxén admlmstrauva, el articulo

s L “Ene
213 dc ln Iey. scﬂala, son mfracclones admxmslmlwas‘ B

IV - Usnr una marca purccxda on grado ‘de confsién a otra rchstruda, para amparar
s [\ snmnlarcs roditctos o servicios que lus proteydos porfa rcglstmda. e

mo delito, s encucntra prcvista

; nmtaclén dc marcas

R El anlculo 218 prrafo segundo seftala quc por reincidencia debe entenderse. cada’
- una de fas subsccuentes infracciones & un misnio precepto, ‘comefidas dentro de | do nﬂos
siguicntes a fa fecha en que se emitié Ja rcsolucldn rclat;va ala m(racclén. i

De los preceplos antes citados, s¢ dcsprcndc que para que se. mlegre la lmuaclén‘
como delilo debe existir una pnmcr resolucidn administrativa que declare que hubo imitacion -
de marca, una vez que ésta cause cjccutona, s a partir de esta fecha y dcntro de los dos'afios -
siguientes, ¢l mismo infractor vuelve a incurrir en imifacidn, se pucdc perscgmr la xmmsmén o

como deito.

La imitacidn como infraccién administrativa y comu deh(o, scran ob)c(o dc un
es!udlo m{ls dctallado en el capitulo V. S A
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REGLAS PARA JUZGARLA IMITACION DE MARCAS

1.+ CLASES DE CONFUSIO

. ‘Al respecto nuestra ley sefiala como regla general, que no se puede reglstrar una
marca que sea idéntica o semcjante en grado de confusién a otra ya registrada y v1genlc,
aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Pero ni en nuestra ley, ni en cl
reglamento, se establece cuando existe similitud en grado de confusién entre las marcas, pero
la doctrina y la jun'sprudcncia han establecido que la confundibilidad existira, cuando, por el
parccido de los signos el ptiblico consumidor pueda ser llevado a error, dclermmando que la
confusién puede scr de tres tipos, mismos que son los siguientes: ’

1.- Confusién fonética,
2.- Confusién visual o grafica,

3- Cohfus_iénycohc‘ep:luql o ideoldgica,

2.+ LA CONFUSION FONETICA.

“la onfusnén fonéllcu s¢ da cuando dos palabras sc pronuncian o leen de forma -
r, En: In ‘prictica este tipo de confusién es frecuente, ?'a que el pubhco consumidor-
“conserva, mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito,

- 8 TES(S JURISPRUDENCIAL 1.30., 581, Visible en la pagina 207, Tomo XV-1 Febrero,
Tercer Trlbunal Colegiado en Materia Administrativa def Primer Circuito,
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3.~ CONFUSION GRAFICA O VISUAL,

Se origina por la ldcntldad o smuhtud dc los sngnos, scan éstos pnlubras, frascs,
dibujos, ctiquetas, formas de produclos [} cualqulcr otro sngno, por su S|mple observnt:lon :

Este tipo de confusién se da por la forma’en que capta-visualmente el signo el
pitblico consumidor, Puede ser provocada por semejanzas ortograficas o gréficas, similitid de -
dibujos, envases, formas de productos, combinacién de colores; o por la similitud o igualdad
cn los trazos con fos que se representa la marca. .

4,- CONFUSION IDEOLOGICA O CONCEPTUAL,.

Es también conocida como confusién “seméntica” de significado. El. aspecto
ideoldgico aticnde cspcciﬁcamcme a la idea que la marca proyecta en Ja mentedel
consumidor, por cl sn&mﬁcado propio en nuestro idioma o por el que. éste adquiere; por su -
utilizacion cotidiana,

Este tipo de confusién puede produclrse cuando sxcndo palabras, fonéuca y
gramalicalmente diversas, expresan el mismo concepto,” es “decir, cs’ fa representacnén 0
evocacién a.una m:sma cosa, caraclerisuca o idea, la"que impide: al ‘pilblico: consumldor .
dlsungmr una de ofra.. :

5.~ REGLAS

R LA  DOCTRINA ‘PARA. CALIFICAR LA
- IMITACION. 5 Gt T

o :En la"doctrina se han claborado algunas reglas para delcmunnr cuando una marca -
g ,cs  imitacién de otra, éstas son reconocidas mtemacnonalmenlc, y son:

'ASPECTOS LEGALES DE LAS MARCAS EN MEXICO. Op, cit. p. 56,
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1.- La imitacién debe apreciarse teniendo en cuenta las semejanzas y no las diferencias.

La marca debe apreciarse cn su totalidad, sin particularizar en las diferencias que

“pudicran ofrecer sus ‘distintos aspectos o detalles, . considerados de manera - aislada o
separadamente, sino atendicndo a las semejanzas que resulten de su examen global, para

delerminar sus clementos primordiales que le dan su carfcter distintivo; todo clio deberd

efectuarse a la primera impresién normal que proyecta [a marca en su conjunto, tal como fo

observa cl consumidor destinatario de fa misma en la realidad, sm que pucda asnmllérsclc aun, -

cxaminador minucioso y dclalhsta de signos marcarios, : R

2.- La semejanza hay que apreciarla constdenmdo la mnn_za ensu conlumo, tcmcndo en cuent -
todos los clementos que la conshluycn y los que hayan sldo reserva_dos o

: descubnr, mcdmnlc una compmraclén atema, las diferencias de nmbas, sino mdagar si entre
cllns cxlsl n analoglas tales que, colocadas scpnradamenlc puedan originar confusxén

En cfcclo, l consumldor al c]cgnr un producto o servicio con una marca :
dclcnmnnda, lo hace en funcién de que en su mente por lo comin tiene vagamente fijada la -
imagen de dicha marca; asf también porque su cleccién se vea constreiiida a lo-que se le’
ofrcce, sin que af efecto, pucda establecer valoraciones comparativas entre la mencionada
imagen de fa marca de su predileccién y la que legalmente adquicre y tiene ante sus ojos,
ignorando si ¢sta ¢s una simple imitacidn de aquella, por no tencr ambas marcas anie su

 NAVA NEGRETE, Justo. Op, cit. p. 173,

 GIANBROCONO, Alfanso, Citado por NAVA NEGRETE, Justo., Op, cil. p. 172,

# RANGEL MEDINA, David. ‘PRINCIPIOS FUNDAMENTALES PARA JUZGAR LA IMITAGION DE
MARCAS", Revista Mexicana de la Propledad Industrial, JULIO-DICIEMBRE-1966, p. 2485,
bidem. p 244
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“presencia y no poder compamrlas._7'. :

‘4.-La imjtacion dehe  apreciarse suponiendo ‘que Ia confusién puede sufrirla una persona
: medianamente* mlchgcnlc, 0:sea el comprador medio,” y que preste la_atencién comin y

,ordmnna

Se calibra la posibilidad de confusién de las marcas con referencia a 1a mentalidad
del consumidor al que est4 destinada la mercaderia, y sobre el que, en definitiva ha de operar
la marca. Y se entenderd por tal ¢t consumidor medio, ni especialmente perspicaz, ni torpe en
extremo. Cuando el término medio de los consumidores pucda confundir una marca con otra,
la imitacién estd fuera de duda. El criterio es flexible ya que la atencién que pone la gente de
cscasa cultura en estos signos ¢s menor que la que emplea la gente culta pudiendo ocurrir que
una misma marca pucda considerarse confundible o no segin la clientela a que se aplique la
mercaderia,

5. La posibilidad_de confusién cntre las marcas_jguales o_semejantes surge cuando los
articulos_o scrvicios que amparan_son_los mismos o de la misma  naturaleza,
independientemente de que pertenczean o no al mismo grupo de la clasificacién oficial.

De conformidad con ¢l principio de la especialidad de la marca, ésta crea un
derccho exclusivo en el campo de los scrvicios idénticos o similares. Por tanto un tercero
podrd adoptar la misma marca para produclos enteramente distintos, porque de tal eleccién no
podra resultar ningdin peligro de confusién.”

6.- JURISPRUDENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS.

Como ya sc ha referido, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es
la autoridad administrativa competentc para substanciar, resolver ¢ imponer las sanciones
correspondicnies a las infracciones administrativas, el cual durante ¢! desempefio de su
facultad resolutiva, ha tenido que aplicar su propio criterio para determinar cuando existe o
pucde existir probabilidad de confusién entre dos marcas, criterio que podemos apreciar en las

" » NAVA NEGRETE, Justo. Op, cit p. 174,
2 1 9om,

73 RANGEL MEDINA, David, LA IMITACION EN LA JURIPRUDENCIA COLOMBIANA, EL FORO.
ORGANO DE LA BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS. QUINTA EPOCA, No. 6 ABRIL-
JUNIO. 1967, MEXICO. P, 114,
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" siguicntes :céolucioﬁes emitidas por dicha autoridad.

" 1.- ANALISIS DE CONFUSION ENTRE LA MARCA °
- “SABRITAS” EN CONTRA DE LA MARCA “SABROSITAS"

: Antecedentes: La empresa PEPSICO, INC, titular de la marca 98999 SABRITAS,
solicitd la declaratoria de infraccion administrativa, que a su juicio cometié la C. ANA
LUCIA JOCH IGA, por utilizar la denominacién SABROSITAS, la cual es similar en grado
de confusién a la marca de su propiedad, scialando la actora como sustento de su accién la
hipétesis normativa prevista en la fraccidn 1I, inciso b), del articulo 210 de la Ley de
Invencioncs y Marcas, aplicable conforme al articulo 3° transitorio de la Ley de Propiedad
Industrial, considerando que la demandada usa una marca parecida en grado de confusién a
otra registrada, para amparar los mismo o similares productos o servicios que los protegidos
por la registrada,

E! IMPI determind que del andlisis de la fraccnén mcnmonada se dcsprendcn las - »
hipétesis descritas a continuacion: .

*En félapién con las l)ib&csis en'ané!isis{_la’ﬁqloﬁdad advirtié lo sig;iientc: '

_En primer lugar se actualizé la primer hipétesis, toda vez que ~ se acredité la
cxistencia del expedicnte de marca 98, 999 SABRITAS, en el cual se aprecié que su titular es.
PEPSICO, INC, que cs una marca nominativa, misma que s encuentra vigente y suttiendo
plenamente sus efectos legales, y que ampara alimentos y sus ingredientes.

Para que se actualice cl segundo supuesto [a referida autoridad procedlé a annhzar E
si la denominacién SABROSITAS cs similar.en grado de confus:én a Ia marca 98 999 L
SABRITAS proplcdad dc la ac(ora, scﬁalando lo sngulentc. L ’

999 AB&]TA | se aprccla
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claramente que la primera de ellas se conforma con 10 letras, cuatro silabas y un disciio que
sc ubica en la Jetra “0" de la denominacién SABROSITAS el cual consiste en la figura que
pretende la de una nariz de payaso que tienc su medio rostro en la parte superior de dicha
letra, y cabello a los lados del mismo rostro, y en uno de los laterales supcriores de la cabeza,
un sombrero, y la denominacion y diseio SABROSITAS.

Por su parte la marca 98, 999 SABRITAS, es una marca nominativa, es decir, sin
disefio, que tienc ocho letras y que se subdivide en 3 silabas, que comparada con la
denominacion SABROSITAS, se aprecia claramente que las dos tiencn como elemento
comin lasletras S A B R I T A 8, solo que en la denominacién de la demandada esta
intercalada, entrc la cuarta y quinta letra, las letras “O"” y “S”, que no dan a dicha
denominaci6n la suficicnte distintividad, sino una imitacién o similitud marcaria, toda vez que
la demandada ademés de reproducir en toda su integridad la denominacién de la marca de la
aclora, agrega como nuevos elementos las letras “0" y “S” y ¢l efecto que producen en el
publico consumidor al ser ofdas cuando son pronunciadas rédpidamente, cs de confusion, pues
es de suponerse que dicho publico no siempre hace un andlisis minucioso y detallado de las
marcas de los productos que adquicre, con lo que se acredita plenamente la similitud entre las
denominaciones en conflicto, y que se aplican a los mismos productos. Para mayor claridad se
ejemplifican las denominaciones en conflicto.

‘En apoyo a lo anlenor s clln cl cnteno sustentado por la Suprema Corte de Justicia
dela Naclén. : : :

La imitacién de una marca no siempre sc efectia tratando de reproducirla en su
' integridad o en sus partes principales, sino también suprimiendo alguno o varios
~'de+sus  elementos, agregindoles olros nucves o introduciendo en ella
madificaciones y procurando en todo caso que el aspecto general que presente la
marca pueda inducir a la mayorfa de fos consumidores a emor para decidir,
concluyendo que no debe verse ante todo, si cntre la marca imitada y la otra
existen diferencias, sino fundamentalmente por las semejanzas que se adviertan,
su naturaleza y extensién, la generalidad del piiblico pucde confundirse”.
JUICIOS DE AMPARO EN REVISION. 2245/49.- MONSATO CHEMICAL
CO. - 498/65 WINTHROP PRODUCTS.- 598/52 NANEFOLD SUPPLIES CO. - -
Y 519/45 THE COCA COLA CO.



Asi mnsmo pam sustcnlar el nnéhsls antcnor se invoca por nnalogin Ia 51gu|cntc
junsprudcncm : : : :

MARCAS, PROCEDIM[ENTO PARA DETERMINAR 81 DOS MARCAS SON
~SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION, INTERPRETACION DE LA
FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y
MARCAS.- Cuando sc trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado
de- confusién, conforme a la fraccion XVIII del articulo 91 de fa Ley de
Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al
efecto que produzcan tomadas globalmente, y de mancra importante debe
atenderse a la primera impresion, csto es, al efecto que puedan producir en el
piblico consumidor al primer golpe de vista, o al ser oidas cuande son
pronunciadas rapidamente, pues es de suponerse que ¢l piblico consumidor
no siempre hace un anélisis minucioso y detallado de las marcas de los
productos que adquiere, asi como tampoco es necesario que fatalmente todos
sus clementos constitutivos scan semejantes, sino fundamentalmente que la
similitud de los clementos principales pueda originar confusion. Por tanto, para
establecer si entre dos marcas registradas, o cuyo registro s¢ pretende, cxisten
clementos de confusion que puedan servir para determinar si una de ellas imita a
las otras, no debe apelarse primordialmente al analisis de las diferencias que entre
una y olra existan, porque no ha sido esa lc mente del legislador en el caso, ya que
cllo requicre una claborada operacion mental subjetiva, que el piblico consumidor
que cs ¢l que puede ser inducido a error, no cstd cn aptitud de hacer en cada caso,
sino que debe atenderse al andlisis de las semejanzas que ficilmente pueden
advertirse enlre una y otra marca y que son la inicas susceptibles de provocar la
confusién del piiblico consumidor, induciéndolo a error respecto de ellas. Tal es el
criterio que sustenta el legislador en ¢l preceplo legal citado, al establecer que no
se admitird a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en
grado tal que pueda confundirse con la anterior, toméndola en su conjunto o
atendiendo a los clementos que hayan sido reservados.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.
AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICER LIMITED; 60/82.-
BARCO DE CALIFORNIA; 1459/79.- KEM FOODS INC.- UNANIMIDAD DE
VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PAG.
106.- AMPARO EN REVISION 146/81- LABORATORIOS MILES DE
MEXICO, S.A; 749/81.- INTELECTUAL HOTELS CORPORATION.-
UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157162,
SEXTA PARTE, PAG. 205. -

De lo sefialado; es cv:dcnlc que Ia denommaclén, ABRQSITAS emplcada por la
dcmnndada, cs pnrccnda en'grado de confusnén 1 la marca 98 999 SABR]TAS proplcdad de
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. la actora, mixime que dicha denominacidn se aplica a los mismos productos amparados por la
regisirada, por lo que la denominacién SABROSITAS emplecada por la demandada
contravicne uno de los principios marcarios que cs ¢l de Ia distintividad, que deriva de t
esencia misma de la marca, por cuanto que su objeto est destinado a diferenciar un producto
de ofro del mismo género, por lo que se considera que es ¢l producto en sf mismo en lo que el
consumidor dirige normalmente su atencién.

Del mismo modo, a foja sicte, la resolucién de nulidad, de fecha 21 de abril de
1995, declars la notoriedad de las marcas SABRITAS tal como sigue, entre las que se
encucntra el registro 98, 999 SABRITAS:"...cabe agregar que las marcas propiedad de la
actora son nolorizmente conocidas en nuestro Pas, debido a la publicidad que de las mismas
se ha realizado en los diversos medios masivos de comunicacion desde hace muchos aflos, asf
como al monto de ventas en la Repiblica Mexicana, situaciones que no han podido pasar
desapercibidas para la demandada quien al utilizar un signo distintivo semejante en grado de
confusién con cl protegido por los registros marcarios propiedad de la actora, realiza actos de
compelencia desleal, ya que todas las marcas se aplican a productos similares a saber,
alimentos y sus ingredicntes”.

. De lo anterior se concluye que la existencia de la denominacién SABRITAS, no ha

sido ignorada ni por ¢l piblico consumidor, ni-por la demandada, menos aun teniendo la

" notoricdad de la misma; que s conoce desde hace muchos afios por la publicidad reatizada en
los mcdlos maswos de comumcacnén y por el monto de las ventas en el territorio nacional,

i i Ademds’ admlmculando entre sf las prucbas analizadas dentro de este capitulo -
< resulta que 1a marca propiedad de la aclora tiencn una fecha legal de 6 de octubre de 1959, y
-7 #71a del expediente 102, 385 SABROSITAS, tienc fecha legal de 4 de diciembre de 1990, cs
: ,'fdccnr la segunda se solicitd casi 31 afios dcspués de Ia primera, ademis de quc ambas
denominaciones en conflicto se aplican a los mismos productos,

De las probanzas analizadas dentro de este capitulo, adminiculadas entre s, y det
andlisis anterior, se desprende que la denominacién SABROSITAS usada por la demandada y
contenida cn los empaques y etiquetas de sus productos, es parecida en grado de confusion a
la marca rcgnslradn 98, 999 SABRITAS empleada por la actora para la comercializacion de
sus productos, maxime que fas denominaciones en conflicto s¢ emplean para distinguir los
mismos productos, por lo que resulta la actualizacién de la causal de infraccién contenida en
la fraccion 11, del inciso b), del articulo 210 de la Ley de Invenciones y Marcas, invocadas por
la actora, de donde ademds se desprende la realizacion de actos contrarios a los buenos usos y
costumbres cn la industria, comercio y servicios que implican competencia desleal.

Toda vez que la actora demostrd los hechos constitutivos de su accién con las
constancias que obran cn el expediente en que se actiia y tomando en cuenta lo sefialado en
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este capitulo, se concluye que habiendo adecuacion de los hechos a fas causales de infraccion
invocadas por | actora, y contenidas en 1 inciso b), fraccion 11, del articulo 210 de la Ley de
Invenciones y Marcas, ordcnamicnto legal aplicable conforme al articulo 3° Transitorio de la
Ley de Propiedad Industrial en vigor, resulia procedente la declaracion de las mismas.

Por lo que sc RESUELVE:

“1.- Se declara Ia infraccién administrativa previsto en el articulo 210, inciso b), fraccion

“7#10'deta Ley de Invenclones y Marcas, en relacién con Ia marca 98, 999 SABRITAS, por

' parte de la C. ANA LUCIA JOCH IGA Y/O propietario del establecimicnto comercial
ubjcado en Agata N° 350, Mariano Otero y Prolongacién Tepeyac,

2.- ANALISIS DE CONFUSION ENTRE 1A MARCA
“SABRITAS” EN CONTRA DE LA MARCA “SABROSAM”

- Antecedentes: La empresa PEPSICO INC, titular de la marca 98999 SABRITAS,
‘solicitd Ja declaratoria de infraccién administrativa, que a su juicio cometié el C. SAMUEL
PADILLA GUTIERREZ, por utilizar la denominacién SABROSAM, schalando la actora
como sustento de su accion cl supuesto de infraccion previsto en la fraccion [V, del articulo
213 de la Ley de Fomento y Proteccién de 1a Propicdad Industrial, ordenamicnto legal
aplicable conforme al articulo 3° Transitorio de la vigente Ley de la Propicdad Industrial, toda
vez que considera que la demandada usa una marca parccida en grado de confusion a otra
registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por
la marca de su propicdad,

El Institwlo Mexicano de la Propiedad Industrial consideré que del andlisis de la
fraccién 1V invocada, se desprenden las si uicnles’ hipélcsis dcscrilqs a conlinuacién:}.

a) Quc cxlsla una man: } eg




La actora menciona en cl hecho uno de su sollcllud ser mulnr de fa marca 98 999 :
SABRITAS la cual se encuentra vigente y surtiendo’ plenamente. sus cfcclos legales,’y que:
ampara alimentos y sus ingredientes, lo cual quedo plcnnmcntc ‘acreditado con el cxpcdlcmc e
de marca 98, 999, v ik

Con la prueba anterior la actorn demuestra, que tiene el derecho cxcluslvo al‘uso Yy
explotacion de su marca y de impedir que le sea invadido al derecho con lo que al existir tal
registro marcario en este Instituto y a su nombre en el momento de la solicitud de mfracmém
cn esludlo, se cumple la pnmcra hlpélcsw del snpucslo juridlco en comenlo i

A5 Ahora bien :para: quc s¢ acluahce la’ scgunda hlpé(csm del supucslo juridico
i scﬁalado, es necesario que la actora demuestre fehacientemente que la presunta infractora usa

oen productos iguales o similares una denominacién o discfio parecido en grado de confusnén a
o la mnrca rcglslmda 98, 999 SABRITAS,

En cuanto a las prucbas fisicas anexadas al acta de visita de inspeccién de fecha 6
de noviembre de 1991, consistentes en 2 ctiquetas y dos fotografias, mismas que obran en el
cxpediente contencioso, los cuales hacen prueba plena, toda vez que cuentan con los datos
correspondientes que acreditan, ¢l lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas,
prucban que Ja demandada utiliza la denominacién SABROSAM vy un disefio de un elote que
simula la letra “S” especificamente en tostadas de harina de maiz.

Ahora bien para que se actualice ¢l supuc516 en cstudio se requicre analizar, si la
denominacién SABROSAM es similar en grado de confusién a 1a marca 98, 999 SABRITAS
propiedad de la actora.

De la comparacién de las denominaciones cn conflicto conformada por la
denominacion SABROSAM vy la marca registrada 98, 999 SABRITAS, sc aprecia claramente
que ambas se conforman dc 8 letras, y de 3 sllabas respectivamente. Ahora bien, la
denominacion SABROSAM ostenta un discio de un clote que sugicre la forma de una “8",
mientras que la denominacion DE LA MARCA 98, 999 SABRITAS no tiene disefio alguno,
sino que se trata de una marca nominativa,

Del mismo modo, comparando la marca 98, 999 SABRITAS, con la denominacion
SABROSAM, se aprecia claramente que las dos tienen como elemento comin las letras S A

B R, la denominacién de la marca 98, 999 se diferencia por su terminacién con las letras I T A

S, mientras que la denominacion de la demandada finaliza con las letras O S A M, ademis
aunque a golpe de voz ambas se pronuncian en tres golpes, la palabra SABRITAS es grave,

- mientras que SABROSAM es esdrijula, clementos todos cllos que en su conjunto dan a la
denominacion SABROSAM la suficicnte distintividad, por lo que csta Autoridad concluye
que no hay imitacién o similitud marcaria alguna con la denominacién de la marca 98, 999




SABRITAS, menos ain cuando en el expediente dé maea 116 482 SABROSAM' no ¢ c110~. -

anterioridad alguna y, que la denominacion SABRITAS de hecho se_emplea’ para’ dlslmgmr o
frituras (papas fritas, chicharrones, elc.), mlcnlras que; la de’ SABROSAM 'se usa para
identificar tostadas de harina de maiz, o

jurisprudencia:

MARCAS NO EXISTE CONFUSION CUANDO LOS PRODUCTOS QUE
AMPARA SON DISTINTOS. Se ha dicho que la clasificacion que contiene el
articulo 71 del Reglamento DE LA Ley de la Propiedad Industrial no puede servir
“de Gnica base para establecer semejanza o diferencia entre los productos de sus
. distintas clascs, y en relacidn con csto, cabe afirmar ahora que esa clasificacién
tampoco puede servir de tnica base para establecer semejanza o diferencia entre
productos distintos, aunque de un mismo grupo, de la citada clasificacién, y con
apoyo cn este razonamiento s¢ concluye que entre la marca NAN que ampara
productos dictéticos (farmacéuticos) y la marca NANA que amparan articulos de
belleza, aunque (anto unos como oftros pertenccen al grupo 6 de la aludida
clasificacion, sin embargo son diferentes entre sf, y por lo mismo, no puede existir
confusién cntre ambas marcas, las que no inducen a crror, en vista de que es
légico que al solicitarse en el mercado un producto de belleza, el vendedor y el
comprador estén conformes en dar y recibir un producto diclético o viceversa, que
al solicitarse un producto dictético, ¢l vendedor entregue al comprador un frasco
de crema para afeitar, un 1apiz labial, una locién o pasta para dientes, por lo que,
en la especie, no se surte lo dispuesto por ¢l inciso b), de la fraccion XIV del
articulo 105 de la Ley de ta Propiedad Industrial que para negar el registro de una
marca requicre de la semejanza con otra, asf como tampoco lo establecido en el
articulo 106 del mismo ordenamiento, puesto que los productos que trata de
amparar la quejosa con su marca NAN no son similares a los amparados conla -
marca NANA.

TESIS VISIBLE EN LA PAGINA 138 DEL INFORME DE LABORES
RENDIDO POR LA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTlCIA AL
CONCLUIR EL ANO DE 1962. E '

Toda vez que la actora no demosird los hechos constitutivos de 'su accién con las

constancias que obran en cl expediente en que se actiia y que la demandada si acreditd sus
defensas, tomando cn cuenta lo sefialado dentro de este capltulo, se concluye que no se
actualiza la scgunda hipdtesis del supuesto de infraccion en estudio invocado por la parte
aclora y previsto en c! articulo 213 fraccion IV de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial, Ordenamicnto legal aplicable conforme al 3° Transitorio de la Ley de la

Propiedad Industrial.

Asimismo para sustentar cl andlisis anlcnor s¢ 1nvoca por analogia la’ sngulcnte ;
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ﬁor fo quese RESUELVE:

1~ Se niega la infraccién administrativa prévlsla en ¢l articulo 213 fraccién 1V, de la Ley
~de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, en relacién con la marca 98, 999
SABRITAS, por parte del C. SAMUEL PADILLA GUTIERREZ.

3.- ANALISIS DE CONFUSION ENTRE LAS MARCAS “McDONALD'S"y “M Y,
DISENO” EN CONTRA DE LA MARCA “MARIJUANA Y DISENO”

Antecedentes: La empresa McDONALD’S CORPORATION, fitular de los
registros 315682 McDONALD'S Y DISENO y 360385 M Y DISENO, solicité la declaratoria
de infraccion administrativa, que a su juicio cometié cf titular de la negociacién ubicada en
Aguiles Serdan No. 330, Pucrto Vallarta, Jalisco, México, invocando como sustento de su
accion la hipotesis normativa prevista en la fraccion 1V, del articulo 213 de la Ley de la
Propicdad Industrial, por considerar que la demandada usa una marca parecida en grado de
confusién a la marca de su propicdad, para amparar los mismos o similares productos o
servicios,

El Instituto considerd que del andlisis de la fraccién mencionada sc desprende los
siguicntes supucsios:

: a) Quc cxns(a una marca rcglslrada proplcdad dc una pcrsona ﬂsnca 0 m

b) Quc un lerccro use en produclos 0 scrvtclos lgualcs o

: res, na marca’parccida cn
‘grado de confu516n a dicha marca rcglslmda ‘) : AT

" La Autoridad se allcgé cl cxpcdncnte ofi cial de las marcas 315682 McD NALD‘S
Y DISENO y 360385 M Y DISENO, pertenceiente a la clise 39 de la Clasificacién Nacional
de Marcas, reclasificada en las clases:5,- 9,10, 5-de la" Clasificacién
Internacional, amparando toda clase de vestua R



Para que sc acredite la segunida hlpétcsns dcl supucslo ‘que’se analiza, la actora debe
probar. fchaclcntcmcntc ‘quela_paric. demandada ' usa -una“marca parccnda en; grado de
confusion’a’ ca basc dc la acclén on productos lguales o s:m|larc ‘a-los’ amparados por :
dicha marca, ‘ E .

Para detcmlmnr la semejanza existente entre los dlseﬁos dc las marcas de la aclora-
'plcada cn los productos comercializados por la demandada, anexos al acla obtenida -
medianic 1a visita de inspeccién, atenderemos los aspectos visual, gramatical ¢ 1dcolégxco de.
; dlclws dcnommacwncs :

En el aspecto visual ambos discfios, es decir la M estilizada de McDONALD'S yla
misma M estilizada acompaiiada de }a palabra MARIJUANA, tal y como aparece en la prenda
de vesti que al efecto se anexd, es suficiente la impresién instantdnea que se deriva de ambas,
para delerminar la procedencia de la accion intentada por la actora, ¢s decir, el cfecto que
producen al primer golpe de vista, en cl que se aprecia que el disefio aducido por la parte
actora s¢ conforma por la M estilizada, mientras que ¢l empleado por la demandada utiliza la
misma M estilizada, acompafiada de la palabra MARIJUANA, lo cual no es un elemento
suficiente de diferenciacién entre ambos discfios, para que cl publico consumidor pueda clegir
enire uno u ofro producto, que por lo regular se cncuentran en los mismos canales de
distribucion pucs dichas connotaciones marcarias son aplicadas para identificar toda clase de
vestuario, de lo que se desprende que son semejantes en grado de confusién.

Por lo que respecta al aspecto gramatical, ambos disciios se conforman con la
misma letra M estilizada, teniendo cl de 1a actora la leyenda McDONALD'S insertada dentro
del discfio en cuestidn; por lo que hace al disefio de las playeras de la paric demandada, ésta
es la misma letra M estilizada con la palabra MARIJUANA insertada dentro del discfio
aludido, por lo que al ser leidas se captan de similar manera, de lo anterior se desprende que
ambos disciios, a saber: M_McDONALD'S y M MARHUANA son susceptibles de crear
confusion entre ¢l piblico consumidor,

Aspecto ideoldgico de  ambos disefios M_MecDONALD'S y M MARIJUANA,
tenemos que tanto los productos comercializados por la demandada, como los productos
protegidos por las marcas de la actora stdn contenidos en la misma clase y al encontrarse en
los mismos canales de distribucién y venta, originan confusidn entre ¢l publico consumidor
quien pensard que s¢ trata de los mismos productos o de una derivacién de los de Ja actora;

Del andlisis anterior se desprende que los discfios M McDONALD;S Yy M o

MARIUANA, que ostentan los productos protegidos por la actora y lo quc comcrcmhza la
~demandada, rcspcclwamcnle, son parccidos en grado de confusién, :
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Sirve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial:

MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON
_ SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION, INTERPRETACION DE LA
FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y
MARCAS.- Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado
de confusién, conforme a la fraccién XVIIL del articulo 91 de la Ley de
Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, cs decir, al
cfecto que produzcan tomadas globalmente, y de mancra importante debe
atenderse a la primera impresién, esto cs, al efecto que pucdan producir cn el
publico consumidor al primer golpe de vista, o al ser ofdas cuando son
pronunciadas ripidamente, pues cs de suponerse que el publico consumidor no
siempre hace un andlisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que
adquicre, asi como tampoco es necesario que fatalmente todos sus clementos
constitutivos sean scmejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los
elementes principales pueda originar confusion. Por tanto, para establecer si
entre dos marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen clementos
de confusion que puedan servir para determinar si una de cllas imita a las
otras, no debe apelarse primordialmente al andlisis de las diferencias que
entre una y otra existan, porque no ha sido esa le mente del legislador en el
caso, ya que cllo requicre una elaborada operacién mental subjetiva, que el
pliblico consumidor que ¢s ¢l que puede ser inducido a error, no esth cn
aptitud de hacer en cada caso, sino que debe atenderse al andlisis de las
semejanzas que facilmente pueden advertirse entre una y otra marca y que
son la tinicas susceptibles de provocar la confusion del piiblico consumidor,
induciéndolo a error respecto de ellas. Tal es cl crilerio que sustenta el
legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se admitird a registro
una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya regisirada y vigente,
aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en grado tal que pucda
confundirsc con la anterior, tomdndola cn su conjunio o atendicndo a los
elementos que hayan sido reservados.
TESIS 19 INFORME DE LABORES RENDIDO-A LA H. SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL ANO .1982, TERCERA PARTE
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PAGS 88Y 89 N

De los clementos de conwcclén rclaclonados entre S claro que existe” a
adecuacién de Ia conducta de la demandada al supuesto normativo oritenido en la fraccion
-V del numeral en andlisis, dado que usa el disch . la M cshhzada, acompanada de’la
palabra MARIJUANA, el cual es similar en grado de confusién a 1as'de las marcas’ 315682
McDONALD'S Y- DISENO 'y 360385 MY+ DlSENO proplcdad ‘de: McDONALD S
CORPORATION, para amparar loda clasc dc vcsluano ; :
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En este orden de ideas, sc inficre que se actualiza la scgunda hipdtesis de la
fraccion IV del numeral 213 de la Ley de la Propicdad Industrial, ya que fue posible advertir
¢l uso marcario que presupone fal fraccion y que ¢l demandado estd realizando, esto cs, si
alendemos a la lectura del articulo 130 de 1a Ley de 1a Propicdad Industrial, en relacién con el
diverso 62 del Reglamento de dicha ley, podemos claramente concluir que una marca s¢
encuentra en uso cuando los productos o servicios que clla distingue han sido puestos en ¢l
comercio o sc encuentran disponibles en el mercado y si bien de la visila de inspeccién
referida se desprende que en tal local se ponen en circulacién los productos, cs decir se
venden productos similares,

Por lo que se RESUELVE:

1- Se dcclnrn In infraccion administrativa prevista en el articulo 213 fraccién IV de Ia
Ley de la Propiedad Industrial, por parte del propietario de la negociacion ubicada en

S 'ZAquilés"Sci‘dﬁn No. 330, Puerto Vallarta, Jalisco, México, respecto de los registros de
- marca- 315682 - McDONALD'S Y DISENO y 360385 M Y DISENO, propiedad de

- "McDONALD'S CORPORATION.

“* 4- ANALISIS DE CONFUSION ENTRE LA MARCA “CUAUTLA CHARLIE’S
Y merom' OTRAS) EN CONTRA DE LA MARCA “PUNTILLA CHARLIE
Y DISENQ ”

Antecedentes; GRUPO ANDERSON'S, S.A DE C.VA, solicitd la investigacion de
la infraccion administraliva que a su juicio comete en su perjuicio la empresa JAJUMA, S.A
DE C.V., toda vez que la actora ha tenido conocimiento de que en dicho establecimicnto se
prestan servicios de procuracién de alimentos y bebidas usando, sin su consentimiento la
denominacién PUNTILLA CHARLIE (Y DISENO), Ia cual a su juicio es semejante en grado
de confusion con las marcas 292, 447 CUAUTLA CHARLIE'S, 292, 447 S/D, 307, 875

CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISENOQ), 310, 412 JJ. CHARLIE'S (Y DISENO), 331, 278
COAPA CHARLIE'S, 331, 279 CHIHUAHUA CHARLIE'S, 333, 883 LALOS'N

CHARLIE'S, 347, 898 CABOS'N CHARLIE’S, 350, 336 MARCO’N CHARLIE'S, 395, 185
Y% CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISENO), 399, 372 CORDOBA CHARLIE’S, 404, 255
XALAPA CHARLIE'S, 417, 371 LAGUNA CHARLIE'S, 442, 478 THUANA CHARLIE'S
Y 495, 067 NACHOS'N CHARLIE'S., por fo que considera que induce a error, confusion y
engafio al publico consumidor, cn cuanto al origen y la calidad de los alimentos y bebidas
que ahi se expenden, ya que dicho consumidor supondrd infundadamente que esos servicios
se prestan bajo la autorizacion, licencia o especificaciones de GRUPO ANDERSON'S, S.A.
DE C.V., sciialando como causal de infraccién, la hipStesis normativa prevista cn la fraccién




IV dcl nrliculo 213 de'la Lcy de la-Propiedad Industrial, toda‘vez que_considera, que Ia
demandadi usa una marca’ arecida cn grado de confusién.a otra regisirada para ampnrar :

1 tercero use una marca parcc:da en gmdo de confusxon 2 una marca regnstradn, para
'nmparar los mlsmos 0 SImllarcs productos o servicios que los protegidos por la registrada,

Para 1a actualizacion del primer supuesto de la hipétesis jurldica que se invoca, cs
necesaria la exisiencia de un registro marcario propicdad de una persona fisica o moral,
advirtiendo esta Autoridad que la actora ofrecid como prucbas de su parte Jos expedientes
oficiales de los registro marcarios 292, 447 CUAUTLA CHARLIE'S, 292, 447 S/D, 307, 875
CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISENO), 310, 412 J.). CHARLIE'S (Y DISENO), 331, 278
COAPA CHARLIE'S, 331, 279 CHIHUAHUA CHARLIE'S, 333, 883 LALOS'N
CHARLIE'S, 347, 898 CABOS'N CHARLIE'S, 350, 336 MARCO'N CHARLIE'S, 395, 185
¥ CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISENO), 399, 372 CORDOBA CHARLIE'S, 404, 255
XALAPA CHARLIE'S, 417, 371 LAGUNA CHARLIE’S, 442, 478 THUANA CHARLIE'S
Y 495, 067 NACHOS'N CHARLIE'S, que amparan los servicios prestados por alojamicento,
alojamicnto y comida por hotcles, pensiones y campamento turisticos. Asimismo se
comprenden los servicios prestados para procurar alimentos y bebidas preparadas para ¢l
consumo, esto cs, por medio de restaurantes, centros noctumos, cantinas y bares (Servicios
que pertenceen a la clase 42 de la Clasificacion Intemacional). Acreditando su titularidad con
¢l contrato de cesion de derechos de marcas celebrado entre CENTRAL ANDERSON'S, S.A.
DE C.V., como cedente y GRUPO ANDERSON'S, S.A. DE C.V., como cesionaria, contrato
que fue tomado en cuenta para la inscripcion de transmisién de dercchos correspondiente. Por
lo anterior ha quedado  acreditado que la actora ticne el derecho exclusivo del uso y
explotacion de sus marcas y de impedir que esc derecho le sea invadido, al existir tales
registros marcarios dentro de estc Organismo, cumpliendo asi con el primer supuesto de la
hipétesis de infraccion en estudio.

Para la actualizacién del scgundo supuesto de Ia hipétesis juridica en estudio sc
requicre que la aclora demuestre que la infractora usa una marca (denominacion o disefio)
parecida en grado de confusion_a‘fas | marcas de si proplcd . -los mismos o
smulnrcs servicios quc los pro(cgldos or las registrad i

como: prucbas de 'su pirie los .
Malecon de la Pun(llla cn‘
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Ciudad del Carmen Campeche, en 1a cual se pudo apreciar lo siguiente: “...Que en dicho lugar
se encuentra un establecimicnto consistente en un restaurante que presta el servicio de
procuracién de alimentos y bebidas, a nombre de la empresa JAJUMA, S.A. DE C.V. Que
dicho lugar sc identifica con la denominacion y discfio de PUNTILLA CHARLIE, tal y como
se pudo apreciar del letrero exterior, de la papeleria, de las playeras que usan los empleados y
de los menis del lugar, Que se ancxaron al acta de mend, una hoja membretada y fotografias
del letrero exterior del lugar visitado, asi como hojas membretadas, las cuales hacen prueba
plena en términos de los articulos 188, 197 y 217 del Cédigo Federal de Procedimientos
Civiles, de aplicacién supletoria en la materia.

Del andlisis de} mend, sc observa ademés, que en la parte interna, dngulo superior
medio, aparccen las siguientes denominaciones: “JAVIER, JUAN Y M ANUEL.-
PUNTILLA CHARLIE (Y DISENO).- PROUDLY CARMELITA.- DESDE 1215.- CALLE
20 N° 2.- MALECON DE LA PUNTILLA CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE", En
cuanto a la hoja membretada también ostenta la denominacion y disefio PUNTILLA
CHARLIE. Con las prucbas {isicas antcriormente analizadas, adminiculadas entre sf y con el
acta de visita de inspeccidn se acredita plenamente que la demandada responde al nombre de
JAJUMA, S.A. DE C.V, quica tienc un establecimiento comercial ubicado en la calle 20 N° 2,
Malecdn de la Puntilla, en Ciudad del Carmen, Campeche, con giro de restaurante, en donde
utiliza para distinguir los servicios de procuracién de alimentos y bebidas que presta, la

denominacién PUNTILLA CHARLIE (Y DISERO).

Asi las cosas, relacionando las prucbas anteriores cntre si, salta a la vista que la
demandada emplea la denominacién PUNTILLA CHARLIE (Y DISENQ), para dlslmgulr los
servicios de restaurante con procuracion de alimentos y bebidas, que son los mismos servicios

que los amparados por las marcas 292, 447 CUAUTLA CHARLIE'S, 292, 447 S/D, 307, 875

CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISENO}, 310, 412 J.J. CHARLIE'S (Y DISENO), 331, 278

COAPA _CHARLIE'S, 331, 279 CHIHUAHUA CHARLIE'S, 333, 883 LALOS'N
CHARLIE'S, 347, 898 CABOS'N CHARLIE'S, 350, 336 MARCO'N CHARLIE'S, 395, 185
Y% CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISENQ), 399, 372 CORDOBA CHARLIE'S, 404, 255
XALAPA CHARLIE'S, 417, 371 LAGUNA CHARLIE'S, 442, 478 THUANA CHARLIE'S
Y 495, 067 NACHOS'N CHARLIE'S, en la clase 42 internacional (servicios prestados por el
alojamicnto, alojamicnto y comida por holeles, pensiones y campamentos turisticos.
Asimismo sc comprenden los servicios prestados para procurar alimentos y bebidas
preparadas para el consumo, esto es por medio de restauranics, centros nocturmos, cantinas y
bares, ctc.).

Ahora bien para que se actualice cf supuesto en cstudio sc requicre analizar si la

denominacion PUNTILLA CHARLIE (Y DISENO), es similar en grado de confusién a las
marcas propicdad dc GRUPO ANDERSON'S, S.A. DE C.V. Dec la comparacién de las .
denominaciones cn conflicto conformada por la denominacion PUNTILLA CHARLIE (Y

DISENO) y las marcas quc nos ocupan, se aprecia claramente lo siguicnte:
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4) Que las marcas registradas 292, 447 CUAUTLA CHARLIE'S, 292, 447 S/D, 307, 875
CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISENO), 310, 412 J.J. CHARLIE’S (Y DISENQ), 331, 278
COAPA _CHARLIE'S, 331, 279 CHIHUAHUA_ CHARLIE'S, 333, 883 LALOS'N
CHARLIE'S, 347, 898 CABOS'N CHARLIE'S, 350, 336 MARCO'N CHARLIE'S, 395, 185
% CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISENO), 399, 372 CORDOBA CHARLIE'S, 404, 255
XALAPA CHARLIE'S, 417, 371 LAGUNA CHARLIE'S, 442, 478 TUUANA CHARLIE'S
Y 495, 067 NACHOS'N CHARLIE'S, tienen como ultimo clemento comun la palabra
CHARLIE'S.

b) Que la demandada usa también como iltimo clemento de su denominacién la palabra
CHARLIE.

c) Que el clemento comin dominante de las marcas propiedad de la actora es la palabra
CHARLIE'S, mismo que le da distintividad, cllo independientemente de la (s) palabra(s) o
letra(s) que antecede a- CHARLIE'S, que se caracterizan por hacer referencia a una
deferminada  zona geogrifica (CUAUTLA, COAPA, CHIHUAHUA, CABOS'N,”
CORDOBA, XALAPA, TUUANA), o a un nombre propio (CARLOS'N, LALOS'N,
MARCO'N % CARLOS'N NACHOS'N), o a cualquicr otra palabra (J.J. y LAGUNA). -

d) Que la denominacién usada por JAJUMA, S.A. DE C.V,, “PUNTILLA CHARLIE",
también cstd caracterizada porque la palabra CHARLIE sc antecede por una palabra que hace
referencia a una zona geografica denominada (PUNTILLA), es decir,  al malecon de la’
Puntilla de Ciudad del Carmen, :

¢) Que las marcas propiedad de la actora 292, 447 S8/D, 307, 875 CARLOS N CHARLIE S
(Y DlSENO), 310, 412 1J. CHARLIE'S (Y DISENO), 395 185 ‘/z CARLOS’N (Y
DISENQ), ticnen amparado el mismo disefto, -~ -

De lo anterior se aprecia claramente que la demandada emplea la denominacién -
CHARLIE, la cual s similar en grado de confusion a la que.tienc amparada la actora
CHARLIE'S, toda vez que esta Autoridad considera que la omision, por parte de JAJUMA,
S.A. DE C.V,, del apéstrofe y la letra “S" (CHARLIE), no la hacc lo suficientemente
distintiva de la palabra CHARLIE'S usada por GRUPO ANDERSON'S, S.A. DE C.V,,
ademds, que la palabra CHARLIE, al igual que en algunas de las denominaciones de las
marcas de la actora, s¢ antecede por una palabra (PUNTILLA) que hace referencia a una zona
geografica determinada. Del mismo modo, sc advierte que en cucnto al disefio usado a forma
de recuadro, cn Ja denominacién “PUNTILLA CHARLIE”, es igual al de las marcas 292, 447
S/D, y similar en grado de confusi6n al de las marcas 292, 447 S/D, 307, 875 CARLOS'N
CHARLIE’S (Y_DISENO), 310, 412 J.J. CHARLIE'S (Y DISENO), 395, 185 %
CARLOS'N (Y DISENO).

En virtud del resultado del analisis reatizado con anterioridad, este Organismo
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concluye que la denominacidn y disefio “PUNTILLA CHARLIE", empleado por la
demandada JAJUMA, S.AA. DE C.V,, en su cstablecimicnto comercial, con giro para
restaurante, con procuracion de alimentos y bebidas, vista en su conjunto, cs similar en grado
de confusion a las marcas 292, 447 CUAUTLA CHARLIE'S, 292, 447 S/D, 307, 875
CARLOS’N CHARLIE’S (Y DISENOQ), 310, 412 1.J. CHARLIE'S (Y DISENO), 331, 278
COAPA CHARLIE'S, 331, 279 CHIHUAHUA CHARLIE'S, 333, 883 LALOS’N
CHARLIE'S, 347, 898 CABOS'N CHARLIE'S, 350, 336 MARCO’N CHARLIE'S, 395, 185
Y% CARLOS'N CHARLIE'S (Y DISENO), 399, 372 CORDOBA CHARLIE'S, 404, 255
XALAPA CHARLIE'S, 417, 371 LAGUNA CHARLIE'S, 442, 478 TIJUANA CHARLIE'S
Y 495, 067 NACHOS'N CHARLIE’S, propiedad de la actora, atendiendo a la similitud de los
clementos principales de las denominaciones y/o disefios en conflicto, misma que ya ha sido
acreditada en las fojas que antecede, lo cual puede originar confusion entre el piblico
consumidor.

Para sustentar el analisis anterior sc invoca por analogfa Ia siguiente jurisprudencia:

MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON
SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION, INTERPRETACION DE LA
FRACCION XVIll DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y
MARCAS.- Cuando s trate de dcterminar si dos marcas son semejantes en grado
de confusion, conforme a la fraccion XVIII del ariculo 91 de la Ley de
Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al
cfecto que produzcan tomadas globalmente, y de mancra importante debe
atenderse a la primera impresion, csto cs, al efecto que pucdan producir en el
publico consumidor al primer golpe de vista, o al ser ofdas cuando son
pronunciadas ripidamente, pues es de suponerse que cl publico consumidor
no sicmpre hace un andlisis minucioso y detallado de las marcas de los
productos que adquicre, asi como tampoco es necesario que fatalmente todos
sus clementos constitulivos scan scmejantes, sino fundamentalmente que la
similitud de los clementos principales pucda originar confusién. Por tanto, para
establecer si entre dos marcas registradas, o cuyo registro se pretende, existen
elementos de confusién que puedan servir para determinar si una de cllas imita a
las otras, no debe apelarse primordialmente al andlisis de las diferencias que entre
una y otra existan, porque no ha sido esa le mente del legislador en ¢l caso, ya que
ello requiere una claborada operacién mental subjetiva, que ¢l piiblico consumidor
que es el que puede ser inducido a error, no estd cn aptitud de hacer en cada caso,
sino que debe atenderse al andlisis de las semcjanzas que ficilmente pueden
advertirse entre una y otra marca y que son la tinicas susceptibles de provocar la
confusion del piblico consumidor, induciéndolo a error respecto de cllas. Tal es ¢l
criterio que sustenta el legislador cn el precepto legal citado, al establecer que no
sc admitiré a registro una marca que sea semejante (igual o tan parecida) a otra ya
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, cn
grado tal que pueda confundirsc con la anterior, toméndola en su conjunto o
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Y

atendiendo a los clementos que hayan sido reservados, : .
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICER LIMITED; 60/82.-
BARCO DE CALIFORNIA; 1459/79.- KEM FOODS INC.- UNANIMIDAD DE
VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PAG.
106- AMPARO EN REVISION 146/81.- LABORATORIOS MILES DE
MEXICO, S.A; 749/81.- INTELECTUAL HOTELS CORPORATION.-
UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162,
SEXTA PARTE, PAG. 205,

Ademds, sirve de apoyo a lo anterior, ¢l criterio sustentado por la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn, al resolver los juicios de Amparo en revision
2245/49 MONSATO CHEMICAL CO. , 498/52 NENEFOLD SUPLIES CO. Y 6191/45 THE
COCA COLA CO.

La imitacién de una marca no siempre sc efectia tratando de reproducirla en su
integridad o cn sus paries principales, sino también suprimiendo alguno o varios
de sus clementos, agregindoles ofros nuevos o introduciendo en ella
modificaciones y procurando cn todo caso que el aspecto general que presente la
marca pueda inducir a la mayorla de los consumidores a crror para decidir,
concluyendo que no debe verse ante todo, si entre la marca imitada y la otra
cxisten diferencias, sino fundamentalmente por las semejanzas que se adviertan,
su naturaleza y extensién, la gencralidad del piblico pucde confundirse”,

JUICIOS DE AMPARO EN REVISION. 2245/49.- MONSATO CHEMICAL
CO. - 498/65 WINTHROP PRODUCTS.- 598/52 NANEFOLD SUPPLIES CO. -
Y 519/45 THE COCA COLA CO.

Toda vez que las probanzas aportadas por la actora GRUPO ANDERSON'S, S.A.
DE C.V, fueron suficicntes para acreditar la similitud existente entre las denominacioncs y
diseiios en conflicto, ya que éstos se aplican a los mismos servicios (servicios prcstados porel
alojamicnto, alojamiento y comida por hoteles, pensiones y campamcnlos turfsticos.
Asimismo sc comprenden los servicios prestados para procurar alimentos: y. bebidas
preparadas para e consumo, esto es, por medio de restaurantes, centros noclumos, cantinas y.
bares, etc.), es evidente que de forma clara se actualiza el segundo supucsto dela fraccién IV s
del numeral 213 de la Ley de 1a Propiedad Industrial. ’

Estando acreditado que la demandada mcumé en. la mfraccnén ndmlmstrahvn' o
prevista en el articulo 213 fraccién IV de la Ley de la Proplcdad lnduslnnl ; o




126
" Porlo que SE RESUELVE:

.1, Se declara la infraccion administrativa prevista en el articulo 213 fraccién 1V de la
. Ley de 1a Propiedad Industrial, por parte de In empresa JAJUMA, S.A. DE C.V.

5.- ANALISIS DE CONFUSION ENTRE LAS MARCAS “CRISTAL SOLID
GOLD” (Y DISENO)CONTRA DE LA MARCA “CRISTAL’S Y DISENO"

Antecedentes; ALBERTO VELOZ NAVARRO , ftitular de la marca 434531
CRISTAL, solicité la investigacion de la infraccion administrativa, que a su juicio se comete
en su perjuicio, toda vez que tuvo conocimicnto de que la empresa CALZADO CARLO
PERAZZI, S.A . DE C.V., fabrica, reproduce, expende, vende y distribuye calzado ctiquetado
con la denominacion y disefio de la marca 434531 “CRISTAL SOLID GOLD” (Y DISENO),
dentro de empaques que también contienen dicha denominacién y disciio, confundiendo al
piiblico consumidor y originando que las ventas de! producto de la actora disminuyan
sustancialmente cn ¢l mercado del calzado donde es de gran demanda, pues la etiqueta y el
empaque del calzado que utiliza la demandada es parecido en grado de confusién al que usa la
actora para distinguir y expender su producto, por lo que esta conducta causa al titular de la
marca una pérdida irreparable en menoscabo y perjuicio de su patrimonio y prestigio, toda vez
que las caracteristicas de calidad del producto imitador son menores.

Para sustentar su accién la actora invocd las hipdtesis de infraccién prcvnsla en la’ U

> fraccion IV del articulo 213 de la Ley de la Propicdad Industrial, toda vez que consldcra que.i
la demandada usa una marca parecida en grado de confusién, a-la de su proplcdad para Lo
amparar los mismos o similares productos o servicios que | prolcgldos por
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) Para la actualizacién del primer supuesto juridico que se invoca, es necesario la
*“existencia de un registro marcario, propicdad de una persona fisica o moral, misma que se
:.comprobd con el expediente de marca 434531 “CRISTAL SOLID GOLD" (Y DISENO),
- ofrecida como prucba, siendo ésta una marca mixta que ampara calzado, comprendido en la
" “clase 25, marca que se encuentra vigente y surtiendo plenamente sus efectos legales. '

Con'la prucba anterior la actora ha demostrado tener el derecho exclusivo al uso y -
cxplolaclén de su marca y de impedir que ese derecho sca invadido, y existiendo tal registro
marcario dentro de este Organismo, se cumple con el primer supucslo de la hlpétcsw de. -
m(raccnén cn esludlo . i

Pura la aclunhzacnén del scgundo supucslo de la hlpétcms Jur(dlca en cstudlo, s¢

cons:stchlc en el resullndo de la'visita de mspccclén, ‘practicado én cl domnclho de la cmprcsa'; .

o Que dicha empresa se dedlca ala compravenla y fabricacién de calzado en plcl y"
; smléllco‘ que en dlcha empresa se usan cthuelas con la dcnommaclén CRISTAL’S B

. - De lo anterior se concluye que la visitada tiene como giro principal la compraventa
¥ fabricacién de calzado; que ésta es quien fabrica, vende y/o distribuye el calzado al que una
vez terminado se le adhiere y/o aplica la etiqueta con la denominacién CRISTAL'S; que por
‘lo anterior s¢ deduce que fa demandada es quien fabrica, ctiqueta 'y empaca ¢l producto
terminado con dicha denominacién CRISTAL'S para su posterior comercializacién.

Ahora bien atendiendo a las semejanzas que en conjunto existen entre la marca
“CRISTAL SOLID GOLD" (Y DISENQ), propiedad de la actora y la denominacién
CRISTAL'S (Y_DISENO) cmpleado por la demandada, tenemos que del andlisis gramatical
comparativo de ambas, la denominacién de la marca de referencia estd formada por cinco
silabas CRIS-TAL-SO-LID-GOLD y la palabra CRISTAL'S cst4 constituida por dos silabas
CRI-TAL'S. Que ¢! fonema empleado por la actora, a excepcion del apdstrofe y la letra “S",
se cncuentra incluido dentro de la denominacién en conflicto. Que dichas denominaciones
ticnen como clemento similar relevante la palabra “CRISTAL" misma que se destaca como
parte principal de la marca en conflicto y de la denominacion empleada por la demandada,
tanto en los empagques como cn las ctiquetas de ambas partes. Ademds, atendiendo al analisis
fonético tenemos que los fonemas CRISTAL Y CRISTAL'S se pronuncian a dos golpes de
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“voz siendo en ¢l segundo casi imperceptible la pronunciacion del apéstrofe “S”, por lo que se

‘. coneluye que los fonemas CRISTAL y CRISTAL'S son similares en grado de confusién mds
aun cuando la palabra “CRISTAL" es el elemento similar relevante de la marca y parte

“principal de la connotacidn marcaria usada por ¢l demandado, tanto en las etiquetas como en
los empaques, que ostentan los productos que fabrica y comercializa.

En cuanto al anilisis visual comparative realizado a las marcas en conflicto, cs
decir, ta marca 434531 “CRISTAL SOLID GOILD" y de la denominacién marcaria empleada
por la infractora, remitiéndonos a lo anterior, se observa que en la de la actora se destaca la
palabra “CRISTAL", y en la demandada, la palabra “CRISTAL'S", siendo éstas las palabras
relevantes y principales de ambas marcas, ademds de que tanto la marca original como la
marca cucstionada se aplican a los mismos produclos con el tipo de letra conocido como
manuscrita y sobre un mismo fondo, lo que cn su conjunto constituye en si el disefio
;contenido en dichas marcas.

Asimismo, del andlisis comparativo de las etiquetas que se aplican’ al “calzado,
observamos que la de la actora es de tela, que tiene 1mprcsas en lclms de color rosa sobre’
‘fondo gris, 1a denominacién “CRISTAL" , con letra manuscrita y.'en ‘el dngulo- superior
derecho las letras siglas “MR”, dentro de un cfrculo.y en Ja pzmc mfenor ¢l nombre de:;
“ALBERTO VELOZ"; que la ehqucla de la’ demandada; también es’ de- leln, que tiene la-:
denominacion “CRISTAL'S” con ¢l mismo color'y sobre cl misiio fondo y’ que tiene’ enla
paric media del Jateral lzquwrdo dentro de un cfrculo cl imero dcl calz do (40) :

Para sustentar ¢l andlisis nnlcrior s¢ invoca por analoglnkla siguiente jurisprudencia;

MARCAS, PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SI DOS MARCAS SON
SEMEJANTES EN GRADO DE CONFUSION, INTERPRETACION DE LA
FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y
MARCAS.- Cuando se trate de determinar si dos marcas son semejantes en grado
de confusion, conforme a Ia fraccién XVIII del articulo 91 de la Ley de
Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a su conjunto, es decir, al
cfeclo que produzean tomadas globalmente, y de mancra imporante debe
atenderse a la primera imprcsién, esto es, al cfecto que puedan producir en el
piiblico consumidor al primer golpe de vista, o al ser oidas cuando son
prommcladas n’lpldamcnlc, pucs cs de suponerse que ¢l publico consumidor no
siempre hace un andlisis minucioso y detallado de las marcas de los productos que
adquicre, asf como tampoco es necesario que fatalmente todos sus’ elementos
constitutivos scan semejantes, sino fundamentalmenic que la similitud de. los
clementos principales pucda originar confusién. Por tanto, para cstablecer si entre’
dos marcas registradas, o cuyo registro sc pretende, existen' elementos de
confusién que pucdan servir para determinar si una de cllas imita a las otras, no
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debe apelarse primordialmente al andlisis de las diferencias que entre una y otra
existan, porque no ha sido esa le mente del legislador en el caso, ya que ello
requicre una claborada operacion mental subjetiva, que cl piblico consumidor que
cs ¢l que puede ser inducido a crror, no estd en aptitud de hacer en cada caso, sino
que debe atenderse al andlisis de las semejanzas que ficilmente pucden advertirse
entre una y otra marca y que son la {injcas susceptibles de provocar la confusién
del piiblico consumidor, induciéndolo a error respecto de ellas, Tal es ¢l criterio
que sustenta ¢! legislador en el precepto legal citado, al establecer que no se
admitird a registro una marca que sca scmejante (igual o tan parccida) a otra ya
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en
grado tal que pueda confundirse con la anterior, toméndola cn su conjunto o
atendiendo a los elementos que hayan sido rescrvados,

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISION 1829/81.- HARDY SPICER LIMITED; 60/82.-
BARCO DE CALIFORNIA; 1459/79.- KEM FOODS INC.- UNANIMIDAD DE
VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162, SEXTA PARTE, PAG.
106.- AMPARO EN REVISION 146/81.- LABORATORIOS MILES DE
MEXICO, S.A; 749/81.- INTELECTUAL HOTELS CORPORATION.-
UNANIMIDAD DE VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLUMENES 157-162,
SEXTA PARTE, PAG. 205.

- De dichas probanzas y del anlisis anterior se desprcndc quei ]
supuestamente usada por la demandada y obtenida en el empaque de 'sus pr duclos es
parccida en grado de confusion a la empleada por a actora para la comcrclallzacnén de sus -’
productos y que la etiquela de tela también es parecida en grado de confusion a la cmp]cada
por Ja actora en su producto, por 1o que inducen a error al puhllco consumldor L

De la comparacion de las pruebas anteriores con la prueba fisica ofrccida por la
actora, consistenic en un empaque y un par de zapatos del producto imitado, misma que tiene
valor probatorio pleno con fundamento cn los articulos 79 y 197 del Cédigo Federal de
Procedimicntos Civiles, de aplicacién supletoria en la materia, sc observa que la presentacién
y caracteristicas de imagen de dicho empaque cs similar en grado de confusion al usado por
la actora para la comercializacion de su producto y es fabricado para: “CALZADO CARLO
PERAZI, S.A DE C.V,; corte: Sintético, forro; Sintético, suela; Sintética”, adems en la tapa
del tacdn del calzado también se ostenta varias veces dicha denominacién , y en el interior del
calzado se localiza una ctiqueta de tela igual a la arriba analizada, con la misma denominacién
que como ya hemos dicho, es parccida cn grado de confusién a la usada por la actora para
comercializar su calzado.

. Toda vez que con las prucbas anteriores la actora ha demostrado fehacientemente
que la demandada usa la denominacién “CRISTAL’S" (Y DISENQ), que es parccida en
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grado de confusién a la marca 434531 “CRISTAL SQLID GOLD" (Y DISENQ) de su
propiedad, para amparar ¢l mismo preducto (calzado) protegido por la marca registrada, uso
que implica la aplicacion de ésta en Ia fabricacién o elaboracién de productos iguales o
similarcs a los protegidos, sc concluye que la conducta de la empresa CALZADO CARLO
PERAZI, S.A. DE C.V., se adccua a este segundo supucsto de Ia hipétesis de infraccion
prevista en la fraccion [V del articulo 213 de la Ley de la Propicdad Industrial.

Por lo que RESUELVE:

I.- Se declaran las infracciones administrativas previstas en el articulo 213 fraccion IV
de la Ley de la Propiedad Industrial, en que incurre Ia empresan CALZADO CARLO
PERAZI, S.A DE C.V., cn relacion con la marca 434531 “CRISTAL SOLID GOLD” (Y
DISENO),

Resolucion 4507/1997, dictada en ¢l P.C, 295/95, el 27 de agosto de 1997, misma
que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Indusirial correspondiente al mes de octubre
de 1997, - '

¢ 6 ANA”SIS DE CONFUSION ENTRE 1.AS MARCAS “COLGATE Y DISENO Y
"7 OTRAS EN CONTRA DE LA MARCA “DENTAL PLUS Y DISENO*

Antecedentes: COLGATE PALMOLIVE COMPANY, titular de los registros
marcarios 429547 COLGATE_Y DISENO, 429561 COLGATE Y DISENO, 429550
COLGATE GEL Y DISENO, 429551 COLGATE GEL Y DISENO, 429556 COLGATE
ANGULAR Y _DISENOQ, 429548 COLGATE Y DISENO, 429549 COLGATE Y DISENQ,
429557 COLGATE PLUS Y DISENO Y 429558 COLGATE Y DISENO, solicité la
investigacién de infraccion administrativa prevista en la fraccion IV de la Ley de la Propiedad
Industrial, por paric del propictario y/o representantc legal de la negociacion comercial
denominada  CARREFOUR EDUARDO MOLINA y/o propiclario del establecimiento
comercial ubicado cn Eduardo Molina Nimero 1623, col. El coyol, México, D.F., al estimar
que en la misma sc cometen diversas conductas contrarias a Ia legislacion sobre propiedad
industrial, invocando al efecto, las siguientes hipétesis normativas:

La contcnida en la fraccién IV, del articulo 213 de la Ley de la Propicdad.
Industrial, toda vez que la presunta infractora usa una marca parccida en grado de confusion a
otra registrada para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos
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por la registrada,

- Del an{sllsls dc Ia fracclon v, mvocada, se desprcndes las hnpélesxs descritas a
conlmuacton e :

4 a) Quc exlsla una mnrca rcglslradn proplcdnd de una pcrsona ﬂsnca o moral. .

S h) Quc un (crccro tise cn produclo o servicios |gualcs 0 slmllarcs, una denominacion o diselo

.y parccldo en grado de confusién a dicha marca registrada,

En relacién con la primera de las hiptesis transcritas se tiene la existencia de una
marca regislrada cuya titularidad responde a la empresa COLGATE PALMOLIVE
COMPANY, quicn goza del derecho exclusivo de su uso; por otra parte se tiene la existencia
del registro marcario 512323 DENTAL PLUS Y DISENO y del expedicnte de marca en
trimite N° 24642 DENTAL PLUS TROPICAL DEGIL Y DISENO, propiedad de
CORPORACION TROPICAL, S.A. DE C.V,; por tanto, el pnmcro de los supueslos a
cumplir en el presente asunto se actualiza plcnamcnlc

Por lo que hace a la segunda hipétesis, encontramos lo siguicnie - k

Analizando las constancias que integran el expedicnte oficial del regisiro marcario
429547 COLGATE Y DISENO, cuyo (itular es la empresa COLGATE PALMOLIVE
COMPANY, S.A. DE C.V., sc desprende que ostenta una fecha legal que data del 18 de
agosto de 1992, y de concesion et 20 de encro de 1993, habiéndose solicitado para proteger
dentifrico y enjuaguc bucal, ¢l signo distinto en comento, sc conforma por dicha
denominacion y un discfio que se hace consistir en un cuadrado en color rojo, dentro del cual
se encuentra la palabra colgate, con letras blancas, debajo de ella se aprecia un rectingulo
formado en dos lincas horizontales en color azul y blanco; del expedicnte 429548 COLGATE
Y DISENO, se desprende que ostenta una fecha legal que data del 18 de agosto de 1992, y
concesion de 20 de encro de 1993, ¢l cual fue solicitado para amparar dentifrico y enjuaguc
bucal, advirtiéndose que ¢l signo distintivo en comento, se conforma por dicha denominacion
y un discfio que se hace consistir en un rectingulo que conticne lineas horizontales en color
azul y blanco, dentro de éste, cn la parte inferior izquierda, se advierte un rectdngulo en color
rojo y en la que sc cncuentra inscrtada la palabra colgate, misma que se distingue por
formarse cn letras blancas; det expediente 429561 CQLGATE Y DISENO, el cual tiene una
fecha legal de 18 de agosto de 1992 y fecha de concesién 20 de encro de 1993, el cual fue
solicitado para proteger dentifrico y cnjuague bucal, comprendidos en la Clase 3
Internacional, asimismo se advierte que el signo distintivo cn comento se conforma por dicha

'
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denominacién y un disefio que se hace consistir en un rectingulo formado en color rojo,
dentro del cual se advierte la palabra colgate en letras blancas, dentro de un rectingulo que se
forma por una linea horizontal en color blanco, que se encuentra por encima de dicha
denominacion y debajo de ésta una linea horizontal en color blanco y otra en azul, asimismo
se desprende en la parte final de dicho rectingulo y dentro del primero, un cuadrado formado
por lincas horizontales en color azul claro y azul fuerte, en el que se encuentra la leyenda “la
crema dental familiar™,

De las constancias que obran en los expedientes marcarios citados con antelacion,
podemos observar que todos tienen una fecha.legal del 18 de agosto de 1992, que fueron
otorgados ¢l 20 de enero de 1993, en la clase. 3 Internacional, para ampara dentifrico y
enjuague bucal, los cuales s¢ encuentran actualmente surtiendo -todos sus efectos fegales y
otorgando a su titular COLGATE PALMOLIVE COMPANY, el derecho a su uso exclusivo.

) Por olra parte, tencmos que CORPORACION TROPICAL, S.A. DE C.V,, ¢s
titular del registro marcario 512323 DENTAL PLUS Y DISENO, con fecha legal 3 de julio
de 1995, fecha de primer uso 24 de septiembre de 1995, concedido el 6 de diciembre de 1995,
en-la clase 3 Internacional, para amparar preparaciones para blanquear y ofras substancias
para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones de perfumeria,
accites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentifricos y enjuagues bucales.

Asimismo s¢ advierte que ¢l signo distintivo en comento se conforma por dicha
denominacién y un discfio que sc hace consistir en un rectangulo dentro del cual se advierte la
palabra DENTAL en letras blancas, donde aparcce en la parie inferior de la palabra, una linea
horizontal en color blanco, que abarca desde ¢l principio de dicho rectangulo hasta 1a letra
“L" de la palabra DENTAL, formindose con dicha linea otro rectéangulo pequefio, en el que
se encuentra la palabra PLUS, en letras blancas, donde las letras “P* y “L", se ubican
sobrepuestas dentro del primer rectingulo y las letras “U” y “S”, fuera del perimetro de dicho
rectingulo.

De las constancias que obran en el expediente de marca cn trimite N° 249642
DENTAL PLUS TROPICAL DEGIL Y DISENO, se advierte que la empresa denominada
CORPORACION TROPICAL, S.A. DEC.V., con fecha 5 de diciembre de 1995, solicité el
registro de dicha denominacién, para amparar (los mismos productos que el registro anterior),
productos comprendidos en la clase 3 Intcrnacional,

: De igual manera, del expediente de marca en trdmite que nos ocupa, se desprende
que no ha sido concedido dicho registro toda vez que por oficio con folio N° 13448 de fecha
29 de marzo de 1996, ¢} Departamento de Examen de la Subdireccion de Derechos, adserito a
la Dircccion de Marcas de este Institulo, e cité como anterioridades a su registro, los registros

- marcarios 429548 COLGATE Y DISENO, 447666 COLGATE Y DISENO y 4767794




COLGATE GEL, indicindose que son |mpcd1mcnlos
solicitud prclendia obtener el registro, donde en las eliquetas a "xas, eracvidente un uso de fa
combinacién de colores rojo, azul y blanco quc con‘espondcn a’la combmaclon dcl dlscﬁo :
propicdad de “COLGATE".

En consecuencia ¢l registro marcario 51232 DENTAL’ PLUS Y DISENO s¢
encuentra actualmente vigente y surtiendo todos’ sus efectos® legales,” por’ lo-que otorga a
Corporacién Tropical, S.A DE C.V, el dcrccho al“uso: cxcluslvo dela: denominacién
DENTAL PLUS Y DE SU DISENO, y como aparece en las cuquclas prcsemadas ensu
respectiva soficitud de registro.

De la visita de inspeccidn ofrecida como prucba por parte del actor, misma que s¢ -
llevé a cabo por inspectores de cste Organismo, en el cstablecimiento ubicado en Eduardo
Molina N® 1623, col. El Coyol, México, D.F., sc pudo constatar la existencia de productos
que ostentan un discfio similar a los amparados por. registros marcarios proplcdad de
COLGATE PALMOLIVE COMPANY, con la combinacién de colores azul, rojo y blanco,
llevandose a cabo cl aseguramiento cautelar de 10, 927 produclos consnstcnlcs en pastas
dentales, levantdndose al efecto la correspondiente Acla Admlmslratlva, misma que por ser

una documental piblica, hace prucba plena en términos de los articulos.129, 197 y 202 del
Cddigo Federal de Procedimientos Civiles de aplicacién supletoria a la materia, :

En primer lugar, tal y como fue expucsto al cstudiarse el primer supuesto a cumplir,
queda Acreditada la existencia del registro marcario 512323 DENTAL PLUS Y DISENO, el
cual fue solicitado por CORPORACION TROPICAL, S.A. DE C.V., exhibiendo para tal
efecto ETIQUETAS EN BLANCO Y NEGRO, tal y como se pucde apreciar claramente de
las propias ctiquetas que anexd ¢l propio solicitante del registro, mismas que obran en el
expediente oficial en comento, y las cuales tienen pleno valor probatorio, sin que se advierta
la existencia de documento alguno que acreditc el legitimo actuar de CORPORACION
TROPICAL, S.A. DE C.V,, toda vez que ain cuando tienc su marca registrada de pasta
dental, denominada “DENTAL PLUS", la cual le otorga el derechio a su uso exclusivo, ésta
no cuenta con la proteccion de los colores rojo, azul y blanco, pucsto que su registro se
concedi6 con base al disefio que ostentan las ctiguetas que para tal efecto CORPORACION
TROPICAL,S .A. DE C.V.,, exhibié en su solicitud respectiva; por otro lado tenemos que en
el establecimiento comercial en comento, se pudo constatar que se comercializan productos
que ostentan la denominacién DENTAL PLUS, con un discfio consistente cn un fondo rojo
con la leyenda “CREMA TOOTHPASTE” y la marca “DENTAL PLUS", en letras blancas y,
a un lado del término “PLUS", dentro de un rectingulo en letras blancas con ¢l fondo azul y
en la parte inferior un fondo azul con letras blancas la leyenda “FLUOR DE BAKING AND
CALCIUM FRESH MINT FLAVOR”, en los empaques de pasta dental, presentacién idéntica
a la utilizada por el titular de los registros marcarios propiedad de la actora, sin el
consentimicnto de COLGATE PALMOLIVE COMPANY (titular de los registros a que nos
hemos referido en parrafo anteriores).
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Asimismo del Acta de Visita de Inspeccion, se puede advertir que la empresa
visitada, efectivamente ofrece en venla o pone en circulacién productos ostentando la
combinacién de los colores rojo, blanco y azul, ello en virtud de que los mismos utilizan la
denominacién DENTAL PLUS, en letras blancas, sobre un fondo rojo la primera de ellas, con
ta combinacion de los colores rojo, azul y blanco, donde ésta wiltima se encuentra dentro de tn
rectangulo azul, e color casi idéntico al de las marcas de la actora.

En virtud de lo anteriormente expuesto, tencmos que en ¢l caso concreto cl
establecimiento comercial propiedad de la demandada, comercializa productos en los cuales
hace uso de un discfio con la combinacion de colores rojo, blanco y azul, dispucstos de
mancra muy similar a los discfios amparados bajo los signos distintivos cuya titularidad
corresponde a la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, siendo que la marca
propiedad de CORPORACION TROPICAL, S.A. DE C.V,, fuc solicitada sin rescrva de
colores, tal y como se desprende de las eliquetas que en blanco y negro anexd a su respectiva
solicitud de registro, las cuales como ya quedoé asentado tienen pleno valor probatorio, lo que
si bien implica que puede hacer uso de la gran gama de colores en la presentacién de sus
productos y en la forma ¢n que considere, mds no por cllo, significa que le csté penmitido
hacer uso de una presentacion parecida en grado de confusion a una que ya se encuentra
debidamente registrada, y menos atin al tratarse de una marca notoriamente conocida como
son los productos *COLGATE", y bajo la combinacién de los colores rojo, azul y blanco,
combinacién éstas que precisamente es la que utiliza la cmpresa CORPORACION
TROPICAL, S.A. DE C.V.,, para identificar los productos por clla elaborados, idénticos a los
de “GOLGATE", pues cllo sin duda alguna, da lugar a que sc pueda llegar a crear confusién
irremediablemente entre ¢l piblico consumidor de los productos dentrificos comercializados
por cl establecimiento antes referido, que corresponde a los mismos articulos amparados bajo
la denominacién COLGATE Y DISENO, y sus variantes, los cuales fucron solicitados con
rescrva de colores, tal y como puede apreciarse de los titulos marcarios correspondientes.

En apoyo a lo anierior, son aplicables al caso concreto las Tesis Jurisprudenciales
que a continuacion se transcriben:

MARCAS CONFUSION DE.- Cuando el articulo 91, fraccion XVII, de la Ley
de Invenciones y Marcas prohibe ¢l registro de una marca que sea semejante a
olra ya registrada y vigente, aplicada a articulos similares, en grado tal que pueda
confundirse con la anterior, tomandola en su conjunto o atendiendo a los
clementos que hayan sido reservados, se debe entender que se estd protegiendo al
fabricante de la competencia desleal, de manera que ningin competidor pueda
venir a_vender sus productos con una marca que induzca a confusién al piblico
consumidor sobre cufl es el producto que esté adquiriendo, lo que implica que si
cree estar comprando ¢l articulo de un productor, amparado con una marca, no sc
le debe inducir la confusidn de manera que venga a adquirir otro articulo
producido por otro fabricante, con la consiguiente lesion a los interescs del




propictario de la primera marca, Lucgo si la marca cuyo registro se solicita
comprende la marca anterior en tal forma que ¢l piblico consumidor pueda creer
que al adquirir el nuevo producto cstd adquiriendo el anterior o una variante del
mismo, con la marca ligeramente modificada, en caso de registrarla s¢ estaria
violando la prohibicion establecida en el precepto. Para poner sélo algin cjemplo,
pucde pensarse que si s¢ registrara por un productor nuevo la marca FORD
KRAFT para amparar automoviles, es razonable suponer que cl piblico
consumidor al adquirirlos, podria haber sido inducide a pensar que estaba
comprando un vehiculo producido por fabrica del titular de la marca FORD
anterior, con la consiguiente lesion a los dercchos de registro marcario, Y lo
mismo sucede tratdndose de tintas, si la marca anterior es ASTRO, y la solicitada
ahora cs ASTRO KRAFT. .
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

AMAPARO EN REVISION 241/81.- SUN CHEMICAL CORPORATION.- 30
de JULIO DE 1981.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- PONENTE: GUILLERMO
GUZMAN OROZCO.

MARCAS , DISTINCION DE LAS. DEBE SER SUFICIENTE PARA PODER
DISTINGUIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO
DEBEN REGISTRARSE SI SON CONFUNDIBLES CON OTRAS
REGISTRADAS CON ANTELACION.  PECULIARIDADES DE LAS
ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS 90 Y 91, FRACCION XVIII, DE LA
LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Tratindosc de cucstiones relativas a
confusién de marcas, debe sostenerse que es el publico consumidor quien
fundamentalmente merece la proteccién para evitar la desorientacion y cl error
respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en ¢l
mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fama
del signo distGintivo adoptado por ¢l comerciante, ascgurando la facil
identificacién de las mercaderias; cn otras palabras, la marca ha de ser peculiar
para poder distinguirse claramente entre las demis marcas que fluyen cn ¢l
comercio 0 estin registradas y la proteccion de la ley ha de ser plena para que su
poder de atraccion y su capacidad distintiva no sufran mengua; eslo justifica la
existencia y exigencia de que la s marcas sean suficientemente distintivas entre i,
de suerte que el piblico consumidor no sélo no confunda una con otra, sino que ni
siquicra exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica
la ley de la materia, cuando establece en sus articulos 90 y 91, fraccion XV, que
la denominacion que constituye la marca debe ser suficientemente distintiva para
poder distinguir o identificar los productos o servicios a que se aplique o trate de
aplicarse, frente a los de su misma especie o clase, y que una marca, no debe
registrarse si es confundible con otra registrada con antelacion. '
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISION 1829/81- HARDY SPICE LIMITED.
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“UNANIMIDAD DE- VOTOS. SEPTIMA EPOCA: VOLS. 157-162, SETA
PARTE,  PAG. 107. AMPARO EN REVISION 60/82- BARCO .OF
CALIFORNIA.- UNANIMIDAD DE VOTOS.- SEPTIMA EPOCA: VOLS, 157-
162, SEXTA PARTE, PAG. 107.

AMPARO EN REVISION 1459/79.- KERN FOOD, INC.- UNANIMIDAD DE -
VOTOS.- SEPTIMA EPOCA: VOLS, 157-162, SEXTA PARTE, PAG. 107

AMPARO EN REVISION 146/81.- LABORATORIO MILES DE MEXICO,

S.A. DE C.V.- SEPTIMA EPOCA: VOLS. 157-162, SEXTA PARTE. PAG.206." .. = *
AMPARO EN REVISION  746/81- HOTELS CORPORATION.’
UNANIMIDAD DE VOTOS. -~ SEPTIMA EPOCA. VOLS: 157-162, SEXTA g
PARTE, PAG. 206,

En cste orden de ideas, se infiere que se actualiza la scgunda hiptesis de la
fraccién 1V, del numeral 213 de la Ley de la Propicdad Industrial , y que fue posible advertir
cl uso marcario que presupone tal infraccion y que el demandado esté realizando, esto cs, si
atendemos a la lectura de! articulo 130 de 1a Ley de 1a Propiedad Industrial, en relacion con el
diverso 62 del Reglamento de dicha ley, podemos claramente concluir que una marca se
encuentra en uso, cuando los productos o servicios que clla distingue, han sido pucstos en el
comercio o se cncuentran disponibles en ¢l mercado, situacion que se pudo constatar en la
visita de inspeccion realizada en el establecimiento de la demandada, toda vez que atin cuando
no lmccn uso de la dcnommaclén no(onamcnte conocida “COLGATE", s de su presentacién
cot te bisi nie en la inacién de los colores rojo, azul y blanco, por lo tanto,
resulta evidente que se acluahza Ia fraccion IV del numeral 213 en andlisis, supuesto que se
colige ¢l uso del disciio, presentacion y colores protegidos por la marca registrada propicdad
del actor, sin su consentimicnto cn productos iguales o similares a los protegidos por la marca.

Por lo que RESUELVE:

I.- Se declara la infraccion administrativa prevista en el articulo 213, fraccién 1V, de la
Ley de 1a Propiedad Industrial, por parte del propietario o representante legal de la
negociacién ubicada en Eduardo Molina N° 1623, col, El Coyol, México, D.F., respecto
de los registros marcarios 429561 COLGATE Y DISENO, 429547 COLGATE Y
DISERO y 429548 COLGATE Y DISERO.

Resolucidn 2595/1998, dictada el 27 de febrero de 1998, en el PC. 455/1996.
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© 1" 7.- ANALISIS DE CONFUSION ENTRE LAS MARCAS
“PIZZA HUT Y DISERO” EN CONTRA DE LA MARCA “PIZZA HOT”

- Anfecedentes: La cmpresa PIZZA HUT, INC, solicitdé la investigacion de
infraccién administrativa por parte del propietario de la negociacion ubicada en Avenida San
Lorenzo N° 17 D, Cd Judrez Chihuahua, toda vez que tuvo conocimicnto que la negociacion
demandada usa sin su consentimiento una marca parccida en grado de confusién a la marca
198280 PIZZA HUT (Y DISENQ), para amparar la misma clase de servicios, por lo que
considera que lesiona ¢ invade los derechos derivados de la marca antes citada; invocando a
cfecto la hipétesis normativa prevista en fa fraccién IV del articulo 213 de la Ley de la
Propicdad Industrial,

Del andlisis dc la citada fraccidn 1V, se desprenden las siguientes hipotesis: =

1) Quc cxlsln una marca rcglstrada

“b)y Quc un {ercero use ¢n produclos o servicios iguales o similares, una denommacnén o disefio
: do de conl‘uslén a dlchu marca rcglslrada

En cuzmlo a la primera hipdtesis, la aclora ofrecié como prucba, entre otras, la
documcntal pliblica consistente en ¢l expediente oficial 398280 PIZZA HUT (Y DISENO),
de los que se desprende que a titularidad de! registro marcario mencionado corresponde a
PIZZA HUT, INC, asimismo sc observa en dichas probanzas que dicha marca tiene fecha
legal de 14 de marzo de 1990 y de fecha de concesién del titulo 21 de agosto de 1991, y que
fuc otorgado para ampara servicios de restaurante de la clase 42 de la clasificacidn
Internacional dc Marcas, documentales que hacen prucba plena, a favor de la actora, en
cuanto que, con la misma demuestra que es el titular de la marca 398280 PIZZA HUT (Y
DISENO) y que por ello goza de los derechos derivados de dicho registro marcario, entre los
que se encucntra su proteccion contra actos de competencia desleal y por ende se actualiza la
primer hiptesis del supuesto juridico cn estudio,

Para que sc actualice la segunda hipétesis. del supucsto juridico sciialado, es
. necesario que 1a actora demucstre verazmente que la demandada usa una marca parecida en
grndo de confusnén a la marca, 398280 PIZZA HUT, para proteger la misma clase de
scrvtcnos . )

ncrcdnl tales extremos, [a actora ofreci® como prucba la instrumental piblica
. levantada con motivo de la visita de inspeccién practicada en el
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establecimiento de fa demandada, misma que tiene valor probatorio pleno, en (érminos de los
artlculos 129, 197 y 202 del Codigo Federa! de Procedimientos Civiles, de aplicacién
supletoria cn esta materia, en la que sc aprecia que como quedd asentado que en ¢l interior y
exterior de [a negociacién comercial visitada aparecen anuncios con la denominacién PIZZA
HOT, y sc observa que la parle actora en uso de la palabra manifesté que la denominacion
PIZZA HOT se usa en ese establecimiento para amparar servicios de alimentos, asimismo en
uso de la palabra Ia persona con quien se entendié la diligencia agrego que la denominacién
PIZZA HOT seria cambiada por la denominacién PIZZA HIT y mostré una tarjeta que usaba
la denominacion PIZZA HIT, de la visita de inspeccidn s¢ desprende que la negociacion
visitada utilizaba en el momento del desahogo de la misma, la denominacioén PIZZA HOT, en
la fachada y en los mends antes referidos, para la misma clase de servicios que la marca de la
actora,

Para determinar si la demandada adecua su conducta a la segunda hipdtesis del
supuesto juridico en estudio, es necesario determinar si existe semejanza cn grado de
confusidn cntre las denominaciones de la marca propiedad de la actora PIZZA HUT y la
denominacion empleada por la  demandada, PIZZA HOT, tal y como consta en ¢l acta de
inspeccion en comento, es necesario atender los aspectos visual, fonético, gramatical ¢
ideologico de dichas denominacioncs.

En relacién con el aspecto visual, de las denominaciones PIZZA HUT y PIZZA
HOT, es suficientc la impresién instantdnea que se deriva de ambas para determinar la
procedencia de la accién intentada por la actora, ¢s decir, el efecto que produce al primer
golpe de vista, en las que se aprecia que el clemento comiin en las dos denominaciones cs la
palabra “PIZZA”, existiendo como elemento distintivo, la palabra HUT, en la marca de la
actora y HOT en la marca de la demandada, de lo que se desprende que ambas
denominaciones son semejantes en grado de confusién.

Por o que respecta a los aspectos fonético y gramatical, si hacemos un andlisis dc .
ambas dcnommacmnes, tencmos que ambas se pronuncian en dos emisiones de'voz, en'las -
que la primera o sea PIZZA, es la misma y cn la segunda énicamente cambia aU porla O
que al ser escuchadas ripidamente causan confusion entre el piiblico consumidor, razén
suficiente para que esta Autoridad considere la procedenicia de la mfmcclén en csludlo. .

. Atendiendo al aspecto ideolégico de ambas denominaciones PIZZA HUT y PIZZA

HOT, tenemos que tanto los servicios de la demandada, como los servicios protegidos por la
marca “de la actora cstdn contcnidos en la misma clase de scrvicios al ser ambos

* establecimientos que tiencn a la venta alimentos, por lo que el piblico consumidor caera en
confusién al ver que la negociacion de la demandada sc ostenta con una denominacion
parccida en grado de confusién con la de la promovente y pensard que se trata de una
derivacién de la negociacion de la actora, cuya denominacién se encuentra protegida por la
marca en conflicto, por lo que s llega a la conclusién de que tales denominaciones son
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" semejantés y provocan confusién entre cl piiblico consumidor,

L ~- . Del andlisis anterior s¢ desprende que existe semejanza en grado de confusién entre

. las denominaciones PIZZA HOT empleada por la demandada como quedé demostrado con la
multicitada visita de inspeccion, y PIZZA HUT protegida por la marca de la actora, motivo
por cl cual esta Autoridad en términos de los articulos 192 Bis de la Ley de la Propiedad
Industrial y 197 del Cédigo Federal de Procedimientos Civiles, de aplicacién supletoria en la
materia, considera que dicha probanza hace prucba plena a favor de la actora, toda vez que
con la misma demuestra que la demandada usa una marca parecida en grado de confusién con
la marca de la actora y para la misma clase de servicios, por lo que se concluye que se
actualiza [a segunda hipétesis del supuesto juridico en andlisis.

Sirve de apoyo a lo anterior ¢l siguiente criterio:

MARCAS CONFUSION DE. ARTICULO 91 FRACCION XVIII DE LA LEY

DE INVENCIONES Y MARCAS. En ¢l caso a cstudio no se presenta el
problema de que sélo hubieran sido reservados determinados elementos de la
marca, la regla aplicable es que ambas marcas deben compararse en su conjunto,

es decir, no deben scccionarse para determinar si alguna de sus partes ¢s o no
parecida a la otra marca a menos de que ambas lo sean en toda su extension, sino

que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal sc

aplica porque existen diferencias entre los clementos aisladamente considerados.

Por lo tanto, cs a las semejanzas y no a las diferencias a lo que debe atender para
determinar si hay imitacion. La similitud cntre dos marcas no dependen
fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los - -
clementos semejantes, de mancra que ¢l juzgador debe guiarse primordialmente -~ .
por las semcjanzas que resullan del conjunio de clementos que constituyen las
marcas, porque de cllo cs de donde pucde apreciarse la semejanza en grado de:
confusién de las marcas en cucstion, y de manera secundaria por las dlscrepzmcm o
que sus diversos detalles pudicran ofrecer separadamente. S
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL"
PRIMER CIRCUITO. ,
AMPARO EN REVISION 276/80.- APPLIED POWER, SA DE’ CV 6 DE
JUNIO DE 1980.- UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SERGIO HUGO '
CHAPITAL GUTIERREZ. VOLS. 133 138, SEXTA PARTE, P, 36/ S

Asimismo sirve de apoyo, ¢ cnleno suslemado por la chunda Salade la Supremn ] ',

Corte de Justicia de la Nacion, al resolver los j  juicios de amparo
- Chemical Co., 498/52 Nenefold Supllcs Co Y. 6l9l/45 The Co
La lmnamén de una, marca no sicmpre’
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su integridad o cn sus parles principales, sino suprimicndo algunos de sus
clementos agregandoles otros nucvos, o introduciendo en clia modificaciones y
procurando en todo caso que el aspecto general que presenta la marca pueda
inducir a la mayoria de los consumidores a error; concluyendo que no debe verse
ante lodo si entrc la marca imitada y la  otra existen diferencias, sino
fundamentalmente si por la semejanza que se advierle su naturaleza y exlension,
la generalidad del piiblico pucda confundirla.

) En consccuencia, loda vez que ha quedado demostrado que la démanda iﬁcumé en
In infraccién administrativa prevista cn la fraccién 1V, de la Lcy dc la Propnedad lnduslnal
: por lns razones cxpucstas, s¢ R

RESUELVE:

- ‘dcclara ln infraccién administrativa prevista en e artlcnlo 213, l'raccién lV, dela
,cy de 1a Propiedad Industrial, por parte del sefior ROBERTO SANCHEZ MESA; y/o - :
-+ propictario de la negociacién comercial ubicada cn Avcnidn San Lorcnzo N" 170, CD:
8 ~fJuﬁrez Chihuahua, . : B

Resolucion 5914/1997, dictada ¢l 28 de octubre de I99;l, en el P.C, 614/95,
. publicada en la Gaceta de la Propicdad Industrial del mes de octubre de 1997,

8.- ANALISIS DE CONFUSION ENTRE LAS MARCAS
“NAVI” EN CONTRA DE LA MARCA “NAVI-ARBOL”

Antecedentes: NAVI-PLASTIC, S.A. DE C.V., titular de la marca 304727 NAVI,
solicité 1a investigacién de infraccién administrativa prevista en la Ley de la Propicdad
Industrial, en contra de CASILLA Y COMPANIA GRUPO INDUSTRIAL, S. En N. C,
toda vez que considera, que la demandada incurre en las mismas al venir fabricando y
comercializando productos consistentes en &rboles de navidad que ostentan la denominacién
amparada por la marca propiedad de la aclora, realizando de esta manera actos de
competencia desleal, invocando al efecto la siguicnte hipétesis normativa:

La cstablecida en la fraccion 1V, del articulo 213 de la Ley de la Propiedad:
Industrial, ya que considera que la demandada utiliza una marca en grado de conl‘usnén ala:
marca de referencia. : ;
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' Del im'z'lli_siédckl'acitzidydfrhy ; 's¢ despienden las siguientes hipdtesis: -+

. b) Quc un ercero use cn productos |gualcs o similares una denominacién o dlseﬂo parecldo en .

- grado dc confus16n a dlcha marca registrada

‘ Ahora blen, para que se nctuahcen las hlpolcsm en csludno es necesario que la

v }aclora demuestrc con prucbas fehacientes que existe por lo menos una marca registrada a su

""nombre-y que la demandada usa una marca parccida en grado de confusién a dicha marca
registrada, y en la misma clase de productos.

Para tal cfecto, en relacion con la primera hipdtesis, la actora ofreci6 la documental
pliblica consistente en el expediente oficial de la marca 304727 NAVI, del que se desprende
que la titularidad del registro marcario mencionado corresponde a NAVI PLASTIC, S.A. DE
C.V., que tiene una fecha legal de 27 de septicmbre de 1984, y una fecha de concesidn del
titulo 10 de encro de 1985, que fuc otorgado para amparar articulos de fantasfa, avios y
merceria, incluyendo arboles de navidad y adornos navidefios de la antigua clase 40 de la
clasificacién de marcas, y reclasificada en las clascs 3, 6, 8, 14, 16, 20,21, 24, 26, 28 y 31 de
la Clasificacién Internacional de Marcas, Dicha documental hace prucba plena a favor de la
actora, en cuanto que, con la misma demuestra que es titular de la marca 304727 NAVI, y que
por cllo goza de los derechos derivados de dicho registro marcario, entre los que se encuentra:
su proteccion contra actos de competencia desleal y por ende se actualiza la primera hlpélcms
det supuesto juridico cn estudio.

Para que se actualice la' segunda hiplesis . del supueslo Juridlco scﬁnlado, esk‘ .
necesario que la actora demuestra verazmente que la demandada usa'una marca parecida en
grado de confusién a la marca 304727 NAVI, para proteger la misma clase de productos:

Para acreditar tales extremos la actora oftecié como prucba la instrumental piiblica
referente al acta de visita de inspeccién oblenida como resultado de la visita practicada en el
establecimiento industrial ubicado en Agua Marina N° 1, Agua Blanca, Sur, C.P. 45040,
Zapopan Jalisco, México, cn la que sc aprecia que el inspector comisionado asentd que, el
establecimiento visitado es proplcdad de CASILLA Y COMPANIA GRUPO INDUSTRIAL
S. En N.C., asimismo se aprecia en dicha acta que ¢l giro de la empresa visitada, es el de
produccién y comercializacién de drboles de navidad artificiales, asi como de decoraciones
para los mismos, con la denominacién NAVI-ARBOL, y se observa que, la persona con quien
se entendié la diligencia manifesté que ha venido fabricando, comercializando o distribuido
dichos productos, bajo ¢l amparo de la marca 486576 NAVI-ARBOL, por ltimo s¢ observa
que cl inspector comisionado, asentd que se aseguraron y quedaron depositados en ese lugar
20, 347 drboles artificiales de diferentes tamasios y medidas.
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Prucba que en términos de los articulos 197 y 202 del Cédigo-Federal ‘de.
Procedimicntos Civiles de aplicacién supletoria en esta materia, tiene pleno valor probatorio, ©
a favor de fa actora, de la cual sc desprende que la demandada utitizaba en ¢l momento'de la -
visita de inspeccion, la denominacion NAVI-ARBOL, en pmduclos consnstcntcs en O
decoraciones para drboles de navidad y drboles de navidad. o

Del andlisis -realizado, se desprende que la demandada uullza la:
NAVI-ARBOL, para amparar productos consistentes en nrboles de navidad y sus accesorios

En este orden de ideas, de las prucbas anles cstudmd Y. Ioradns, se ' de prendlév g
que la demandada usaba la denominacién NAVI-ARBOL, para la misma clase de productos.
que ampara la marca de la aclora, cs dcmr cn irbolcs de navndnd y ‘decoraciones para los o
mismos- : :

Para determinar si la demandada adccua su conducta 3 Ia segunda hlpélesls en
estudio, es necesario determinar mediante un andlisis si cxiste semcjanza cn: grado do

confusién entre las denominaciones NAVI-ARBOL y NAVI, por lo que se debe de haceruna "

comparacion de ambas en su conjunto, es decir no se deben segmentar ni dividir éstas, ademéas
que s¢ debe hacer una apreciacion de los elementos que las conforman, atendlcndo sus--+-
aspectos visual, fonético, gramatical ¢ ideologico. e

En relacién con cl aspecto visual, de las denominaciones NAVI-ARBOL y NAVI,
cs suficiente la impresién instantinca que se deriva de amabas para determinar la procedencia
de la accidn intentada por la actora, es decir, cf efecto que producen al primer golpe de vista,
cn las que se aprecia que el clemento comin en las dos denominaciones es la palabra
“NAVI", existiendo como elemento distintivo, la palabra ARBOL, en la marca usada por la
demandada, palabra que por si sola no es reservable, de lo que se desprende que ambas
denominaciones son semejanics en grado de confusién,

Por lo que respecta a los clementos fonético y gramatical si hacemos un andlisis de
ambas denominaciones tenemos que la denominacién NAVI-ARBOL, se pronuncia en dos
emisiones de voz, en las que fa primera palabra, o sea NAVI, cs la misma que ]a amparada por
la marca de la actora, es decir, NAVI, la cual queda integrada en la marca usada por.{a
demandada, razén suficiente, pnm crear confusién en el piblico consumidor al ser lefdas o
escuchadas.

Atendiendo al’ aspcclo |deoléglco de ambas dcnommaclones, tenemos que en ‘. :
ambos casos se trala de productos’de la misma’clase, por lo que el piiblico consumldor al
~+ pretender obtener su produclo, puede confundlrse, por que las denominaciones son parccidas: -
en grado de confusion’y por que lo comercializan cn los mismos canales de dlstnbuclén dc lo.




"'quc s’ mI' iere ‘quc- el publico; consumldor pcnsaré quc ¢ un produclo de’la ‘actoray:lo

* relacionard con la titular de la marca'en comcmo, situacién de la que se desprcnde quc nmbas e

 denominaciones al tene un pec(o 1deolég|co lgual crcan onfus (m, ¢
pubhco consumidor.

cngaﬁo anle el e

R Del andlisis an(cnor se dcsprendc que existc scmcjanzu en gra o dc confusxén entre .
las dcnommacnones NAVI-ARBOL, empleada por. la‘demandada’y' NAVI, protegida por la'
marca de: la’ actora, por lo- que al’ser. usada  dicha’ denomlmclén NAVI-ARBOL,-por la
demandada, 'y en la misma clase de producios que los’ amparados por la marca de la actora, se
" cancluye quc se ucluallzn In segunda hipétesis sefialada enel supucslo Juridlco en andlisis.

::MARCAS CONFUSION DE; ARTICULO 91 FRACCION XVHI DE LA LEY
DEINVENCIONES 'Y MARCAS. En ¢l caso a cstudio no se presenta el
problema’de que sblo hubicran sido reservados determinados elementos de la
marca, 1a regla aplicable es que ambas marcas deben compararse en su conjunto,

- es decir; no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes es o no
parecida a la otra marca a menos de que ambas lo scan en toda su extensién, sino
que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal se
aplica porque existen diferencias cnlre los elementos aisladamente considerados,
Por lo tanto, ¢s a las semejanzas y no a las diferencias a lo que debe atender para
determinar si hay imitacion. La similitud cntre dos marcas no dependen
fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los
clementos scmejantes, de manera que el juzgador debe guiarse primordialmente
por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que conslituyen. las
marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semcjanza en grado de
confusion de las marcas en cuestion, y de manera secundaria por las dlscrcpanclas 3
que sus diversos detalles pudicran ofrecer separadamente, N
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. o
AMPARO EN REVISION 276/80.- APPLIED POWER,; S.A. DE. CV-6 DE -
JUNIO DE 1980.- UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE:. SERGIO HUGO
CHAPITAL GUTIERREZ. VOLS. 133- 138 SEXTA PARTE P, 36 o

Asimismo sirve de apoyo, el cnlcno suslenlado por la Segunda Saladela Suprema
Corte de Justicia de 1a Nacidn, al resolver os juicios dc amparo en revision 2245/49 Monsalo
Chcnucal Co., 498/52 Ncnc(‘old Supllcs Co. y 6191/45 ‘The Coca Cola Co,
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~.:*La imitacién de una marca no siempre se efectiia tratando de reproducirla en toda

75w integridad o en sus pares principales, sino suprimiendo algunos de sus
elementos agregdndoles otros nuevos, o introduciendo en clla modificaciones y
procurando en todo caso que cl aspecto general que presenta la marca pueda
inducir a la mayoria de los consumidores a crror; concluyendo que no debe verse
ante lodo si entre la marca imitada y la otra cxisten diferencias, -sino- *
fundamentalmente si por la semejanza que se advierte su naturaleza y cxlenslén, e
la gencralidad del piblico pueda confundirla, .

De las prucbas aportadas por dicha demnndada. no’ apnrcce lgun cn'que
demuestre ser la titular de la marca 486576 NAVI-ARBOL, ni ser usuana autonzada de dicha %"
marca, ni tampoco la existencia de un contrato de ces 6n\d derecho roducnr v
comercializar drboles de navidad con dicha marca, g

Por 1o que csta Autoridad considera®y reitera que’ si’ existe adccuacnén dela
conducta de 1a demandada en fa segunda hlpélesw dcl supuesto juridico’en estudlo.

Por lo que se RESUELVE; S

L- Se declara la infraccién administrativa prevista en ¢l articulo 2l3, fraccibn IV, de la
Ley de la Propiedad Industrial, por parte de CASILLAS Y COMPARIA GRUPO
INDUSTRIAL, S. En N.C.

Resolucién nimero 6215/1997, de fecha 31 de octubre de 1997, en el P.C. 784/96,
publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial del mes de octubre de 1997, y notificada al
“demandado cn fecha 19 de noviembre de 1997, misma que ya causé ejecutoria al no haber

.. sido recurrida, :

: 7;4‘JURISPR‘UDENCIA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES,

Como ya se ha mencionado en nuestra actual Ley de Propiedad Industrial, nio se le
da el nombre cspeclf ico de imitacion de marcas, como sucedia en algunas de las legislaciones =
an(cnores pero si se mencionan los elementos que la integran, que son: Que un lercero use:,
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una m'lrcn parccnda en grado dc confusmn a otra regisirada, para- nmparar los mismos o
similares - productos o “servicios que ‘los prolcgldos por:la 'reglslrada “Al respecto nuestra
~jurisprudencia también ha mcnclonado los clcmcnlos antes referidos como partes 1nlcgranlcs
dela nmtacnén :

: Pcro nuestra ley no sefiala’ cunndo una: p n olra, csln .

) dcclsmn le corresponde a la autoridad administrativa (IMPI), pero no'de, forma arbllrana, por-:
lo cual nuestros Tribunales tomando como base las pautas’ delcrmlnndas por la doctnna, han
cstablecido por medio de la Junsprudcncm las Teglas’a’
autoridad administrativa,

Como en una ley es imposible que sc plasmc (odo su senudo, a | se le deja a’
Organo Jurisdiccional, el cual conformne va aplicando laley. en cada’ caso concrcto “la va,
desentrafiando, razén por la cual, es importante conocer-las’ reglas que nuesl s«Tnbunnlcs
Federales han establecido en diversas tesis y Junsprudcncnas, para calific
marcas, por lo cual mencionamos las siguientes tesis: :

MARCAS, IMITACION DE. No han quedado desvirtuadas las consideraciones S
del legislador, que sosticne que segin la doctrina y el -criterio “scguido “en”
consonancia con clla, en casos andlogos, por esta Suprema Corte, tratandose de
violaciones a la propicdad industrial, debe tenerse presente que la imitacién de

una marca no sicmpre se efectia tratando de reproducirla en toda su integridad, o

en sus partes principales, sino también, suprimicndo alguno o varios de sus
clementos, agregindole ofros nuevos, o introduciendo en ella modificaciones, y
procurando , en todo caso, que cl aspecto general que presente la marca, pucde
inducir a 1a mayoria de los consumidores a error, de modo que deseando adquirir

un producto determinado, reciban otro de distinta clase. De ahi que se¢ haya
llegado a la conclusién de que para juzgar una imitacion, no debe verse ante todo

st entre la marca imitada y la otra, existen diferencias sino fundamentalmente, si

por las semejanzas que se adviertan, su naturaleza y su extensién, la gcncrnlldad

del publico pucde incurrir en confusion a cerca de las marcas,

T. LXXVI, P. 6241, AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 10595/42, R.
FERNANDEZ Y CiA. 29 DE JUNIO DE 1943, UNANIMIDAD DE VOTOS.

MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA.
INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA
LEY.DE INVENCIONES Y MARCAS. Cuando se trate de determinar si dos
. marcas son semejantes en grado de confusién, conforme a la fraccion XVII del
- -artfculo 911 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a
sit conjunto, cs decir, al efecto que produzcan tomadas globalmente, y de manera
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una marca parcclda en grado dc confusmn a otm rcglstrada, pam amparar los“mismos o -
similares’ productos o servicios ‘quc: los prolcgldos por la tegistrada.-Al ‘respecto’ nuestra

jurisprudencia también ha mcnmonado los clementos antes refendos como pancs mlcgrantcs G P

dela mmacxén

‘ Pero nucslra lcy no seﬁala cuiando una’ .
decisién e corresponde a la autoridad administrativa (IMPI), pero rio ‘de l'orma arbllrana, por -
lo cual nuestros Tribunales tomando como basc las pautas dclenmnadas por la doclnna, han'-
establecido por medio-de la Junspmdencm as’ reglas a las’ qu tier
autoridad administrativa, ;

Como en una ley es imposible que se plasmc lodo su senfido, esta Iabor sele deju al-

Organo Jurisdiccional, el cual conforme va aplicando la’ley. en cada caso concrclo, lavai;
desentrafiando, razén por la cual, s importante conocer las reglas que nuestros Tribunales ' -

Federales han establecido en diversas tesis y jurisprudencias, para callﬁcar la lmllaclon de
* marcas, por lo cual mencionamos las siguientes tesis: : :

MARCAS, IMITACION DE. No han quedado desvirtuadas las consideraciones .
de! legislador, que sostiene que segun la doctrina y el criterio seguido™en
consonancia con clla, en casos andlogos, por esta Suprema Corte, traténdose de
violaciones a la propicdad industrial, debe tenerse presente que la imitacién de
una marca no siempre se efectda tratando de reproducirla en toda su integridad, o
en sus partes principales, sino también, suprimiendo alguno o varios de sus
clementos, agregindole otros nuevos, o introduciendo en ella modificaciones, y
procurando , en todo caso, que el aspecto general que presente la marca, puede
inducir a la mayoria de los consumidores a error, de modo que descando adquirir
un producto determinado, reciban otro de distinta clase. De ahi que se haya
llegado a la conclusién de que para juzgar una imitacién, no debe verse ante fodo
si entre la marca imitada y la otra, existen difercncias sino fundamentalmente, si
por las semejanzas que se advicrian, su naluraleza y su extension, la gencralidad
del publico puede incurrir en confusion a cerca de las marcas.

T. LXXVI, P. 6241, AMPARO ADMINISTRATIVO DIRECTO 10595/42, R.
FERNANDEZ Y CiA. 29 DE JUNIO DE 1943, UNANIMIDAD DE VOTOS,

MARCAS, CONFUSION DE. PROCEDIMIENTO PARA DETERMINARLA.
INTERPRETACION DE LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 91 DE LA
LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Cuando se trate de determinar si dos
marcas son semejantes en grado de confusidn, conforme a la fraccidn XVIII del
articulo 911 de la Ley de Invenciones y Marcas, debe atenderse primordialmente a
su conjunto, es decir, al cfecto que produzcan tomadas globalmente, y de mancra



importante debe atenderse a la primera impresion, csto es al efeclo que puedan
producir en el piblico consumidor al primer golpe de vista, o al ser ofdas cuando
son pronunciadas ripidamente, pues es de suponerse que ¢l piiblico consumidor
no siempre hace un andlisis minucioso y detallado de las marcas de los productos
que adquiere, asi como tampoco ¢s necesario que fatalmente todos sus elementos
constitutivos sean semejantes, sino fundamentalmente que la similitud de los
clementos principales pueda originar confusién. Por tanto, para establecer si entre
dos o méds marcas registradas, o cuyo registro s¢ pretende, existen clementos de
confusién que pucdan scrvir para determinar si una de cllas imita a las otras, no
debe apelarse primordialmente al andlisis de las diferencias que entre una y otra
existan, porque no ha sido esa la mente del legislador en ¢l caso, ya que ello
requicre una elaborada operacién mental subjetiva, que el piblico consumidor que
es el que puede ser inducido a crror, no estd en aptitud dc hacer cn cada caso, sino
que debe atenderse al anilisis de las semejanzas que facilmente pueden advertirse
enire una y otra marca y que son las iinicas susceptibles de provocar la confusién
del publico consumidor, induciéndolo a error respecto de alguna de cllas. Tal es el
criterio que sustenta ¢l legislador en ¢l precepto citado, al establecer que no se
admitird a registro una marca que sea scmejante (igual o tan parccida) a otra ya
registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, en
grado tal que puedan confundirse con la anterior, tomandola en su conjunto o
atendiendo a los clementos que hayan sido reservados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISION 146/81. LABORATORIOS
MILES DE MEXICO, S.A.; AMPARO EN REVISION  746/81.

INTERCONTINENTAL HOTELS CORPORATION; 1829/81. HARDY SPICER
LIMITED; 60/82. BARCO OF CALIFORNIA; 1459/79. KERN FOODS INC.

SEPTIMA EPOCA. VOLUMENES 157-162.

MARCAS, CONFUSION DE, ARTICULO 91, FRACCION XVII], DE LA LEY
DE INVENCIONES Y MARCAS. Si en el caso a estudio no se presenta el
problema de que solo hubieran sido reservados determinados elementos de la
marca, aplicable, s que ambas marcas deben compararse en su conjunto, es decir,
no deben seccionarse para determinar si alguna de sus partes ¢s o no parccidaala
otra marca, a menos de que ambas lo scan cn toda su extension, sino que debe
atenderse primordialmente al efecto que producen. Le exigencia legal se aplica
porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo
que la imitacion se produce cuando dos marcas tiencn en comuin casi todos sus
clementos caracteristicos, aunque existan diferencias entre los elementos
aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias
a lo que se debe atender para determinar si hay imitacién. La similitud entre dos
marcas no depende fundamentalmente de los elementos distintos que aparezcan en
cllas, sino de los elementos semejantes, de manera que ¢l juzgador debe guiarse
primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de los elementos
que constituyen las marcas, porque de ello cs de donde puede apreciarse la
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semejanza en grado de confusion de las marcas en cuestion y, de manera
sccundaria, por las discrepancias que sus diversos detalles pudicran ofrecer
separadamente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISION 783/80. PERFUMERIA GAL,
S.A; AMPARO EN REVISION 866/80. PRODUCTOS FARMACEUTICOS,
S.A; SEPTIMA EPOCA, SEXTA PARTE. VOLUMENES 133-138, PAG. 96.
AMPARO EN REVISION 276/80. AVON PRODUCTS, INC.; AMPARO EN
REVISION 376/80, APPLIED POWER, S.A. DE C.V,

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO
DE CONFUSION, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA
MISMA CLASIFICACION O ESPECIE. La marca cs todo signo que se uliliza
para distinguir un producto o servicio de otros y su principal funcién cs servir
como elemento de identificacion de los satisfactorcs que genera el aparato
productivo. En la actualidad, vivimos en una socicdad consumista, en donde las
empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposicién de la poblacién
una mayor cantidad y varicdad de artfculos para su consumo, con la Gnica
finalidad de aumentar la produccién de sus productos y, por ende, sus ganancias
ccondmicas. El incremento en el nimero y variedad de biencs que gencra el
aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas cn el mercado, porque
cllas constituyen el dnico instrumento que tiene a su disposicién ¢l consumidor
para identificarlos y poder scleccionar ¢l de su preferencia. Ahora bien, los
industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrin usar una marca cn la
industria, cn ¢} comercio o en los servicios que presten; empero, ¢l derecho a su
uso exclusivo sc obtienc mediante su registro ante la autoridad competente, segiin
lo establece el articulo 87 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad
Industrial, ademés en cste ordenamiento legal en sus articulos 89 y 90, sc indican
las hipétesis para poder constituir una marca, asf como los supuestos que pueden
originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley
sccundaria, es ¢l de evitar Ja coexistencia de marcas confundibles que amparen los
mismos productos o servicios, y para ello estableci la siguiente disposicién que
dice: * Artfculo 90. No se registrarin como marcas: ... XVI. Una marca que sea
idéntica o semejante en grado de confusién a ofra ya registrada y vigente, aplicada
a los mismos o similarcs productos o servicios. Sin embargo, si podré registrarse
una marca que sca idéntica a otra ya registrada, si la solicitud cs planteada por cl
mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similarcs..."Por tanto, cuando
sc trate de registrarse una marca que ampare productos o scrvicios similares a los
que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser
distintiva por sl misma, es decir, que debe revestir un caricter de originalidad
suficiente para descmpefiar ¢l papel que le cs asignado por la ley, debiendo ser
objctiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusién con marcas
existentes. Delerminar la cxistencia de la confundibilidad de las marcas o la
posibilidad dc que clla sc dé, no siempre es tarea ficil; no cxiste una regla
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malemdtica, clara y precisa, de cuya aplicacién surja indubitable la
confundibilidad de un colejo marcario. La cuestion se hace més dificil ya que lo
que para unos s confundible para otros no lo serd. Es mas, las mismas marcas
provocarin confusién en un cierlo contexto y en ofro no; sin cmbargo, la
confundibilidad cxistird cuando por ¢l parccido de los signos ¢l pablico
consumidor ptteda ser llevado a engaiio. La confusion pucde ser de tres tipos: a)
fonética; b) grfica; y, c) conceptual o ideoldgica. La confusidn fonética se da
cuando dos palabras viencn a pronunciarse de modo similar, En la prictica este
tipo de confusién es frccuente, ya que el piblico consumidor conserva mejor
recuerdo de lo pronunciado que de o escrito. La confusion grafica se origina por
la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frascs, dibujos,
etiquetas o ctalquicr ofro signo, por su simple observacion. Este tipo de confusién
obedcce a la manera cn que sc percibe la marca y no como se representa,
manifiesta o expresa cl signo. Esta clase de confusién pucde ser provocada por
semejanzas ortograficas o graficas, por la similitud de dibujos o de envases y de
combinaciones de colores, ademids de que en este lipo de confusién pueden
concurrir a su vez la confusion fonética y conceptual, La similitud ortografica es
quizs la més habitual cn los casos de confusidn. Se da por coincidencia de letras
en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma sccuencia de vocales, la
misma longitud y cantidad de silabas o terminaciones comunes. La similitud
gréfica también se dara cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que
se usen en marcas denominativas, lengan trazos parccidos o iguales; cllo alin
cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, scan diferentes.
Asimismo, existird confusion derivada de la similitud grafica cuando las etiquetas
sean iguales o parccidas, sca por la similitud de la combinacién de colores
utilizada, sca por la disposicién similar de elementos dentro de la misma o por la
utilizacién de dibujos parecidos. La similitud grafica es comin cncontrarla en Jas
combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La
confusién ideologica o conceptual se produce cuando sicndo las palabras fonética
y grificamente diversas, expresan ¢l mismo concepto, es decir, es la
representacion o evocacion a una misma cosa, caracteristica o idea, la que impide
al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual cs de suma
importancia para decidir la inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas
en pugna, porque fal contenido facilita enormemente cl recuerdo de la marca, por
ello cuando el recucrdo ¢s ¢l mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la
confusién es inevitable, ain cuando también pudicran aparccer similitudes
ortograficas o fonéticas. Este tipo de confusién puede originarse por la similitud
de dibujos, entre una palabra y un dibujo, cntre palabras con significados
contrapuestos y por Ia inclusion en la marca del nombre del producto a distinguir.
Dentro de estos supuestos ¢l que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y
los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representacién
grafica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que
designen la misma idea de Ia otra marca a cotejo, por eso las denominaciones
evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sélo la expresién que las
conslituyen, sino. también el dibijo o emblema que puede grificamente
representarlas, lo anterior ¢s asi, porque de lo contrario seria factible burlar el
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~~derecho de los propictarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o

palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominacion
" ya registrada, con la cual el piblico consumidor resultaria ficilmente inducido a
- “confundir los productos. Diversos criterios sustentados por 1a Suprema Corte y

-.: "Tribunales Colcgiados, han sefialado que para determinar si dos marcas son

semejantes en grado de confusién , debe atenderse a las semejanzas y no a las
diferencias, por lo que es necesarfo al momento de resolver un cotejo
marcario tener en cuenta las siguicntes reglas: 1) La semejanza hay que
apreciarla considerando 1a marca en su conjunto. 2) La comparacién debe
apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La
imitacion debe apreciarse por imposicion, es decir, viendo alternativamente
las marcas y no compardndolas una al lndo de 1a otra; y, 4) La similitud debe
apreciarse suponiendo que la confusién puede sufrirla una persona
medianamente inteligente, 0 sca el comprador medio, y que preste la atencitn
comin y ordinaria. Lo anterior, implica cn ofros términos que fa marca debe
apreciarse cn su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudicran
ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o
separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resuiten de su cxamen
global, para determinar sus clementos primordiales que le dan su cardcter
distintivo; todo ello deberd efectuarse a Ja primera impresidn normal que proyecta
la marca en su conjunto, tal como lo observa ¢l consumidor destinatario de la
misma en la realidad, sin que pucda asimildrsele a un examinador minucioso y
detallista de signos marcarios. Esto s asi, porque es el publico consumidor quicn
fundamentalmente merece la proteccién de la autoridad adminisirativa quien
otorga el registro de un signo marcario, para cvitar su desorientacién y crror
respecto de fa naturaleza y origen de los distintos productos que concurren cn e
mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario,
siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente
distintiva entra la ya registrada o registradas; de tal manera que el piblico
consumidor no sdlo no confunda una con otros, sino que ni siquicra cxista la
posibilidad de que las confundan, pues sélo de esa manera podrd lograrse una
verdadera proteccién al piblico consumidor y, obviamente, se podra garantizar la
integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de csa
forma la ficil identificacién de los productos en el mercado. Por tanto, cuando sc
trata de determinar si dos marcas son semcjantes en grado de confusidn conforme
a la fraccion XV! del articulo 90 de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propicdad Industrial, debe alenderse a las reglas que previamente se han citado.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISION 1773/94. COMERCIAL Y
MANUFACTURERA, SA. DE CV. 20 DE OCTUBRE DE 1994,
UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GENARO DAVID GONGORA
PIMENTEL; AMPARC EN REVISION 1963/94. THE CONCENTRATE
MANUFACTURING COMPANY OF IRELAND. 14 DE OCTUBRE DE 1994,
MAYORIA DE VOTOS. PONENTE Y DISIDENTE: CARLOS ALFREDO
SOTQ VILLASENOR.
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MARCAS, CONFUSION DE. ELEMENTO COMUN QUE NO LA PRODUCE.
Al estudiar la autoridad marcaria una posible confusién de marcas, el
cxamen en conjunto de los clementos que integran la marca propucsta a
registro, atendiendo fundamentalmente a la impresion instantdnca de dichas
marcas, no impide establecer que un clemento comiin resubte con débil fuerza
para llevar a confusién, si del examen a primera vista de ambas marcas surge
un clemento con mayor fuerza que desvirtie la semejanza derivada del
elemento comiin, pues debe recalcarse que no toda semejanza impide el
registro de una marca, sino que ademis debe de ser en grado tan evidente esa
semejanza, que confunda al piblico consumidor; asi, si la autoridad nicga el
registro, sus facultades propias se cjercen en el acto en forma inexacta, pucs aun
cuando la Ley de Invenciones y Marcas, en la hipdtesis contenida por el articulo
91, fraccion XVIII, les permita negar el registro cuando esa hipdtesis se actualiza,
esta situacién no sucede en cl caso si en la marca que sc propone a registro existe
un elemento difcrenciador que hace, al estimarla en conjunto, despejar la posible
confusion derivada del clemento comin inicial. En tales condiciones, Ia
existencia de un clemento comiin en una marca anterior no gencra
autométicamente un obstdculo legal para registrar la nueva marca, cuando
existe un diverso clemento diferenciador lo suficientemente intenso para
hacerle ver al consumidor, a primera impresidn, que estd (rente a marcas
diversas,

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 204/84. Avon Products Inc. 21 de junio de 1984, Unammndad
de votos, Ponente; S. J, Eduardo Aguilar Cota.

MARCAS, CONFUSION DE. No puede decirse que una marca se confunde con
otra, porque podda cstimarse por ¢l piiblico que es una marca derivada de la otra y
 fabricada por ¢l mismo productor, cuando la expresion cn que ambas coinciden
“s6lo” parcialmente es una expresion claramente descriptiva de las pretendidas
- cualidades de los productores, como en ¢l caso de la palabra "rico" aplicada a
alimentos, siempre y cuando ¢! elemento difercnciador afiadido a csa expresién
sea bastante para evitar toda confusion, dando més énfasis a ese otro clemento que
al elemento comin descriptivo. S6lo cuando la parte comiin es un nombre propio,
u una palabra muy especifica ajena a toda descripcién de origen o cualidades del
producto, es cuando puede constituir ¢l elemento csencial de confusion, y trocarse
en meramente secundaria la diferencia que solo pone una distincién de orden
secundario entre las marcas. Asf, RICOLINO fienc clementos sustanciales para
distinguirse de RICO, como marca para proteger alimentos, ya que la expresién
"RICO...." es descriptiva de las prelcndidas cualidades de los productos y es un
elemento secundario de la marca, mientras que la terminacién ", LINO" cs la
parie sustancial de diferenciacion.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMIN]STRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
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Amparo en revision |4l4/79 "Central lmpulsora" S A dc cv 14 de mayo de
1980, Unanimidad de volos. Ponente; Guillermo Guzmin Orozco.”

MARCAS, CONFUSION DE. Cuando sc estudia el registro de una marca, y para
ello s citan dos anterioridades con las cuales se dice que se confunde (articulo 91,
fraccién XVIII, de Ja Ley de Invenciones y Marcas), se debe analizar la posible
confusién con cada una de esas anterioridades aisladamente considerada. Es decir,
la marca solicitada se debe analizar compardndola primero con una, y luego con la
ofra anterjoridad. Pero no con las dos juntas como si formasen una sola marca y
una sola anterioridad. Asi, aunque la marca solicitada VIDEXTRAL, pudicra
confundirse con BIDEXTRAL, si las anterioridades citadas fueron dos, y lo
fueron la marca BIDEX y la marca ESTRAL, cs de verse que VIDEXTRAL no se
confunde con la marca BIDEX, no sélo por la diferente letra inicial, aunque del
mismo sonido, sino también por ¢l nimero total de letras y de silabas, y porque
una palabra cs grave, de dos silabas, mientras que la otra s aguda, Y el hecho de
que una palabra quede comprendida en otra no basta, por sf solo, para que
siempre y necesariamente haya confusion, lo que sélo sucederd cuando la
parte comin sca la vinica relevante como elemento diferenciador. Y por
razones andlogas a las apuntadas, tampoco hay confusién cnire la marca
VIDEXTRAL y lamarca ESTRAL.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisién 671/79, Laboratorios Silanes, S. A, 6 de diciembre de 1979.
Unanimidad de volos. Ponente: Guillermo Guzmén Orozco.

8- .ESTUDIO - CRITICO DE" LOS PRECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y
JUDlClALES

- Determinar. la existencia de conl'usuSn entre dos marcas, cs una cuestién subjetiva

Ve quc dcpcndc del criterio del Juzgador, y no siempre es una labor fécil. El Instituto Mexicano
* de:la Propiedad, Induslnal al resolver’ I’ existencia o inexistencia de confusién enire las

2. jurisprudencia; podertios deducir que para deferminar la’

: marca, hace uso de su facultad junsd:ccnonal pero no de forma arbltrana, sino sujcténdose a.
+ tas reglas fi Jadas en la jurisprudencia emitidas por nucstros més alios Tribunales. :

Tanto de, los ‘criterios’ emitidos por el \IMPI,: como de los'
cia dc lmltacmn enlrc dos

- - mareas s deben'realizar dos tipo andlisis:




: a) En pnmcr lugar se realiza un estudio ‘nlrc los signos cn pugna.

“debn aplicar las cualro reglas siguientest. ™

1.- La imilacién debe apreciarse teniendo cn cucnta las semejanzas y no las diferencias,

Esta regla obedece a que, cuando se realiza una imitacién se marcas, 1a finalidad es
conservar los clementos més relevantes o distintivos, y agregar diferencias o quitar clementos,
de tal forma que los elementos que perduren, sean los mis signiﬁcativos o reconocidos, de
manera que cuando e} consumidor clija determinado produclo o servicio, solo rccordﬂm o
algunos clementos que constituyen la marca, no 1a totalidad de cllos. e

2.- La semejanza hay que apreciarta considerando la marca en su conjunto; teniendo en cuienta ..
todos los clementos que fa constituyen y los que hayan sido reservados, lomando en ‘cuenta
que el consumidor, al momento de elegir un producto distinguido por dctcrmmada marca,.
capta la marca de una forma global, y dificilmente fija su alcnmén en cada uno de los dclalles

que conforman dicha marca. it v

A cste respecto, la autoridad debe tener en consideracién que la existencia de un
clemento comin entre dos marcas, no ¢s un impedimento suficiente para negar un registro,
pues no foda semejanza genera confusion. En el supuesto de la existencia de un clemento
comiin entre dos marcas, sc debe analizar si dichas marcas cuentan con otro clemento que
tenga la suficiente fuerza distintiva, como para diferenciar una marca de la otra, evitando
* - cualquier posibilidad de confusion.

En la préctica, podemos observar la existencia de numerosas marcas que ticnen un
elemento comin, y que se encuentran registradas para distinguir productos pertenccientes a
una misma clase, como es ¢l caso de las marcas “CHOCO MIX", “ROL-MIX", “CHILI
MIX" y “MICHE MIX", pero las marcas antes sefialadas cucntan con ofro clemento que tiene
tal fuerza distintiva que desvirtia la semejanza derivada del clemento comiin; de tal forma que



‘no basta quc cxnsla scmcjanza cnlre una marca y olra sino quc ndem'\s debe Cl
cvndcnlc esa scmcjanza, que conl‘unda al pubhco consunudor. !

conflicto.

b).- EI segundo upo dc ané]lsm dcbc rcallzarsc entrc los productos o servicios que
amparan las marcas en conflicto, : ; -

Respecto de este punto cs importante que al momemo de resolver, cl jngﬂle’,
tenga presente que la proteccién de la marca no solo se limita a los productos y servicios para
los cuales ha sido registrada, sino que se hace extensiva a todos aquellos productos o
servicios, que pertenezcan o no a la misma clase, pero que, por sus caracteristicas, naturaleza,
uso y lugares de venta, puedan llegar a confundirse como provenientes de un mismo origen.
Estc andlisis cs determinante, ya que, en ¢l mercado podemos advertir la existencia de
numerosas marcas cuyos clementos integrantes son similares o iguales, pero que dificilmente
pueden generar confusion entre el piblico consumidor, por estar dirigidos a consumidores
completamente diferentes, razén por la cual dificilmente puede generarse confusion, tal es el
caso de la marca “VICTORIA” registrada para proteger chocolates, y la conocida marca
“VICTORIA", quec ampara cervezas,

Afin y cuando la jurisprudencia ha establecido las reglas que el Instituto Mexicano
de 1a Propiedad Industrial, debe scguir al momento de resolver si entre una y oira marca hay
semejanzas en grado de confusion y por ende, imitacion, es importante destacar, que dichas
reglas son dificiles de aplicar en cada caso concreto, ya que en la prictica el Instituto en
ocasiones ha resuelto de forma tan contraria, que podemos advertir la cxistencia de marcas
registradas tan similares en grado de confusion, que el titular que tiene mejor derecho de uso,
tiene que recurrir ante ¢l propio Instituto y solicitar la nulldad una marca que sea similar en
grado de confusion a la de su propiedad.
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9. EL CASO DE LAS MARCAS NOTORIAS.

: En la nclualldad debido a las grandcs inversiones que en publicidad realizan los
mdustnalcs, comerciantes y prestadores de servicios, se hace posible que en los Paises sc
" tenga' conocimicnto de la cxistencia de algunos productos o scrvicios amparados por
“determinadas marcas, los cualcs por sus caracteristicas y cualidades, han logrado un gran
rbsngno, atin cuando éstos todavia no se hayan introducido o los servicios que amparan no se
‘prestenen el Pais. Por este conocimicnto que tiene ¢l consumidor, se ha protegido a las
-denominadas marcas notorias, ain cuando no se encuentren registradas, con el fin de que
terceras personas no s¢ aprovechen del prestigio logrado por la marca, afectando los intereses

" 'del titular, también tiene como finalidad, evitar que el publico consumidor sea inducido a

. error, respecto de la procedencia del producto o servicio.

S Las marcas noforias se encuentran protegidas en el arﬂcu]o 6 bns dcl Convcmo de
: Parls, asl como por cl mﬂculo 90 de nuestra ley.

-,;Arllculo 6 bls del Convenio de Paris. 1) Los Pafses de la Umén se compromc(cn,
bien de oficio, si la legislacién del Pais lo permite, bien a instancia del intercsado,
a rehusar o invalidar el registro y a prohibir ¢l uso de una marca de fabrica o de
comercio que constituya la reproduccién, imitacién o traduccién, susceptibles de
crear confusién, de una marca que la autoridad competente del Pas del registro o
del uso estimare scr alli notoriamente conocida como sicndo ya marca de una
persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos
idénticos o similares. Qcurrird lo mismo cuando la partc esencial de la marca
constituya la reproduccién de tal marca notoriamente conocida o una imitacién
susceptible de crear confusion con ésta.

Artfculo 90. No serdn registrables como marca:

XV, Las dcnomihacioncs, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes -
a una marca quc el Instituto estime nolonamente conoclda en Méx:co, para ser .
"o Uovaplicadas a  cualquier produclo 0 servicios, . '

7 Se entenderd que una marca es nolonamenlc conoclda en Méxlco, cuando un
L scclor determinado del pub]lco o de los circulos comerciales del Pn(s, conoce la .
‘*” marca como consecuencia de las actividades comerciales dcsarrolladas en Méxnco o

“en cl cxtranjero por una persona que emplea esa marca cn relamén con sus
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produclos 0 servncms, as! como cl conocnmcnlo quie sc lenga de la marca cn cl
. lcm\ono, como consccucncla dc la promoclén 0 publ ldad dc la mlsma. S

A ‘ofecto de dcmostrar Ty noloncdad de la marca, podn&n emplcarse tudos los
_medlos probalonos pcnmlldos por csta ley. :

L Esle impédinlcnto procederd en cualquier caso en que el uso de la marca por
" quien solicilo su registro, pudiese crear confusién o un riesgo de asociacidn con el
titular. de la marca notoriamente conocida, o constituya un aprovechamicnto que

" cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no serd aplicable cuando e}

- sohc\lamc del registro sea titular de Ja marca notoriamente conocida. :

En los preceptos antes mencionados se prohibe que se usc o registre como marca B
un S|gno que sea imitacién de una marca notoriamente conocida.

: El titular de la marca notoria esta facultado para cjercitar las acciones legales en
contra del imitador, ya sea para solicitar la declaracién de nulidad, o de infraccién, -ain
cuando en nuestra ley no menciona de forma cxpresa que la imitacion de una marca notoria
constituya una infraccién, esta puede ser solicitada con fundamento en cl articulo 6 bis y 10 -
bis del Convenio de Paris, ¢l cual tiene categorfa de Ley Suprema de la Unién ( articulo 133 -
Constitucional), por lo cual las autoridades competentes estdn obligadas a aplicarlo; y con -
fundamento en ¢! articulo 213 fraccion I de nucstra Ley de Propiedad Industrial, el cual
expresa; Son infracciones administrativas: L

I.- Realizar actos contrarios a los bucnos usos y costumbres en la industria,
comercio y servicios que impliquen competencia desleal y que se rclacloncn conl
malcnn quc csla lcy rcgula. :

E Al tene conoclmlcnlo de !a sollcl(ud dc declaramén admmlstmhvn de’ mfraccnén,
'por lmnlncnén, el lnsuluto Mcxncano de;:la” Pmpwdad Industrial; “que.esla autondadv
‘. administraliva compctenle, previo'el procedlmxcnlo lcgal correspondlcnte dche rcsolver si la
marca 1m|ludaes una marca notoria, L

Ademés de ‘que”en -la’ jurisprudencia -emitida’ por- los Tnbunules Colegxados 'de
= Ctrcuuo en Materia Administrativa ¢ contramos una concepclén més ampha, como las que a
'contmuacxén sc transcriben: S & ; ‘




* MARCAS COMPETENCIA DESLEAL EN CUESTIONES DE. SOLO SE
PRESENTA' CUANDO SE TRATA DE PRODUCTOS IDENTICOS O

~.:SIMILARES, Si bien es cierto que el articulo 10 bis del Convenio de Paris tiene

“ como finalidad evitar la competencia desleal asf como cualquier otro acto capaz
de crear confusidn por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los
“productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, también lo es
que dicha disposicion, en una interpretacién integral con el 6 bis del propio
convenio, s¢ debe entender, cuando se trata de marcas, limitado al caso de
productos idénticos o similarcs, toda vez que si et articulo 6 bis prescribe Ia
obligacién de rehusar el regisiro de una marca que constituya reproduccion
de otra que la autoridad competente del Pais del registro, estimare ser alli
notoriamente conocida como propiedad de una persona que pueda
beneficiarse del convenio, cxclusivamente cuando sea utilizada para
productos idénticos o similares, no sc advicrte el por qué la compelencia
prohibida por et articulo 10 bis del citado Convenio de Paris debe aplicarse sin la
" limitanie de que se trate de productos idénticos o similares.
CRITERIO SOSTENIDO EN EL JUICIO DE AMPARO 1928/86. FRANCISCO
JAVIER MARTIN SENDRA, 23 DE ABRIL DE 1987, UNANIMIDAD DE
VOTOS. VISIBLE EN LA PAGINA 166, TERCERA PARTE DEL INFORME
DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN EL
ANO 1987,

JURISPRUDENCIA QUE ESTABLECE LA
NOTORIEDAD DE LA MARCA “GUCCI”

MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE REQUIERE
QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS. Para poder delimitar el
significado que se debe tener de una marca notoria, es necesario {ener en
cuenta que la notoriedad es ¢} conocimiento que ¢l piiblico consumidor tiene
de esa marca, Este conocimiento no se limita, naturalmente, al nombre de la
marca, sino que incluye informaciones sobre las cualidades, caracteristicas y
uso de los productes que 1a Hevan. Es por referencia al pablico consumidor
como se puede saber si una marca es notoria o no, ya que la notoriedad es
una prucba de la utilizacién de la marca, porque significa que la marca ha
tenido gran éxito y ha sido apreciada por los consumidores. De tal modo que
una marca pucde ser notoriamente conocida cn ¢l Pais antes de su registro en
¢l y, en vista de las repercusiones posibles de la publicidad de otros Paises,
aiin antes de que se wtilice en la Repidblica Mexicana, Por lo que ve el
carécter de notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestion de
hecho que las autoridades administrativas y judiciales del Pais deben
determinar, fundando su opinién en apreciaciones razonables. En la especie,
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las autoridades responsables negaron a la quejosa ¢l registro del signo que
propuso por tratarse de imitacién de uno de los monogramas que se usan cn los
productos de la marca “Gucei”, que a nivel internacional han dado a conocer los
seitores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito comercial de dichos
productos propicdad de “Guceci Shops”, Inc., por lo que cstimaron que se trata de
una marca notoriamente conocida, y que, de concederse el registro solicitado, se
podria crear confusion entre ¢l publico consumidor, pues éste al adquirir los
productos creeria que se trata de articulos amparados con la marca notoriamente
conocida. Con lo anterior, tas autoridades responsables realizaron una correcta
aplicacion de los articulos 91 fracciones XX y XX, de la Ley de Invenciones y
Marcas, 6 bis y 10 bis del Convenio de Paris para la Proteccion de 1a Propicdad
Industrial, pues, al tratarse de un discfio que imita uno de los monogramas de la
marca notoriamente conocida “Gueei”, no se encuentre registrada en cl Pafs, pucs
no es necesario que se cumpla con cse requisito para que se dé la proteccion de la
marca noloria, en términos de lo dispuesto por los articulos 6 bis y 10 bis del
convenio mencionado anterionmente, ya que se trata de una proteccién de caricter
excepeional que tiene como fin evitar que se induzca a engaiio o error al piiblico
consumidor ¢ impedir que s¢ produzean actos de competencia desleal, La marca
sirve para distinguir los productos o servicios de sus competidores, Las fuenics
del derecho a la marca, reconocidas por la doctrina y adoptados las legislaciones
de distintos Paiscs, son ¢l primer uso y ci registro, habiéndose generalizado cste
iltimo como ¢l medio més eficaz para la proteccion del signo marcario, El sistema
adoptado por nuestro Pais puede considerarse mixto, ya que si bien es cicrlo que
basicamente es el registro el que genera la exclusividad del derecho a la marca,
también es verdad que cl uso produce cfectos juridicos antes del registro, y con
posterioridad a su otorgamiento, Nuestra Ley de Invenciones y Marcas prevé la
posibilidad de conceder ¢l registro de una marca que comenz6 a ser usada antes
que otra fuese registrada, para lo cual existen procedimicntos y plazos que
conducen a la anulacion del registro ya oforgado para dar lugar al registro de la
marca usada con anticipacion (articulos 88, 99 y 93). La proteccién de la marca se
encuentra sustentada cn dos principios fundamentales: ¢l de territorialidad y el de
especialidad. De acuerdo con el principio de la territorialidad, la proteccion de la
marca se encuentra circunscrita a los limites del Pais en donde ha sido registrada
¥, por su parie, el principio de la cspecialidad de la marca ticne que ver con la
naturaleza de los productos, ya que el derccho exclusivo que origina ¢l registro de
la marca opera s6lo en ¢l campo de los productos o de los servicios idénticos o
similares (respecto del principio de territorialidad, ver los articulos 119, 121 y
123; en cuanto al principio de especialidad, los articulps 94 y 95 de la Ley de
Invenciones y Marcas). Pero la aplicacion estricta de los principios de
teritorialidad y de especialidad de la marca, puede provocar abusos que se
traducen cn engaflos para los legitimos duciios de las marcas y para el piblico
consumidor, pues debido a la territorialidad, alguien poco escrupuloso se podria
aprovechar de una marca extranjera que todavia no ha sido registrada en nuestro
Pals, para obtener cl registro de csa marca a su nombre, y disfrutar de la
celebridad de ese signo distintivo, Es por cllo que, para cvitar los citados
inconvenientes, ¢l dfa catorce de julio de mil novecientos sctenta y siete, se adoptd
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en Estocolmo la ltima revisién del Convenio de Parls para la Proteccion de fa
Propiedad Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres;
convenio que fue aprobado por ¢l Congreso de la Unidn segiin decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federacion de cinco de marzo de mil novecientos sctenta
y seis. Lo dispuesto por los articulos 6 bis y 10 bis del ya mencionado convenio,
ticnen la finalidad de evitar el registro y cl uso de una marca que pueda crear
confusién con ofra marca ya notoriamente conocida cn ¢l Pais de registro o de
utilizacion, aunque esta Gitima marca bien conocida no esté o todavia no haya sido
protegida en ¢l Pais mediante un registro que normaimente impediria el registro o
uso de la marca que entre en conflicto con ella. Esta proteccién excepeional de
una marca notoriamente conoeida esté justificada porque el registro o uso de
una marca similar que se prestara a confusién equivaldria, en la mayoria de
los casos a un acte de competencia desleal, y también se puede considerar
perjudicial para los intereses del piiblico consumidor que puede ser inducido
a error , respecto del origen o calidad de los productos amparados con esa
marca similar, Al ser aprobadas por ¢l Senado, Jas reformas que se hicicron en
Estocolmo al Convenio de Paris para la Proteccion de 1a Propiedad Industrial, en
las que se contiencn los articulos 6 bis y 10 bis, dicho tratado intemacional forma
parte de la Ley Suprema del Pais, en términos del articulo 133 Constitucional, En
concordancia con los articulos 6 bis y 10 bis del Convenio dc Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, el legislador mexicano establecié en las
fracciones XX y XXI del articulo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, la
prohibicion de registrar como marcas las denominaciones, signos o figuras
susceptibles de cngaiiar al piblico consumidor o inducirlo a error, por
tratarse de imitaciones de otra marca que la autoridad competente del Pafs
(en la actualidad Sccretaria de Comercio y Fomento Industrial), estime ser
notorinmente conocida, como sicndo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos idénticos o similares;
igual prohibicién existe cuando la parte esencial de la marca notoriamente
conocida o una imitacién susceptible de crear confusién con ésta, con el
objeto de asegurar una proteccion eficaz contra la competencia desleal,
CRITERIO SOSTENIDO POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN
REVISION 1269/84. GUCCI DE MEXICO, S.A. 19 DE MARZO DE 1985,
UNANIMIDAD DE VOTOS. VISIBLE EN LAS PAGINAS 27 Y 28 DEL
INFORME DE LABORES DE 1985 TERCERA PARTE.

Ademés de declarar que la marca imitada es una marca notoriamente conocida, la
autoridad administrativa (IMPI), debe aplicar todas las reglas establecidas por los Tribunales
Colegiados de Circuito, a través de la jurisprudencia (reglas que ya fueron scfialadas en ¢l
punto quinto de este capitulo), para determinar si la marca usada por un tercero es similar en
grado de confusidn a la marca notoria, y si s estd usando en los mismos o similares productos
o scrvicios,
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CAPITULO V.
INFRACCIONES, DELITOS Y SANCIONES EN
MATERIA DE IMITACION DE MARCAS.

Los derechos de pl’OplCdﬂd industrial no tendrian razén de ser, si no se establecieran

a' favor de los titulares las acciones necesarias para la proteccion y conservacién de sus

- :derechos exclusivos. Como ya se menciond, en materia de imitacion de marcas se han creado
especialmente dos figuras juridicas:

“1).- La imitacién como infraccién administrativa,
2).: La imitacién como delito.

" 1. LA IMITACION COMO INFRACCION ADMINISTRATIVA.

administrativas 'y que; no: son; conslderadas como delllos por la legls]acnén pennl por
consndcrar]os l‘altas que amcritan sanciones menores”, WK . . :

cnar, resolvcr ¢ imponer las . sanciones corrcspondlenlcs a las

" SERRA AS, Andrés, DERECHO ADMINISTRATIVO. Porriia México,1999.p. 21,

™ Autor citado) por Acosta Romero Migue! y Eduardo Lépez Betancourt. DELITOS ESPECIALES.

México Porriia; 1998, p. 21

HEPP, FERDINAN, Carl. Autor citado por Acosta Romero Miguel y Eduardo Lopez Betancourt.
DELITOS ESPECIALES. Op. Cit.. p. 28
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infracciones adminislrzi_(ivaé, ks‘eﬁaladus f)or la Ley dekPropicd‘ad 'lnd:ustrial (articulo 6 L.P.L)

a).- Que cxlsla una marca reglslm

b).- Que un tcrccro use una mara parecida ¢ grado de confusién, en productos gualcs o
similares a los amparados por la marca rcglstrada o g

En cuanto el primer supucsto, la persona que solicita I declaracién de infraccién
administrativa por imitacién, debe acrediiar que exisle en su favor un registro marcario
vigente, ¢l cual le otorga e derecho a su uso exclusivo; que lo” faculta para oponerse a
cualquier acto de un tercero que invada su derecho. Para poder cjercitar cualquier accién, es
necesario que el titular del registro haya aplicado a sus productos o servicios -la leyenda de
“Marca Registrada”, las siglas “M.R.” o ¢l simbolo ®. (arifculo 131 y 229 de la L.P.L).

Para que s¢ actualice ¢l segundo supuesto, primero hay que analizar si la marca
imitadora cs scmejantc en grado de confusién a la marca registrada; para lo cual hay. que -
aplicar las reglas que han sido cstablecidas por nucstros Tnbunalcs (y que han sido cxphcadas
: en cl capitulo Cuarlo), dichas reglas son: O .
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- iguales o similarcs a los amparados por la marca registrada,”

Existe dlfercncm o las cxpresnoncs mlsmos productos o semc:os" y “sumlares
roduclos o servmos rcspcc(o dc esta dlstmcnén, cncontmmos la slgtucnle lesls ;

MARCAS. No dcbc confundirse - la cxpresién de “mlsmos an[culos arﬂculos o
similares” empleados en la Ley de la Propicdad Industrial, pucs en lanlo quc cl prlmcro’ N
es cquivalente a identidad o lgualdad 1a segunda no tiene la mlsmn co lncl(m smo por =
¢l contrario, sélo significa semejanza o parccido, 5
AMPARO ADMINISTRATIVO EN REVISION 5779/48, KNOPLER JORGE; l9 DE S
NOVIEMBRE DE 1948, MAYORIA DE 3 VOTOS, VISIBLE EN LA P/‘\GINA 1393,
TOMO Xevi. ™ L

En cuanto a que la marca imitadora sc aplique a los mismos productos o sérvncidé, :
no offece mayor problema, pucs como se desprende dela anterfor tesis; para. que' exisla ..

imitacién la marca ilegal debe usarse en un producto |gual al produclo o Sel’VICIO quc' R

distingue 1a marca invadida.

En ¢l supucsto de que la marca imitadora se aplique a productos o. servicios
similares a los que sc aplica la marca registrada; este debe ser objeto de un andlisis més
detallado para cstablecer si los productos o servicios son realmente semejantes o parccidos y
se pueden prestar a confusion; sobre este punto encontramos los siguientes dos criterios:

a)- TESIS QUE ESTABLECEN QUE EI,_ ANALISIS PARA DETERMINAR LA
SIMILITUD O SEMEJANZA ENTRE LAS MARCAS NO SE DEBE LIMITAR
UNICAMENTE A L.OS ARTICULOS PERTENECIENTES A UNA MISMA CLASE

MARCAS, LA SEMEJANZA IMPIDE SU REGISTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE
LA CLASIFICACION DE LAS. La_semcjanza o similitud a que alude ¢l articulo 91
fraccién XXII de la Ley de Invenciones y Marcas no se limita a articulos clasificados cn
la misma clase, sino a cualquicra otra que se reficra a productos similares, siempre que
induzca a crror por Ja finalidad, su composicién, lugar de venta o cualquicr relacién gue
enire ambos exista, por lo que, la clasificacién a que alude el articulo 56 del Reglamento
de la Ley mencionada no puede servir de base para concluir si hay o no_similitud entre
productos de distintas clascs, mixime cuando los clementos de confusion de las marcas
Conmemorativo (licores alcohdlicos clase 49), y Conmemorativo (vinos de mesa clase

" SERRANO MIGALLON, Fernando. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO. Op. Cit. p. 276.
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47), composicién de a marca, ya que fonética y gramaticalmente son scmqantcs en grad

de confusién,

AMPARO EN REVISION 1326/88, CERVECERIA CUAUHTEMOG, SA. DECV 5.
DE OCTUBRE DE 1988, UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSE -
ALEJANDRO LUNA RAMOS, SRIO: AGUSTIN TELLO ESPINDOLA. o

MARCAS INDUSTRIALES, ELEMENTOS DE CONFUSION. Este- clemento que
pudiera incurrir en etror acerca de la procedencia del producto amparado por una marca
idéntica o semejante a la registrada con anterioridad, puede provenir de muchos factores,
encauzados a alcanzar un beneficio con detrimento del derccho preferente que trata de
resguardarse, y de alli que la semejanza o similitud a que alude 1a ley no quede limitada a
articulos clasificados en la misma clase, sino en cualquicr otra, siempre que induzea a
error, por su {inalidad, su composicidn, lugar de venta o por cualquier relacidn que cntra
ambos exista, bien sea de medio a fin o de causa a efeclo, sin que, por todo ello, a la
similitud indicada se le debe dar una interpretacion rigida, sino, como queda dicho y debe
reiferarse, justa y logica; pudiendo decirse, entonces, que la clasificacién a que alude el
arfculo_71 reglamentario, no puede servir de base para concluir que no haya ni puede

haber similitud entre productos de distintas clases.
AMPARO EN REVISION 4195/1962 SCRIPTO INC., RESUELTO EL 22 DE ABRIL

DE 1963, POR MAYORIA DE 3 VOTOS CONTRA EL SENOR MINISTRO MATEOS
ESCOBEDO. PONENTE EL SENOR MINISTRO RIVERA P.C. SRIO. LIC. JOSE
TENA RAMIREZ. 2*, SALA. BOLETIN 1963. PAG. 382.

MARCAS CONFUSION, PRODUCTOS DIFERENTES. Para que una marca no deba
registrarse, aplicando para cllo el articulo 105, fraccién X1V, inciso b), de la Ley de la
Propicdad Industrial, aplicable, se requierc que los articulos amparados por ambas marcas
tengan caracteristicas semejanics. De manera que si se trata de articulos que no tienen
mayor relacién entre si, por su naturaleza y su uso, o por las tiendas en que s¢ venden, no
hay inconveniente cn usar marcas que podrian confundirse, cuando no hay la menor
posibilidad de confusién en los productos, o de compelencia comercial entre los
productores. La propiedad de una marca tiende, esencialmente, a proteger el prestigio de
un fabricante, de manera que otro no pueda aprovecharse de ese prestigio para obtener un
provecho comercial, en detrimento del propietario de la marca anterior, ni pucda causar a
¢éste algin desprestigio en relacién con la calidad de su producto. Pero cuando los
productos a que sc aplican las dos marcas son d¢ naturaleza substancialmente diferentes, y
se expenden cn comercios substancialmente diferentes (cuando se trata de
establecimientos especializados), no se ve que haya razon para negar el registro de una
marca por su posible semejanza o confusién con la otra. Pues en estos casos no podrd
haber confusion para adquirir el producto del duefio de la marca anterior, con motivo del
registro del ofro, ni ¢l productor ducfio de la anterioridad podré sufrir dafio cn su prestigio
ni en su economia con ¢l uso de la otra marca. Ni podré el duefio de la scgunda usar el
prestigio de la primera, para vender su producto, ya que ambos productos se encontrarin
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en esferas difcrentes de uso, aplicaciones y expendios comerciales, (o departamentos
especiales, en comercios generales). Por lo demds, aunque los productos amparados por
una_marca pertenczean a una categoria, y la marca se haya expedido en principio para
amparar todos los productos de esa categoria, si la realidad cs que la marca esta destinada
a amparar productos de cierta naturaleza y destinada a ciertos usos afines, ¢l registro de
csa marca no impide el registro de una segunda marca semejante que se desting a amparar
cxclusivamente_ciertos productos que, aunque pertenczean a la misma categoria en_la
clasificacion _del articulo 7!_del reglamento de la_ley, sean artlculos de naturaleza
esencialmente que se vendan en comercios de naturaleza también diferentes, como es el

caso, por cjemplo, de eepillos para mucbles, pisos de tapiceria y de cepillos dentales.
INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE

LA NACION EN EL ANO DE 1977, TERCERA PARTE. TRIBUNALES
COLEGIADOS DE CIRCUITO. PAGS. 32 Y 33.

MARCAS. CONFUSION ENTRE PRODUCTOS DIVERSOS. No puede haber
confusion entre productos que perienezean a géneros totalmente diversos. El articulo 263
de la Ley de la Propicdad Industrial exige que la confusion se establezea entre productos
de un competidor con los de otro, y de alli que, por no haber competencia posible entre
articulos de géneros totalmente diversos no pueda hacerse declaracién de confusién para
cl fin de aplicar las sanciones previstas por ¢l precepto citado,

VOL. LI, 3* PARTE, P. 64. AMPARO EN REVISION 3100/60. LES PERFUMS
CHANEL, S.A. 20 DE SEPTIEMBRE DE 1961. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.
PONENTE: JOSE RIVERA PEREZ CAMPOS.

b).-_TESIS QUE ESTABLECE QUE EL_ANALISIS PARA DETERMINAR LA
SIMILITUD O SEMEJANZA ENTRE LAS MARCAS SE DEBE LIMITAR
UNICAMENTE A LOS ARTICULOS PERTENECIENTES A UNA MISMA CLASE

MARCAS. NO PUEDE EXISTIR CONFUSION EN MARCAS CON LA MISMA
DENOMINACION CUANDO SE  ENCUENTRAN AMPARADAS POR
CLASIFICACION DIFERENTE. Del texto de los articulos 94y 95 de la Ley de
Invenciones y Marcas, 56 def reglamento de dicha ley, se advierte con claridad meridiana,
en primer término, que si las marcas se registraran con relacién a las clases de productos o
servicios determinados de acuerdo con la clasificacién que se encuentra cstablecida en el
reglamento de la propia ley, es inconcuso que la proteccién que la ley otorga por el
registro de una marca, cn términos de los articulos 88 y 89 de la Ley de Invenciones y
Marcas, s¢ limita a los productos o servicios para los cuales sc otorgé el registro
atendiendo estrictamente a la clasificacién que de los mismos hace el articulo 56 del
reglamento de la ley cn cita, y, en scgundo lugar, que el registro de la marca no ampara
mas que los productos determinados contenidos en la clasificacién en que sc otorgé; csto
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cs, ¢l repistro no_puede de ningin_modo abarcar productos o scrvicios similares que de
manera especifica estén contemplados en una clasificacién diferente para la que se otorgd
¢l registro de Ja marca, ya que ello equivaldria a hacer extensiva Ia proteccion del registro
a productos contenidos en una clasificacion distinta para la que fuc otorgado el registro de
la marca, porgue ello contravendria lo dispuesto en ¢l articulo 95 de la Ley de Invenciones

y Marcas,
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL

PRIMER CIRCUITO. AMPARO EN REVISION 2445/87. TEQUILA SAUZA, S.A. DE
C.V., 28 DE OCTUBRE DE 1998. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JULIO
HUMBERTO HERNANDEZ FONSECA.

De las tesis transcritas con anlerioridad, sc desprende que existen 2 criterios para
* determinar si puede existir confusién entre las marcas cuando amparan productos o servicios
de la misma clasificacién o de clasificacién diferente,

Un primer criterio ¢s que la semejanza o similitud de marcas no se limita a artfculos
perienecientes a la misma clasificacién, sino a cualquier otra, siempre que los productos o
servicios induzcan a error por su finalidad, su composicion, lugar de venta o cualquier
relacidn que entre ambos exista; concluyendo que Ja clasificacién a que alude el articulo 59
del reglamento de la ley, no puede servir de tinica base para establecer que haya o no similitud
entre los productos y servicios,

En cl segundo criterio se afirma que no pucde existir confusién ¢n marcas, cuando . -

amparan produc(os o servicios de clasificacion diferente, pues el registro sélo protege los

_productos o servicios pcﬂcnccnenlcs a’la clasificacién en que:se olorgd; por-lo cual la

- proteccién no pucdc hacerse cxtensiva a produgctos o servicios contenidos en una clasnﬁcaclén g
‘distinta para la que fue olorgado dlcho rcglslro

.El anterior cnleno cs conlrano al principio de especialidad de la marca rcconocndo :
2oL nucslra ley-y por. virtud del cual se establece que el derccho exclusivo otorgado por cl
“registro de la‘marca, opera en el campo de los productos o servicios idénticos o similarcs,
'1lentend1endo por estos ultimos aquellos productos que induzcan a error por su finalidad,
v composicién, lugar de venta o cualquicr relacién que entre ambos exista; de lo cual podemos

~ - coneluir que la proteccién de la marca tiene que ver més con Ia naturaleza de los productos o

: scmclos que con la clase en la que han sido agrupados los productos o servicios. -

Bl pnmcr criterio es el més acertado y el que sc emplea en materia de marcas, pues
cl'ecllvamcnlc la clasificacién contenida en el articulo 59 del referido reglamento, no pucde

. ser determinante &l momento de resolver si hay o no confusién de marcas cuando se aplican a
: 'produqlos o servicios similarcs, ya que como lo afirma el Licenciado Mauricio Jalife Daher,
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pucde presentarse la situacidn de que una marca registrada para productos. diferentes,
ubicados en clases distintas, se prestc a mayor confusidn que si sc tratara de productos
ubicados en Ja misma clase, * pues existen clascs que comprenden productos o servicios que
guardan relacion, de tal forma que se pueda crear confusion,

Tal s el caso de la clasc 8 que incluye herramicntas ¢ instrumentos: de mano -
impulsados manualmente; cuchillerla, tenedores y cucharas; y la clase 21 que estd integrada
por u!cnsnllosyrcclplcnlcs para el menajeo la cocma, cnslalcria, porcelnnayloza S !

La clasc 25 que se confonnﬂ por vestuario, calzndo, yla clasc 28 com ucsla por R
: nrllculos dc gimnasia y de depone, lnmblén la clase 18 que comprende maletas, B

s¢:29 integrada por fmtﬁs'en conéérva‘, mermeladas;

\ compotas, leche y :
1yl clasc 32 conformada por bebidas y zumos de frutas.. - = )

Consclentcs ‘de csta snuacxén, muchos titulares de marcas sobrc todo de las més

;"conocidas o de las marcas notorias, han decidido solicitar el registro de su marca en-"

e tod'ls aquellas clases que se encuentren relacionadas con los productos o servicios que -
"~s¢ distinguen con sus marcas, constituyendo asf lo que se denomina en 1a doctrina:
“registro de defensa”, como una forma de proteger su “regisiro base”, evitando la
posibilidad de que terceros de mala fe se apropien de su marca. .

2.- SANCIONES PARA LA INFRACCION ADMINISTRATIVA DE lMlTAC[ON.

La lmltumén como |nfracc16n admmlstrallvn [ sancnonnda dc confonmdad con. el
Ley de Propiedad Industrial, con las mguncn!cs penns.:

: - Multa hasta por el importe de veinte dfas de salano m(mmo general vigente en el Distrito
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- lI Mulla adicional hasta por el importc de quinicntos dias de s1lano mlmmo gencrnl v1gcnle
’cn el Disirito Federal, por cada dia que persista lo fraccnén, i

AR -Las multas podn’m ser duphcndas, sin que su monto cxccda de] lnplc dcl maximo
‘ I' Judo por el nrl{culo 214 que anteccde, cn caso'de rcmcndencla (nnlculo 218delaLPL).

) Las clausuras podrén imponerse qn la rcsolucién'qlié iésuelva la infraccion ademas

" de la multa o sin que ésta se haya impuesto, La clausura definitiva seré procedente cuando el
establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y dentro del lapso de dos
ailos, si dentro del mismo reincide cn la’ mfracmén, mdependlcnlcmenlc de que hubiere
variado su domicilio (articulo 219 de la LP.L )

El articulo 220 de la Ley de I’ropledad lnduslnnl cslablccc Para la determinacién
de las sanciones dcber.’l lomarsc en cucnl:r

C1-El cnrﬂclcr'inléﬁc_lonalyde la accién u omi istitutiva de la infraccion;

- - La:gravedad que Ia-infraccién lmphquc en relacién con ‘el ‘comercio de productos o la. =
< prcstacnén dc scrvncnos, asf como el per]ulclo ocaslonado 10s dircctamenite afectados nL

Adcmﬁs do las sanciones sefaladas anteriormente, * s pucdc 1mponcr la :
indemnizacién de daflos y perjuicios, que en ningiin caso serd-inferior al cuarenta por ciento - E
del precio de venta al plblico de cada producto o la prestacién de servicios que lmpllquen una o
violacién al derecho exclusivo del titular de la marca (articulo 221 y 221 bis de la L.P.L),

El pago de los daffos y perjuicios sc debe hacer en términos de Ia legislacién
comiin, siendo competente la autoridad federal (Juzgados de Distrito en materia Civil), pero
también se puede acudir ante los juzgados civiles del fuero comiin ya que en este supuesto se
ventilan primordialmente interescs particulares (Jurisdiccion Concurrente, articulo 104
Constitucional y 227 dc la Ley de la Propicdad Industrial).
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3 LA IMITACION COMO DELITO:

La razén (ratio) de la tutela penal de los delitos contra la propiedad industrial, es la
lesién a los intereses industriales y comerciales que emanan de las patentes y certificados de
invencién, registros de modelos, dibujos industriales y marcas, denominaciones de origen y
avisos y nombres comerciales y cvitar de csta forma la competencia desleal que implica el uso
antijuridico de los derechos de otro. Los objetos tutelados en cstos delitos no son en sf las
patentes, certificados, regisiro de modclos, dibujos industriales y marcas, denominaciones de
origen, avisos y nombres comerciales, sino las creaciones industriales y las ideas que
encicrran. Se tutela sustancialmente el contenido inmaterial y no el continente corpdreo,
aunque algunas veees el continenle corpéreo es frascendente para valorar ¢l cuanto de la
lesion y ¢l alcance de la ofensa.”

El delito de imitacién de marcas es uno de los denominados “Delitos Especiales”,
toda vez que estd contenido en una ley especial, como lo es la Ley de la Propiedad Industrial,
que es un ordenamiento distinto del Cédigo Penal, este tipo de delitos son reconacidos por el
articulo 6 del Cédigo Penal, que establece:

Articulo 6.- Cuando se cometa un delito no previsto en este Cédigo, pero
" 'sf en una ley especial o un tratado internacional de observancia obligatoria
- en México, se aplicarin éstos, tomando en cuenta las disposiciones del
- Libro Primero det Presente Codigo y en su caso, las conducentes del Libro
Segundo.

Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones,
la especial prevaleceré sobre la general,

Atin cuando el delito de imitacién se encuentra contenido en la Ley de Propicdad
Industrial, ésta sélo-describe la conducta ilicita y-la pena correspondiente; por lo cual de
conformidad con el articulo 6 del Cédigo Penal, hay que aplicar supletoriamente las reglas
gencrales sobre delitos, establecidas en'el Libro Primero del Cédigo Penal Federal, y que no
se encucniren reguladas la Ley de'la Propiedad Industrial; asimismo hay que aplicar las reglas
del proccdimicnlo pcnal establecidas en el Cédigo Federat de Procedimientos Penales, -

“E dehlo de lmltaclén se encuentra previsto en el articulo 223 fraccxén I de la Ley b,
‘de Proplcda Industn que cstablece, son delitos: R

: 1 JlMENEZ HUERTA Marlano DERECHO PENAL MEXICANO TOMO IV LA TUTELA DEL
- PATRIMONIO. Porria Méxlco 1977.p. 391,
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: I Remcldlr en'las conductas prcvnslas en las fraccmnes ll a la XXII dcl" !
’aniculo 213 dc osta: lcy, una vez que la pr d mslrallva

dice “que por"[._‘
N ismo’ précepto;
emitié 1a resoluicién relnllvau

P ;
: rcmcndcncm se_entiende,” cada una de Jas’ subisccucnt
" comelidas‘dentro'dc los dos ‘afios siguicntes a la fecha en qu
=l infraccién;

es, precisamente la”
¢ sciiala; Son

: - Una de las conductas a'que se refierc ¢l precepto antes citado,
‘lmllECIén de marcas cono mfraccnén prevista en el articulo 213 fraccién 1
infracciones admvlbmstrauva‘s _

V- Usar una marca parecida en gtad ‘dc
ampnrar los mismos o SImll es prod
por la rcglstrada.

Del concepto de rcmcndcncm que.nos da la Ley de la Pr |cdad Industnal 1,Qué. :

- debemos entender por “cada una de las subsecuenies mfraccloncs 2 un mismo’ prcceplo "%, en

Ja practica csta expresion no comprende todas las hlpéleSIs que seﬂala ‘clarticulo 213, sino
que dlcha cxprcsnén significa que la recaida debe produmrsc en ]a misma hlpétesns riormativa, -

En la préchca la imitacién de marcas como dchlo sélo se. conﬁgura si'las dos
infracciones se encuentran relacionadas con la misma marca, es dec:r, si cmmda una primer
declaratoria de infraccion, ¢l sujcto infractor continiia haciendo uso de la marca imitadora, a
pesar de que se le ordena abstenerse de scguir uséndola, ante tal situacién el titular de la
marca imitada pucde acudir ante ¢l Ministerio Piiblico Federal, a denunclar estos hechos, a fin
de que éste inicic la averiguacion previa cn contra del infractor.

Como podemos observar La Ley de la Propicdad Industrial, contempla solamente la
reincidencia especifica; porque para que se configure la imitacién come delito, requicre que
las infracciones se refieran a la misma hipdtesis normativa, Pero un reincidencia especifica
“especial” con tratamiento diverso a aquel que establece ¢l Cddigo Penal, en el cual, para que
se actualice la reincidencia especifica es suficiente que el sujeto activo incurra en delito de la
misma naturaleza, mientras que en materia de marcas para que sc configure la reincidencia la
conducta delictiva debe ser realizada con respecto de la misma marca,
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*-De los articulos 213, 218 y 223 Fraccidn 1, de Ia Ley de la Propicdad Industrial se
desprenden los elementos del delito de imitacién mismos que son:

UNA CONDUCTA DE ACCION.- Consisiente en reincidir en una conducta
declarada como infraccién administrativa. Se requiere que cl sujeto aclivo haya usado una
marca semejanie en grado de confusién a ofra registrada para amparar los mismos o similares
productos o servicios, y que este uso haya sido declarado por ¢l IMPI como infraccién, una
vez que dicha declaratoria haya causado cjecutoria, y dentro de los dos afios siguientes cometa
otra infraccion de Ja misma naturaleza.

RESULTADO FORMAL.- En este delito es suficiente la consumaclén dc] aclo
delictivo, independientemente def daflo o perjuicio causado por el sujelo :

- REFERENCIA TEMPORAL.- Para que s¢ conﬁgurc la remcldcncla s requncre
que la scgunda infraccién administrativa se’comela- deniro; :de:los dos ‘afios sngulcntcs,
contados a partir de que haya causado ejecutoria fa primera dec]arutorla de mﬁ'acclén‘ si no se

- acredita que la iiltima infraccién se comcué dentro de este plazo enlonces no se mlcgra el
delito, . :

DELITO DE PELIGRO.- Para su mlegracl necesario que se dafic el bicn
juridicamente tutelado, . basta que s¢ ponga en ‘peligro, esdecir, puede o no generarse la
confusién de las marcas, pero:la sola posibilidad de que ésta’se produzca genera un riesgo

- para los interescs del titular del registro o registros imitados,

DELITO CONTINUADO.- En este delito se requiere que exista una umdnd de -
: propésllo delictivo; como se ha hecho mencién, para que se configure el delito, s¢ requlere de
- por lo'menos a existencia de dos conductas infractoras, de esto sc deduce que si un sujeto
. actiia en dos acciones ilfcitas, enlonces dicho sujeto tiene la intencién de imitar marcas;
asimismo’ se viola el mismo precepto legal, pues la misma ley sefiala que la reincidencia
existe, cuando se cometen subsccuentes infracciones a un mismo precepto (por lo menos
dos), en este caso el artlculo 223 fraccién 1, en relacion con ¢l 213 fraccion IV, delaLey de la
Propicdad Industrial.

CONDUCTA DOLOSA.- Dada la naturaleza del delito de imitacién, este es un
delito necesariamente doloso, pues para que se integre se requlcre la reincidencia, y estamos
hablando de que'si un sujeto comele dos infracciones de la misma naturaleza, entonces este
sujeto tiene conocimiento de que con su conducta lesionara derechos otorgados por el registro
al titular de la marca y a sabiendas de ello realiza el hecho delictivo,



condiciones -

CASTELLANOS TENA. Femando. LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO PENAL
{PARTE GENERAL, Porrl]a México, 1991. p. 278,
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deberi realizar un estudio como érgano especializado, si a su consideracion los hechos que
son objeto de averiguacién previa pueden ser constilutivos de algin delito, sin prejuzgar la
accion penal que proceda, requisito sin el cual no sc puede proceder al gjercicio de la accidn
penal, correspondiéndole al Juez de Distrito valorar este dictamen. )

ANTHURIDICIDAD.- La conducta es antijuridica, cuando siendo’tipica,” no.
concurra en su favor alguna norma de cardcter permisivo, de las contempladas por el articulo
15 del Cédigo Penal, en las fracciones 111, IV, V y VI, como son el consentimicnto del titular
del bien Juridlco prolcgldo Ia legitima defensa, el estado de nccemdnd el cumpllmlcn(o de un

- deber o el ejercicio de un derecho. . :

CULPABILIDAD.- Queda acreditada si el sujeto al momento de la realizacién del
hecho, tenfa la capacidad de querer y entender el carcter ilicito de su conducta y de-
conducirse de acuerdo con dicha comprensidn, en virtud de no padecer trastomo mental o
desarrollo intelectual retardado, tal y como lo establece el articulo 15 fraccion VII del Codigo
Penal, interpretado a contrario sensu; y por lo fanto (enfa pleno conocimicnto de que lo
realizado era contrario al ordenamicnto juridico, sin que concurriera a su favor alguna
situacidn de error de prolibicion invencible por cl cual se pudicra estimar que su conducta
fuera licita, tal y como lo establece el precepto antes mencionado en la fraccién VIII,
interpretado a contrario sensu. Por lo tanto le era exigible conducirse de acucrdo con la ley.

Como lo hemos menctonado, cn la practlca, para que sc configure ¢l delito de
imitacién, las infracciones deben versar sobre la misma marca, pero, cste criterio nos parece
_ desacettado, pues del texto del articulo 218, no sc desprende que para que se integre la
reincidencia necesariamente la recafda deba producirse respecto de una misma marca, tal y
como se verﬁ en cl lexto dc dncho artfculo, el cual s¢ lranscnbc a conlmuaclén.

- Anticulo 218 "En los casos de reincidencia se duplicardn las multas impuestas
_anteriormente, sin que su monto exceda del triple del méximo fijado en el articulo
“ 214 de esta ley, segiin sea el caso,

Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta ley y demds_disposiciones
derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto,
cometidas_dentro de los dos afios siguientes a la fecha en que se emili la

El articulo antes trascrito solo refiere que por reincidencia sc enfiende cada una de
las subsecuentes infracciones a un mismo preceplo, pero_en ningiin momemo scﬁala de
manera expresa, que la recalda debe relacionarse con una mlsma marca.,
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Adcmas de lo anterior, como la Ley de la Proplcdad lnduslnnl en matcna de
“infracciones administrativas, cstablece multas muy elevadas, ;Entonces podcmos creer que un
mismo sujeto, a pesar de las elevadas sanciones ccondmicas que se'le imponen, continuaria”
usando 1a marca imitadora?, lo cual serfa muy dificil, pues las personas que tienen inclinacién
por la realizacion de ilicitos, buscan con frecuencia evadir la justicia.

A nuestro juicio, consideramos que de continuar aceptando que para:que se
configure la reincidencia, la scgunda infraccidn debe relacionarse con la misma marca por Ja
cual se le emitid 1a primer declaratoria de infraccion, estariamos reconociendo que la Ley de
la Propicdad, en el delito de reincidencia, solo esta protegiendo los intereses de los titulares de
las marcas, olvidindose que Ia propicdad industrial abarca intereses de los titulares, pero
fambién del publico consumidor, y més aiin abarca intereses nacionales, pues si México estd
celebrando acuerdos multilaterales, negociando en el drea de la propicdad industrial, es
porque dicha materia ficne una gran importancia ccondmica para nuestro Pals, pues esta
intimamente ligada a los inferescs de las cmpresas nacionales que desarrollan sus actividades
cn un plano internacional, ademés de que la adecuada proteccidn, en este caso de las marcas,
s considera como una condicién para que la inversién extranjera pueda fluir a nuestro Pa(s,
ante tal situacidn, la proteccién de las marcas no solo debe enfocarse a intereses pnvndos. sino
aun interés general,

Por lo anterior creemos que para evitar confusiones, se debe reformar la Ley de la |
Propicdad Industrial, estableciendo una figura jurldica que protcja de forma expresa cl interés
general, y sc sancione a todos aquellos sujetos que hacen de la imitacién de las marcas una’
forma de vida, estableciendo que cl delito previsto en ¢l articulo 213 fraccién 1, de la Ley de
la Propiedad Industrial, sc pueda configurar en cualquiera de las dos hipétesis siguicntes:

I.- Cuando habiendo sido declarada, la mfracclén admlmslrauva el sujeto activo conlmuc g
imitando la misma marca por In cunl lc fuc dcclm'ada dlcha mfracclén. .

2.~ Cuando habiendo sido dcclnrada una pnmcr ml‘racclén udmmlstrallva por imitacién, s
cmita una segunda declaratoria- administrativa por imitacién,” atin . cuando -la segunda
declaratoria, verse sobre una marca dlstmta a aquclla por la cual le- fue emitida la primer
resolucion de infraccién .

‘Tomemos como cjemplo el tratamiento que se le da en el lenguaje juridico-penal a
la reincidencia, y sobre todo a la reincidencia especifica, entendiéndose por la misma, cuando
¢l nuevo delito es de cspecic semejante al comeudo y por el cual ya se ha dictado una
condena 8 .

 CASTELLANOS TENA, Femando, LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO PENAL
»(PARTE GENERAL) Porria México. 1991, p3f2.
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Rcspcclo dc la rcmcndcncna veamos lo que csl'xblccc cl Codlgo Penal en los
sngulcnlcs arllculos. - :

- Articulo 20~ Hay reincidencia: siempre que el condenado, por sentencia

_cjecutoria dictada por cualquicr tribunal de la Repiblica o del extranjero,

- *comela un nucvo delito, si no ha transcurrido, desde ¢l cumplimiento de la

-~ condena o desde c! indulto de la misma, un término igual al de la prescripcion
de la pena, salvo las excepeiones fijadas en la Ley,

Articulo 21:- Si el reincidente en el mismo géncro de infracciones comete un
nucvo . delito procedente de . la misma: pnslo o - inclinacion -viciosa, serd
: -conSIdcrado como ‘delincuente habnlual sxcmp ue_las tres mfraccloncs se.
ayan comclldo enun pcrlodo que :

- La razén para suponer que la reincidencia debe comprender no solo las infracciones

“que traten de una misma marca, sino que también debe tomar cn consideracién cuando las
infraccioncs se reficran a marcas diferentces, es porque, si a pesar de que las multas en materia
de propicdad indusirial son muy clevadas, y no obstante esto, los sujetos contintian imitando
marcas, entonces quiere decir que las sanciones cconémicas no tiencn importancia para él,
luego entonces debemos de establecer sanciones més fuertes, y trasladar al dmbito de derecho
penal la conducta reincidente, pues ¢l sujelo ya esta haciendo de la imitacién de las marcas, -
una forma de vida, demostrando con su actuar una misma tendencia criminal, y una complcla
indiferencia a las sanciones econdmicas impuestas administrativamente. Sl

g Pm'a logmr el fin anterior se debc adlclonar un pémfo a la fraccu‘m I dcl ar(lculo
: v223 qucdando de la siguiente manera; . : \ iy i
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Cuando ef reincidente en ¢l mismo género de infracciones comela una nueva
infraccién, procedente de una misma inclinacién viciosa, sera conmdcrado T
como - reincidente especifico, sicmpre que  existan por lo’.menos - dos. -
declaratorias de infraccién, estas hayan quedndo fi m)cs, y scan comcudas en:
un periodo que no cxceda de diez afios. Sl : i

El delito previsto en la fraccién 1, pirrafo primero, se pcrscgulra por qucrclla
de paric ofendida,

La finalidad de que cf delito previsto en la fraccidn primera, pérrafo primero del
articulo 223 de la L.P.L, sc persiga por querella de parte ofendida, es porque en esta hipdtesis
se esth afectando primordialmente los intereses del titular de la marca, esto es, interescs
particulares, dindose la posibilidad de que las partes lleguen a un arreglo ccondmico en
cuanto a la reparacion del daiio, y el querellante pueda otorgar ¢l perdén al presunto.

El delito previsto por la fraccién 1, pirrafo scgundo, sc perseguird de oficio,
pudiendo hacer la denuncia correspondiente cualquier persona que tenga conocimiento, pero,
atendiendo a que es dificil que alguien tenga conocimiento de este tipo de delitos, es deber det
Instituto Mexicano de la Propicdad Industrial, hacer la denuncia correspondiente al Ministerio
Ptiblico, toda vez que dicho Institulo cs el que tiene conocimicnto de todas las infracciones
que sc dictan en materia de propiedad Industrial.

El objeto de que el delito previsto por la fraccidn 1, parrafo segundo, se perseguird
de oficio, es porque como ya lo hemos mencionado, si un sujeto contintia imitando marcas,
entonces quiere decir que si las elevadas sanciones ccondmicas previstas por la Ley de
Propicdad Industrial, no tienen importancia para ¢l, entonces sc Je deben aplicar sanciones
mis fuertes, y trasladar la conducta reincidente al dmbito de derecho penal, pues el sujeto ya
esta haciendo de la imitacion de las marcas, una forma de vida, dcmoslrando con.su acluar-
una misma tendencia criminal,

Ademis, se propone ampliar la referencia lemporal quc cslnblccc el mﬂculo 218 de : '
la Leyde la Propiedad Industrial, :

A cste respecto ¢s conveniente que ¢l IMPI establezca una base de datos que
contenga los nombres de todas las personas contra las que s haya emitido alguna declaracion
de infraccién, la cual pueda ser consultada por cualquier persona que haya presentado una
solicitud de declaratoria de infraccion y obtenido resolucién favorable, y la misma se
cncuentre ejecutoriada, y al mismo tiempo le sirva al propio Instituto, para poder realizar una
denuncia penal, en caso de que esta proceda.
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“La finalidad de instaurar la basc de datos cs prcc1samcnlc, tener un control de
quicnes son fos sujctos que hacen de la industria y ¢l comercio una actmdad ilegal; para estar
.en poslbnhdad de proceder penalmente en conira de ellos.

Los reincidentes en un mismo género de infracciones deben ser sancionados, atin
cuando la infracciones no versen sobre la misma marca, pues si de verdad queremos lograr la
apertura e nivel intemacional, tencmos que fincar una:base legal que permita combatir
adecuadamente la imitacion de marcas, conducta que desafortunadamente ha proliferado en la
actualidad, cuyo principal objetivo son las marcas de renombre. Ademés hay que considerar
que la adecuada proteccion de los derechos de propiedad industrial, fomentan ci desarrollo
industrial y comercial del Pafs y atraen la inversion extranjera, lo cual permitird que en
nuestro Pais se desenvuelva la industria y el comercio a niveles mayores:

De contmuar accplando que la reincidencia solamente se configura cuando las
infracciones se relacioncn -con una misma marca, los comerciantes deshonestos pueden
aprovecharse “de csta snluacmn ¢ imitar cuantas marcas se les ocurran, como actualmente
succdc. : :

4+ SANCIONES PENALES POR EL DELITO DE IMITACION.

: El dellto de 1m|tac|6n dc marcas se casugu dc dos aseis ufios dc prisién y multa qie
Lva dc cien' a dicz mil ‘dias de salario minimo gencral dlano Vlgcnle en el Dlslnlo Federal
(art(culo 224 cle laLPL) i .

" Como podemos observar este delito sé casliga con 2 tipos de penas: -

L -la penﬁ priVativa de liberla, cuya'duracié'n es de dos a seis afios de prisién y;

k 2 La sancidn pecuniaria que comprende la multa por el importe deciena dlez mll dlas de
salario mlmmo general dlano v1gentc en cl Dlslnlo cheral yla reparacnén dcl daﬁo.
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5.~ PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES,
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,

La autoridad administrativa competente para conocer y resolver sobre una solicitud
de declaracién administrativa de infraccion cs el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(articulo 6 fraccion V de 1a L.P.L). El procedimiento se substancia en los términos y con las
formalidades que prevé la Ley de Propiedad Industrial, su reglamento y aplicindose -
supletoriamente el Cédigo Federal de Procedimicntos Civiles (articulo 187 de la L.PL). '

El procedimiento pucde iniciarse de oficio por el Instituto o a pcucmn de | qmen
tenga interés Juridlco y fundc su prc(cnsmn (articulo 188 LP.L).

TEl pfoccdimienld sC dcscn\'uclvé a trévés"dc lus' siguientes clapas:

l Nombrc dcl sohcnnnlc A en'su caso, desu rcprcscnlanlc,
11.- Domicilio para ofr y recibir notificaciones; . * -
111.- Nombre y domicilio de su contraparte o de su representante;
IV.- El objeto de Ia solicitud, detallandolo en lénmnos claros y precisos;
V.- La descripcion de los hechos y
VI.- Los fundamentos de derecho.

La solicitud deberd ser firmada porne interesado, o su reprcschianlé‘y zicdnipiﬂédz(
del comprobante de pago de la tarifa corrcspondlenle (mﬂculo 180 do Ia L:P.1). Si la solicitud
se presenta por conducto de mandatano, éslc dcbc acreditar su pcrsonnlldad (arl(culo 18| de -
laL.P.L). ; e ’
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PRUEBAS: Con la solicitud deberin presentarse en originales o copias
debidamente certificadas, los documentos y constancias en que sc funde la accion y ofccerse
las prucbas correspondientes. Las pruebas que se presenten posteriormente no seran admitidas
salvo que fueren supervenientes. Cuando se ofrezca como prueba algin documento que obre
en los archivos del Instituto, bastard que el solicitante precise ¢l expediente en el cual sc
encuentra y solicite la expedicién de la copia certificada correspondicnte o, en su caso, el
cotejo de la copia simple que exhiba (articulo 190 de la APL).

Si el solicitante no cumple con los requisitos scitalados anteriormente, ‘el Instituto le 5 2
concederd un plazo de ocho dias para que subsanc la omision o' haga las nclamcnoncs-- o
correspondientes, en caso de no cumplir con el requerimicnto dentro del plazo COI’lCCdIdD, se

desechara la solicitud (arl(culo 191 dela L.P.1). En el procedimiento se admmran toda clase
de pruebas, con excepeion de [ testimonial y confesional, salvo que éstas estén contenidas en

documental, tampoco sc admitirn las que sean contrarias a la moral y al dcrecho (articulo
192delaL.P.L).

Una prucba que es fundamental para comprobar si se estd incurriendo en infraccion
cs la denominada visita de inspeccion, la cual podra practicarse en dias y horas hébiles o de
ser necesario cn dias y horas inhébiles, ésta se realiza por personal autorizado por el Instituto,
previa identificacién y exhibicién del oficio de comisién. Los propictarios o encargados de los
establecimientos en que se fabriquen, almacenen, distribuyan, vendan o s ofrezcan en venta
los productos o se presten servicios, tendrdn la obligacién de permitir ¢l acceso al personal
comisionado. La visita ticnen por objeto examinar los productos, las condiciones de
prestacion de los servicios y los documentos relacionados en la comision de la infraccion
(articulos 203, 205, 206 y 207 de la L.P.L).

De Ja visita de inspeccion se levantard acta circunstanciada en presencia de dos
testigos propueslos por la persona con la que se entendid la diligencia o, en caso de que se
nicgue a proponerlos, los designard ¢l inspector que la practique. En ¢l acta se hara constar:
Hora, dia, mes y aiio en que se practique, calle, nimero, poblacién y entidad federativa en que
se encucntre ubicado el lugar donde sc practique la visita, nimero y fecha del oficio de
comision, incluyendo la identificacién del inspector, nombre y cardcter de la persona con la
quien se entiende la diligencia, nombre y domicilio de las personas que funjan como testigos,
mencién de la oportunidad que se dio al visitado de ejercer su derccho de hacer observaciones
al inspector durante la practica de la diligencia, mencién de la oportunidad que se dio al
visitado dc cjercer su derecho de confirmar por escrito las observaciones que hubiera hecho
en ¢l momento de hacer la visita y hacer otras nuevas al acta levantada, dentro del término de
diez dias y ¢l nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, y en su caso, la
indicacién de que el visitado sc negd a firmar, durante la diligencia o por escrito el visitado
puede ofrecer pruebas en relacién con los hechos contenidos en el acta (articulo 208 de la
L.P.L). ,
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Si durante la diligencia se comprobara fchacientemente la comision de alguna
infraccion o delito, el inspector asegurard, en forma cautelar, los productos en los cuales
presumiblemente se cometan dichas infracciones o delitos, levantande un inventario de los
bicnes asegurados lo cual sc hard conslar en el acta de inspeccion, designandose como
depositario a la persona o institucién que bajo su responsabilidad designe el solicitante de la
medida, dejando copia del acta levantada a la persona con quien se entendié la diligencia
(articulos 211, 212, 212 bis 1 de la L.P.L).

El aseguramicnto de bienes puede recacr en:

I.- Equipo, inslrumentos, maquinaria, dispositivos, disefios, - especificaciones, . planos,
manuales, moldes, clisés, placas, y en general cualquicr otro medio empleado enla rcahzaclon
de los actos o hechos considerados por la ley como mfracclon o delito.

2.- Libros, registros, documentos, modelos, . mueslms, ‘etiquetas papclcrla, malcnal )
publicitario, facturas y en general de cuﬂlqulcra olro dcl que ‘s¢ pliedan mfcnr clcmentos dc
prucba, y;

3.~ Mercancfas, productos y cualcsqmcra otros b|cncs en los quc sc malenahcc la mfracclén a
los derechos protegidos por esta ley, . s

NOTIFICACION 'Y _EMPLAZAMIENTO: Una vez admitida la solicitud, ¢l
Instituto la notificard al titular afectado, concediéndole un plazo de 10 dias para que
manifieste lo que a su derecho convenga y presente las pruchas correspondientes (articulos
193, 194, 209 fraccion IX y 216 de fa L.P.1). Cuando no haya sido posible la notificacion, por
cambio de domicilio y que se desconozca el nuevo, la notificacién se hard a costa de quicn
intente Ja accién por medio de publicacién en ¢l Diario Oficial y en un periédico de los de
mayor circulacién de la Republica, por una sola vez, en la cual se dard a conocer un extracto
de la solicitud de declaracidn administrativa y se sefialard un plazo de un mes pam que el
titular afectado manifieste lo que a su derecho convenga. '

Cuando el Instituto inicic de oficio ¢l procedimiento, la nolificacién al fitular

afectado o, en su caso, al presunto infractor s hard en el domicilio scﬁalado enel cchdxentc g G
que corrcsponda y de hubcrlo variado sin: dar avnso al Instituto; ublicacién e Ios}f .

" infractor
LRI
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1.- Nombre dcl titular nfcclndo 0 dcl prcsunlo mfraclor y, cn su cuso, dc su rcprescnlanle,

.- DOmlCIIlO para oiryrcmblr nouﬁcamoncs' i i

111.- Excepciones y dcfcnsas.

l\’ Las manifestaciones u oh]ccmncs a cada uno de los punlos dc I'\ sohcllud de declaracmn
administrativa, y ; .

V.- Fundamentos de derecho.

Debicndo ancxar con este escrito las prucbns Quc estime pgrlyinentcsk._,’

En caso de que ¢l titular afcctado o ¢l presunto mfmctor no p eda cxhlblr den(ro del -
plazo concedido la totalidad o parte de las pruebas por cncomrarsc cslns cn cf extranjero, se’
les podré otorgar un plazo adicional de quince dias para su prcsenlaclon, sicmpre y cunndo Ias o
ofrezcan en su cscrito y hagan cl scﬁalamlcn(o rcspecllvo (articulo 198 de la L PL)

En este. proccdlmlcnlo no se substanclan‘;

: Con fundamento en lo dlspucslo por el artlculo 297 fmccmn 11 del Cédigo I‘cdcral':
" de Procedimicnlos Civiles, de aplicacién supletoria a la Ley de Proplcdad Industrial, las pancs
si as{ o descan, tienen un plazo de tres dias para fonnular alegatos, - el

RESOLUCION: Una vez concluidos los pla7os aquese rcl' jeren los anlculos 209 :
fraccion IX y 216 de la Ley de la Propiedad Industrint, asi como e establecido por el axﬂculo'_f .
297 fraccién Il del Cédigo de Procedimientos Civiles, el lnsllluto!qon -base ‘enel acta .
levantada y con los clementos que obren en el cxpcdlcnlc dictard "la’ resolucnén'ﬂ s
correspondicnie, no teniendo plazo para emitirla. :

En la actualidad ain 1o sc ha determinado si conlm la’ resolucuSn dcf' initive “
cemita cl Instituto Mexicano de la Propicdad lndus(nal proccd cl ‘Ani 0 Indl o'q si dicha”
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’ ‘rcsolucnon debe ser combatida por medio dcl Rccurso de Revnsnon que prevé la Ley cheml
~de Proccdnmen(o Admmlslrallvo. b .

< Enel supucsto’ dc queen'la rcsolucnén definitiva se declare que se ha comctido la
_ml‘racclon, ¢l Instituto’ decidira, con audiencia de las partes, sobre ¢l destino de los bienes
- asegurados, sujetandose a las siguientes reglas (arifculo 212 bis 2 de la L.P.1). .

1.- Pondré a disposicién de la autoridad judicial competente los bicnes que s hubicran
asegurado tan pronto sea notificado de que se ha iniciado ¢l proceso lendlcnlc ala rcpamcnén R
del daiio material o el pago de los dafios y perjuicios. S

IL- Pondri a disposicién de quien determine cf laudo, en caso. dc quc s¢ oplc por cl :
procedimiento arbitral, . ‘

I1l.- En caso de que las partes formulen un convenio, sc proccdcra en los ténnmos que s¢
hayan establecido en dicho convenio. e

IV.- En los casos no comprendidos en las fracciones anteriores, cada uno de los interesados,
presentard por escrito, su propuesta sobre el destino de los bienes asegurados, que hubicran
sido retirados de circulacion, o cuya comercializacion se hubicra prohibido, dcnlm de los
cinco dfas siguientes a aquel en que se le dio vista,

V.- Sc dard vista a las partes las propucstas presentadas, a cfecto de que de comiin acucrdo
decidan respecto del destino de dichos bienes y lo comuniquen por escrito al Instituto dentro .
de los cinco dias siguicntes a aquel en que sc les dio vista.

V1.- Si las partes no manifiesta por escrito su acuerdo sobre cl destino de los blcncs, dentro’ i
del plazo concedido, o no se ha presentado ninguno de los supuestos a que se reficren las
fracciones I a II anteriores, dentro del plazo de 90 dias de haberse dictado la rcsolucnon kN
definitiva, Ia Junta de Gobicrno del Instituto podré decidir: . :

a).- La donacién de los bienes a dcpcndcncia y enlidades de la Adfﬁihiéttaéi(ﬂh’ P'ublica
Federal, entidades federativas, mumcnp:os, instituciones . publtcas, de bencﬁccncna o dc
seguridad social, cuando no afecle el interés piiblico, - .

b).- La destruccion de los mismos.

En la prictica el procedimiento administrativo es demasiado lento, se otorgan
plazos largos a actos que gencralmente pueden ser realizados en menor tiempo, para lo cual
serfa favorable agilizar el procedimiento estableciendo Ia obligacion de que cf IMPI, emita
todas sus resoluciones en plazos més cortos. Como por ejemplo, fijar el plazo de un mes para
que ¢l Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, notifique al actor o demandado, la
admision de la demanda o de la contestacién.



’ ; Una vcz dCS'lhOL,ﬂd'lS las pruebas que asi lo’ rcqmcran ‘se dcbcria nouf‘ car ala
e 'nclom que ticne un pl'nzo de tres dias si asf lo desea para formular dlcg,alos. vez formulados o< -
~ ‘lraiiscurrida dickio’ término, sc l¢ notificara ‘al demandado que llcne un plazo lgual para’ -
o for nulur los quc a sus intereses convcnga .

“ Transcurridos los términos sefialados en el pirrafo que antecede, y dentro de los :
~ quince dias siguientes, deberia dictarse un acucrdo en el que se cite a las partes para oir la

. "resolucién que en derecho corresponda, la que serfa convenicnte fuera dictada dentro del
: phzo de dos meses, contados a partir de la citacion para sentencia

Si el objetivo cs otorgar a la propiedad industrial una mejor y eficaz proteccién,
resultaria convenicnte agilizar los procedimientos administrativos, los cuales en la prictica
son excesivamente lentos, y con costos clevados, en defrimento de los legitimos titulares,
quicnes ademds de efectuar gastos para la conservacion de sus derechos, se ven en la
necesidad de realizar un gasto adicional para proteger sus intercses.

PROCEDIMIENTOS JUDICIALES:

El procedimicnto se inicia por formulacion de querclla de la parte ofendida, ante la
Procuraduria General de la Repiblica, por conducto de la Fiscalia Especializada de Delitos
Contra la Propiedad Industrial, una vez que ¢l Ministerio Piblico Federal cjercite la accién
penal en contra del presunto o presuntos responsables del delito de imitacion de marcas, sc
remile la averiguacion previa al juzgado de Distrito que corresponda, dada la naturaleza de
este tipo de delitos, la consignacion es sin detenido, por lo cual ¢l Ministerio Publico solicita
sc gire 1a orden de aprchension, Ia cual deberd reunir los requisitos que seiiala el aticulo 134
y 195 del Cédigo Federal de Procedimicntos Penales, asi como del articulo 16 Constitucional.

El Juez de Distrito al que se le remita Ja consignacion, radicara el asunto dentro del
término de dos dias, abriendo expediente, teniendo un plazo de 10 dias para resolver sobre la
orden ‘de aprchension, contados a pamr del dia en que se acordd la radicacién (articulo 142
dcl CF.P. P)

Sielj JUCZ mcga la aprchcns:én por constderar quc no,estén reunidos Ios rcqunsnlos'
" sehalados en 1os articulos:16 Consuluclonal y 195 del C.F. P.P,, sc rcgrcsaré cl cxpedlcnlc al
Ministerio Pubhco chcml parn quc rcuna los,rcqmsllos quc seﬂalan los prcccptos anlcs

B cllndos sl ; : . :
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Si ¢l juez concede la orden de aprehension, la notificard al Ministerio Piblico
adscrita al juzgado, para que cste gire oficio a la policia judicial a fin de que ejecutc la orden,
una vez cumplida la orden, quien la cjecute deberd poner al aprehendido inmediatamente a
disposicion del juzgado respectivo (articulo 197 del C.F.P.P.), ¢l cual dentro de las 48 horas,
conladas a partir de la puesta a disposicion, deberd recibir la declaracién preparatoria del o de
los inculpados (articulo 20 Constitucional), la cual se rendird cumpliendo los requisitos del
articulo 154 del Cédigo Federal de Procedimicntos Penales, haciéndole saber el derecho que
tiene de nombrar un defensor si no lo hace ¢! jucz nombrard el de oficio, y se le hard
conocedor del derecho de solicitar su libertad provisional bajo caucién, en términos de lo
dispuesto por cl articulo 20 Constitucional fraccion 1 y satisfaciendo los requisitos del
articulo 399 del Cédigo adjetivo de la materia, toda vez que el presente delito no es sefialado
como grave por ¢l articulo 194 del Cadigo antes mencionado.

El jucz tiene el plazo de 72 horas para resolver la situacion juridica del presunto o
presuntos responsables, contados a partir de que se le puso a disposicion el inculpado, plazo
que poded duplicarse si lo solicita el inculpado o su defensor, al rendir su declaracién
preparatoria o dentro de las 3 horas siguientes, siempre que dicha ampliacién sca con la
finalidad de aportar y desahogar prucbas para que el juez resuelva su situacién juridica, el
juez al resolver, puede dictar auto de libertad por falta de clementos para procesar (articulo
167 de) C.F.P.P.), o bien, diclar auto de formal prisién.

El procedimiento puede ser de dos tipos:

. 1. Procedimictto sumario. .
- 2. Procedimiento ordinario, -

En mnlena fedcral lan(o o cl proccdlmlcnto sumario como en el ordinario no lmy
lenmno pam ofrccnmlcn(o y dcsahogo dc prucbas solo hay lém1mo de cicrre dc mstmccuén. :

1 PROCEDIMIENTO SUMARIO Este tipo de proccdlmlemo sc lrzmulu en los slgunenlcst
supucsfos: :

a).- En los casos de delitos cuya pena no exceda de 2 afios de prisin, séa o no alternativa,ola -
aplicable no sea privativa de libertad, al dictar ¢l auto de”formal prision’o de” ‘sujecion a” -
proceso, de oficio resolverd la apertura del procedimiento sumano, en el cual se procurara
cerrar [a instruccién dentro de quince dias. . .




b).- Cuando la pena exceda de dos afios de pnslon, sea 0 no 'lllcmulwa al du:lar cl.auto dc
formal prision o de sujecion al proceso, el juez de- oficio resolverd :la “aperiura“del
procedimicnto sumario cn el cual se procurnra cerrar 1a instruccion dcntro dclnplazo de 30
dias, cuando se esté en cualquiera de los siguientes casos: :

I.- Que sc trate de delito flagrante;

11.- Que exista confesién rendida precisamente ante la autorldad ]udlcml 0 Rauﬁcaclén nn(c
éstn dela rcndlda ante ¢l Ministerio Publico, o; : e

I Que no cxcedn de cinco afios el érmino medio aritmético dc la pcna de pns on aplicable,
0 quc excediendo sea alternativa, L

c).- En cualquict caso en que se haya dictado auto de formal prision o de sujecién a proceso y
fas partes manifiesten al notificarse de ese auto o dentro de los tres dias siguientes a la
notificacién, que sc conforman con ¢l y que no tienen mds pruebas que ofrecer salvo las
conducentes sélo a la individualizacién de la pena o medida de seguridad y el juez no estime
necesario practicar otras diligencias, citara a la audicncia a que se refiere el articulo 307 det
Cédigo Federal de Procedimientos Penales. :

El inculpado podrd oplar por c] proccdlmlenlo ordinario dcn(ro de los’ lrcs diasr
sxgu:cnles al quc sc le nollﬁquc Ia instauracion del j ]ulClO sumario. : -

En cl dehlo dc imitacién de marcas el proccdumcnto sumano podr{l trnmllarsc solo S

; ukcAn los’ supueslos previstos por ¢l inciso b) fraccion 1 y 1II, y el i inciso c), dado que para la.
“integracién - del ‘delito se requicre la reincidencia, declarado por ‘el IMPI, “por-lo-cual s¢::-

necesita por lo menos de dos declaraciones de infraccién administrativa por lmllacxén, lacual "~
- se dicta sélo hasta que se ha seguido un procedimicnto administrativo, por lo cual el infractor’
"primero realiza la-conducta y posterionmente la autoridnd administrativa dcclara si'ha
-‘cometido mfracclén 0 o, razén por fa cual no se da fa flagrancia, o

Como ya lo hemos mencionado se pucde seguir cl proccdlmlenlo sumario cn la
hipétesis sefialado en el inciso b), en los supuestos sefialados por las fracciones II, en el caso
de que cxista confesion rcndxda ante el Ministerio Pdblico y ratificada ante’ el Juez'de
Distrito, o confesién ante éste, y en la hipétesis prevista por la fraccién IT1, por que este delito ..
se castiga de 2 a scis afios de prisién, resultando que el término mcdm anlmét\co es cualro, el

cual es menor dc cmco nﬁos. : L

En'el caso del inciso ¢}, se puede tramitar el procedimiento sumario




,i'nou(' carse dcl aufo consmucmnal 0 dcnlro dc fos lrcs dias sng,mcnlcs a dlchn noul' icacion, se
" conforman con él y no ofrcccn mds pruebas, solo las rclallv.:s a Ia uuhvnduahzac on'de fa pena
o mcdlda dc scgundad

“'Una’vez transcurrido ¢l plazo de 30 dias o tres meses, ¢l juez acordard que la
"instruccion estd agotada, notificando personalmente a las partes y mandard a poner el proceso
.~a la vista de éstas por dicz dias comunes para que promuevan las prucbas que estimen
7 pertinentes, el jucz también puede ordenar cf desahogo de prucbas que estimen necesarias
" para mejor proveer, desahogo que se llevard a cabo dentro de los 15 dias siguicntes. Si cste
plazo no cs suficiente, el juez puede ampliarlo hasta por diez dias més, Una vez transcurridos
los plazos anteriores o cuando las partes hubieren renunciado a ellos, se declarard agotado cl
procedimicnto y después acordard el cierre de la instruccién, citando para la audiencia de
formulacién de conclusiones, la que deberd celebrarse dentro de los diez dias siguienies
(articulos 150 y 152 del C.F.P.P.).

Contra la sentencia definitiva dictada en este procedimicnto, no pmccde rccurso .
ordinario, slo puede ser combatida mediante el Juicio de Amparo Direclo.

2.- PROCEDIMIENTO ORDINARIO.- Abierto ¢l procedimiento ordinario ¢l
juez tiene diez meses para cerrar la instruccion, contados a partir de la fecha en que se dicté cl
auto de formal prisién. Dentro del mes anterior a que concluya el plazo antes scfialado, cl
jucz dictard auto cn que scftale fa fecha de vencimiento del plazo de cierre de instruccidn, asi
como la relacién de prucbas, diligencias y recursos pendientes de desahiogo, cn el mismo acto
cf jucz ordenard s gire oficio al Tribunal Unitario que corresponda, solicitandole resuclva los
recursos antes de que sc cicrre la instruceion, y dard visla a las partes para que dentro de los
dicz dias siguientes, manifiesten lo que a su derecho convenga, indicéndole que de no hacerlo
resolverd agotada la instruccion y mandard poner el proceso a fa vista de las partes por dicz
comunes, para que promuevan las pruebas que estimen pertinentes o ¢l mismo juez de oficio
ordenard el desahogo de las prucbas que considere necesarias para mejor proveer, desahogo
que se deberd llevar a cabo dentro de los dicz dfas siguientes, o de ser necesario ampliar el
plazo hasta por dicz dias mds, transcurridos los plazos o si las partes renuncian a ellos se
declarari agotado cl procedimiento y se acordara ¢f cicre de instruccion (articulos 149 y 150
del CF.P.P.).

Cerrada la instruccion, se mandard poner 1a causa a la vista del Ministerio Publico,
por diez dias para que formule conclusiones por escrilo. Si el expedicnte excediere de
doscicntas fojas, por cada cien de exceso o fraccidn, se aumentard un dia al plazo sefialado,
sin que sca mayor de 30 dfas habiles (artfculo 291 del C.F.P.P.). Una vez formuladas las
conclusiones del Ministerio Péblico con las mismas se dard vista al acusado y a'su defensor
dindoles un término igual al que se le dio al Ministerio Publico, para que contesten el escrito
de conclusiones y formulen las procedentes (articulo 296 del C.F.P.P.),
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| mismo dia en que ¢l inculpado o su defensor presenien sus conclusioncs, se
citard a la audiencia de vista que se debera efectuar dentro de los cinco dias siguientes. La
citacién produce efectos de citacion para sentencia (articulo 305 del C.F.P.P.). En la audicncia
podrin interrogar al acusado el juez, ¢l Ministerio Publico y la defensa, pudiendo repetirse las
diligencias de prucba que sc hubicren practicado durante la instruccion, siempre y cuando sea
necesario, y a juicio del jucz; se dard leclura de las constancias que las partes sefialen, y
después de oir alegatos se declarard visto ¢l proceso, con lo que terminaré la diligencia, salvo
que el jucz oyendo a las partes, estime convenieate citar a nueva audiencia, por una sola vez.
Una vez terminada la audiencia el juez debera dictar Ia sentencia que en derecho proceda,
dentro de los diez dias siguientes, pero si ¢l expediente excedicre de quinientas fojas, por cada
cien de exceso o fraccion, se aumenltard un dia mas, sin que sca mayor de 30dfas habiles
(articulo 97 del C.F.P.P.).

Contra la sentencia definitiva dictada en este procedimiento, procede el recurso de
apelacion (articulo 367 del C.F.P.P.), el cual se tramitard antc un Tribunal Unitario de
Circuito (artfculo 29 fraccion 11 de la Ley Orgdnica del Poder Judicial Federal), y contra ésta
resolucion procede el Amparo Dircecto tramitado ante un Tribunal Colegiado de Circuito en
Materia Penal.
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CONCLUSIONES

. PRIMERA.- Las marcas- son cl signo distintivo mds utilizado por los industriales,
comercianles y prcsladorcs de servicios, pues es estimado como ¢l medio mds eficaz con que
cucnlan los empresarios para distinguir sus productos de los de sus competidorcs, por cste

~ motivo se les considera como un bien intangible de gran valor ccondmico para la empresa,

Adcmns “del valor que rcprescman para las empresas, es un medio de ldcnllf icacion con o
: quc cuenta el pubhco consumldor para seleccionar ¢l producto o servicio de su prefcrencla i

SEGUNDA.- El éxnlo dc una marca no solo sc debe al precio o calidad del produc(o 0
servicio que-clla distinguc, sino también y en gran parte, al atractivo de la’ marca 'y la’ ficil

fijacién de_ésta_en Ja mente del consumidor, para lo cual juegun un papc] lmponanle los
: 'mcdlos dc publxcldad

Para caplar la preferencia del consumldor, las cmprcsas han lemdo que rcahznr
»mlllonanus inversiones en los diversos espacnos publlcuanos, con la finalidad de lograr
mayores venta y por cnde mayores ganancias.

Esta competencia de publicidad - entre las empresas ha logrado (sin proponérselo) que
industriales, comerciantcs y presiadores de servicios deshonestos, aprovechen el éxito de una
marca, y sin ningiin esfuerzo ni inversién, colocan en el mercado productos o servicios (de
menor calidad que los originales) amparados por una burda imitacion, con la finalidad de que
cl consumidor adquicra dichos produclos o servicios creyendo que csté obteniendo el que cn
realidad desea adquirir, :

TERCERA.- Las marcas nolonnmcnle conocndas o las marcns de renombrc, son el .
principal - atractivo de:los* imitz
consumldor.
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" ha dado un tratamiento especial en un capitulo conereto.

. " En’cstos tratados sc han fijado los principios minimos gencrales, aceptados a nivel
mundial, - que- van, “desde cuales son los signos que pueden constituir una marca, -
reconocimiento a los derechos basados cn cl uso anterior, proteccién de las marcas
notoriamente conocidas, signos que no son registrables por carccer de distintividad, plazo
minimo de vigencia, hasta fijar los principios fundamentales que deben scr observados para
una adecuada proteccion de la propiedad industrial,

Si cn los tratados de libre comercio se ha dado un tratamicnto especial a la propiedad
intclectual (incluyendo desde lucgo la propiedad industrial), es porque estamos concienles de
que ésta materia lienc una gran importancia ccondmica para nuestro Pais, pucs estd
{ntimamente ligada a los intercses de las empresas nacionales que desarrollan sus actividades
en un plano internacional, ademds de que la adecuada proteccion, en este caso de las marcas,
se considera como una condicion para que la inversién cxiranjera pueda fluir a nucstro Pafs.

QUINTA.- Nuestra actual ley no establece de forma especifica la imitacion de marcas,
como_lo hicicron en su momento anteriores legislaciones, pero si mancja los clementos
fundamentales para que se configure la imitacién, como cs la semejanza en grado de confusién
que debe existir entre los signos, y que los mismos se apliquen a los mismos o similares
productos o servicios.

Imitar una marca puede producir diversas consccuencias juridicas, que van desde la
nulidad de un registra marcario, la declaracion de infraccion por paric de el Instituto Mexicano
* de la Propicdad Industrial, con fa imposicién de las correspondicntes sanciones pecuniarias,
que pueden provocar la pérdida de un gran capital de la empresa o la quicbra y desaparicidn de
Ia misma, hasta ta pérdida de la libertad corporal, cuando se determine la existencia del delito

- de reincidencia previsto por nuestra ley.

SEXTA.- Desafortunadamente hemos visto que ¢n la actualidad la imitacién de marcas
ha proliferado, lo cual resulta de todo extrafio si vemos que las empresas le estdn dando mayor
importancia a las marcas, pero observamos que adn no se ha tomado una coneiencia real del :
valor de las mismas, pues en realidad son pocas las empresas que dedican una parie de s
capital en investigaciones especializadas dirigidas a destruir el comercio ilicito’ en conlra de:.
sus marcas y a defender sus derechos exclusivos, -

Una de las principales causas de que klascm'prcsas no’se atrevan a acudir ante ¢l
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y anic los Tribunales a defender sus derechos, es




quc los proccdnmcnlos ndmlmslrahvos y _\udlclalcs, son dcmasn.ulo lcmos y los pnmcros sobrc
fodo muy costosos, y hay que esperar fa mayor. parte de Jas veces, afios para que sc resuclva
una mfmccwn y olros més para quc las rcsolucm [ pucdan ser cjecutadas,

£is por fo anterior que resulta conveniente que los procedimicntos administrativos
sobre todo, scan mis #giles para lo -cual scria favorable agilizar el procedimiento
cstableciendo 1a obligacion de que el IMPL, emita todas sus resoluciones cn plazos més cortos.
Como por cjemplo, fijar ¢l plazo de un mes para que el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, notifique al actor o' demandado, la admisién de la demanda, le formule un
requerimicnto o le informe de fa contestacion de fa demanda.

Una vez desahogadas fas pruchas que asi lo requieran, el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial dentro de un plazo no mayor de quince dias, debe notificar a la actora
que tienc un plazo de tres dias i asi lo desea formular alegatos; vez formulados o transcurrido
dicho témmino, sc fe notificard at demandado quc tiene un plazo igual para formular los que a
sus infercses convenga.

Transcurridos los términos seiialados cn ¢l pirrafo que antecede, y dentro de los
quince dfas siguicntes, ¢l Instituto dicte un acuerdo en ¢l que sc cite a las partes para ofr la
vesolucidn que en derccho corresponda, la que deberd ser dictada dentro del plazo de dos
meses, contados a partir de Ia citacién para sentencia, la cual deberd ser notificada a mds
tardar en cinco dias nnluralcs.

El establecimicnto de los plazos antes scifalados cs con [a finalidad de que el
Instituto Mexicano de la Proplcdad Industrial sc vea obligado a resolver en el menor tiempo
posible, y como consecuencia los titulares de los derechos afectados, sc encuentren motivados
a acudir a Jas instancias administrativas en defensa de sus derechos.

_SEPTIMA.- Ademés: de agilizar los procedimicnlos administrativos, es importante
crear conciencia-en Jos cmpresarios, haciéndoles ver que si no acuden ante las instancias
administrativas y judiciales en defensa de sus derechos, estén permitiendo que los cmprcsanos
deshoncsios,” conscientes de su indiferencia, continuardn con sus actos ilfcitos, y seguird
) numcnlando la um(acxon de marcas, cn lugar de disminuir,

OC’I‘AVA En fa préc(lca, para que se configure ef delito de imitacién, las
mfmccloncs deben’ versar sobre la misma marca, pero, este criterio adoptado por el Instituto
Mexicano de la Proplcdad Industrial.y por. la Fiscalfa Especializada en Delitos contra la

':Propicdad Indusirial; nos parcce dcsacenndo pucs dcl texto del arl(culo 218, no se dcsprcndc
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*. que para “que se integre la reincidencia necesariamente la recaida deba producirse respecto de
‘una misma marca,

NOVENA.- Para evitar malas interpretaciones, fal y como estd sucedicndo, sc
debe reformar el articulo 213 fraccion 1, de la Ley de Ja Propiedad Industrial, de tal forma que
¢l delito de imitacién (por reincidencia) se pueda configurar cuando habicndo sido declarada,
la infraccién administrativa ¢l sujeto activo continiic imitando la misma marca por la cual le
fue declarada dicha infraccion y, Cuando habiendo sido declarada una primer infraccion
administrativa por imilacion, se cmita una segunda declaratoria administrativa por imitacion,
atin cuando la segunda declaratoria, verse sobre una marca distinta a aquella por la cual le fuc
cmitida la primer resolucién de infraccion.

Para lograr ¢l fin anterior se debe adicionar un pérrafo ala fmccnén I del anlculo
223, quedando de la siguicntc manera: ;

: Aﬂ(culd 223 Son delitos

- Rcmcndlr en las’ conduclas prevns(ns en las fraccnoncs II a XXII del articulo
2213 delesta’ Ley, una'vez que la primera sancién administrativa impuesta por
;kesla razén haya quedado firme.

“Cuando-el reincidente en el mismo género de infracciones cometa una nueva
“infraccién,” procedente de una misma inclinacién viciosa, serd considerado
como - reincidente cspecifico, siempre que existan por lo menos dos
declaratorias de infraccién, estas hayan quedado firmes, y sean cometidas en
un perfodo que no exceda de dicz afios.

El delito previsto en la fraccion 1, pamafo primero, se perseguird por querella
de parte ofendida.

La finalidad de que ¢l delito previsto en la fraccién primera, pérrafo primero del
articulo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial, se persiga por querella de parte ofendida, s
porque en esta hipdtesis s estd afectando. primordialimente los interescs del fitular- de la
marca, esto cs, intercses particulares, déndose la posibilidad de que las partes lleguen a un
arreglo econdmico cn cuanto a la reparacién del daito, y el querellante pueda’ o(orgar el -
perddn al presunto.



190

' "Bl delito previsto por la fraccién I, prafo segundo, sc. perseguird de oficio,
pudlcndo hacer 1a denuncia correspondiente cualquier persona que tenga conocimiento, pero,
atendiendo a que es dificil que alguicn lenga conocimiento de este tipo de delitos, cs deber del

* Instituto Mexicano de 1a Propicdad Industrial, hacer la denuncia correspondicnte al Ministerio

" Piblico, toda vez que dicho Instituto es cf que tiene conocimicnto de todas las infracciones

" que se dictan en materia de propiedad Industrial,

DECIMA.- Para que ¢! Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial pueda tener

un contro! de las personas contra las que se haya emitida una declaratoria-de infraccién =

(dcbldnmcnlc cjeculoriada) es conveniente que dicho Instituto establezea una base de datos, -~
misma que pucde ser consultada por cualquicr persona que haya prcscntndo una solicitud de

declaratoria de infraccién y obtenido resolucién favorable, y con bnsc en cs(n mfommcuén
poder realizar Ja denuncia penal que proceda,

DECIMA PRIMERA.- Por iiltimo las acciones que Vnues‘tm‘:écluz;l ley prevé para
sancionar las conductas de imitacion de marcas, no han sido suficientes y por cl-contrario
vemos que en la actualidad la imitacién de marcas continiia creclcndo, 1o obstante las fucries ‘

sanciones econdmicas que cn materia admlmslrahva son apllcablcs.

instaurar acciones conjuntas que permitan a los comcrclanlcs, mdustnalcs ¥ prestadores de.
servicios combatir de manera efectiva la pirateria de marcas.

“Pero para combatlr la plm(cﬂa, es importantc quc se. combine

titulares, que las autoridades encargadas de aplicar las lcycs {omen conciencia que en una
‘infraccién o delito, no solo se estdn ventilando intereses privados, sino un interés gencral, y
que al momento de resolver no obstaculicen el desarrollo del procedimiento’y lo retarden
intitilmente, los titulares de un registro también deben participar denunciando los actos ilicitos
* tomando en consideracidn que de no hacerlo se permite que los imitadores continiien con sus
précticas deshonestas, y por iltimo se debe concientizar a la poblacion de que cl adquirir
produclos o admitir laprcstaclén de servicios a sabiendas de que se encuentran a.mparados por
una marca ilegal, ¢s en perjuicio de un sano desarrollo de Ia industria y el comercio, - :

“os; sngulenles :
factorcs. Establecer en el ordenamiento juridico las acciones’ adecuadns al favor de los
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