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INTRODUCCION

Es innegable el gran auge e importancia que, en un sistema de economla do
mercado, ha tomado la marca en los Gitimos afos, por lo que representa en la vida
soclal, econémica, mercantil, industrial y por supuesto juridica de la sociedad.

De ‘manera especial, busco realizar un estudio de los cambios que ha tenido la
proteccion de las marcas en México, en las diversas legislaciones que han existido
sobre ta materia.

El Estado, a través de 1a Ley de la Propledad Industrial, vigila que el ejercicio de
los derechos sobre la materia, se lleve a cabo dentro de un marco de legalidad en
el que la competencia se realice en forma licita, sujetdndose a précticas y usos
mercantiles aceptados permitiendo el ejercicio pleno de su derecho exclusivo de
uso de la marca.

Propicia por ofra parte que el consumidor realice su eleccion y adquiera los
productos o setvicios de su preferencia, entre todos los que le son ofrecidos en un
determinado momento.

Actualmente es imprescindible para las empresas, el mantener el prestigio de sus
marcas, ya sean estas de productos o de serviclos, pues con la recesion por la
cual esta pasando la economia, sdlo se venden los productos que son conocidos
por los consumidores a través de las marcas que los ldentifican y por este
reconocimiento es que el producto se vende mas en el mercado que ofros
productos idénticos, pero de diferente calidad.

Dado este panorama, podemos apuntar que existen empresas que se aprovechan

de la buena fama obtenida por el anterior producto con marca registrada y para



confundir a los consumidores, esta proteccion juridica es la que la ley trata de dar
al titular de una marca, pero hay que analizar si efectivamente la ley otorga una
buena proteccion de las mismas a quienes las registran.

Para llegar a una conclusion de este tipo, es necesario realizar un estudio de los
antecedentes logistativos que han regulado a las marcas en nuestro pals, asi
como saber cudl es la naturaleza de las mismas, qué tipo de derechos protegen,
qué requisitos se deben reunir para que un signo pueda ser considerado como
una marca, o bien qué signos pueden constituir una marca, la funcién que tienen
las marcas, como se registran para poder ser objeto de proteccion legal.

Como podemos ver son varias las causas por las que considero necesario hacer
este trabajo, en especial para tener una clara visién de la manera en que las
marcas se registran y prolegen, asl como de los delitos en los cuales pueden
incurrir los fabricantes de productos o prestadores de servicios en caso de
falsificar una marca.

En general es importante este trabajo, porque nosotros como abogados de
empresas o blen de pequefios comerciantes que lancen al mercado determinados
productos, tenemos que saber asesorarlos en el registro de alguna marca o bien
asesorarlos en el caso de que se les invadan sus derechos a la exclusividad de la
misma y en el Ultimo de los casos para que no cometan alguno de los delitos

previstos por la ley en materia de marcas.




CAPI{TULO PRIMERO

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1 . Concepto de Derecho Intelectual

Explicaremos brevemente qué es el derecho intelectual, pues el objeto de este

trabajo esté englobado en esta 4rea de! derecho.

Al conjunto de los derechos resultantes de las concepciones de la inteligencia y
de! trabajo intelectual, contemplados principaimente desde el aspecto del provecho
malerial que de ellos puede resultar, acostimbrase darle la denominacién
genérica de propiedad intelectual, o las denominaciones equivalentes propledad

inmaterial, bienes jurldicos inmateriales y derechos intelectuales.

El jurista belga Edmundo Picard adoptd el término derechos intelectuales, para
designar una nueva categoria de derechos que son de naturaleza sul generis y
tienen por objeto las concepciones del esplritu, en oposiclon a los derechos reales

cuyo objeto son las cosas materiales.

“Por derecho intelectual se entiende el conjunto de normas que regulan las
prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en favor de los

autores y de sus causahabientes porla creacidn de obras artisticas, cientificas,



industriales y comerciales™

Como podemos ver, ¢t objeto propio de la propiedad intelectual es la creacién del
espiritu o de la inteligencia, fundada sobre el trabajo personal. Considérese como
original, aquella creacion que se logra cuando el hombre combina los elementos
ya existentes para sacar de ellos utilidades nuevas. En maleria de propiedad
intelectual se dice que hay creacion original cuando el autor, al combinar los
elementos que le son facilitados por el fondo comin de las ideas, produce un lodo
nuevo. La originalidad consiste, pues, en la forma nueva de expresion, la cual

supone un trabajo de transformacion o de elaboracion realizado por el autor.

La propiedad intelectual, sin embargo, generalmente es conocida con el nombre
de “derechos de autor”, cuyo calificativo se ha extendido universalmente, lo cual
se confirma consultando la redaccién del articulo | de la Convencién Universal
sobre Derechos de Autor, fimada en Ginebra el 6 de septiembre de 1952, que
dice: "Cada uno de los Estados contratantes se compromete a tomar todas las
disposiciones necesarias a fin de asegurar una proteccion suficiente y efectiva de
los derechos de los autores, o de cualesquiera otros titulares de estos derechos,
sobre las obras literarias, cientificas y arlisticas tales como los escritos, las obras

musicales, dramaticas y cinemalograficas y las de pintura, grabado y escultura.”

Cuando las obras del ingenio e intelecto humano apuntan a la satisfaccién de

sentimientos estéticos, tienen que ver con la cultura en general o bien con el

' RANGEL MEDINA, David, Dereche Intelectunl, Ed. Mcgraw-Hill, S.A., de C.V., México 1998, p. 1.



campo del conocimiento, las reglas que las protegen integran la propiedad
intelectual en sentido estricto o derechos de autor. A dichos derechos les
corresponden las reglas, cuestiones, conceplos y principlos implicados con los

problemas de los creadores intelectuales en su acepcion mas amplia.

En cémblo si la actividad del intelecto humano se aplica a la bisqueda de
soluciones concretas de problemas especificos en el campo de la industria y del
comercio, o a la seleccidn de medios diferenciadores de establecimientos,
mercanclas y servicios, entonces los actos son objeto de la propledad industrial,

que es el irea en la cual vamos a ubicar este estudio.

Hemos dado el concepto del Derecho Intelectual porque aunque no tengan el
mismo origen ni puedan considerarse creaciones intelectuales, las marcas y otros
signos distintivos como el nombre comercial y el aviso comercial tamblén
encuentran clasificacidn adecuada en el cuadro de la propledad inmaterial, puesto
que los derechos que le son relativos recaen, igualmente, sobre objetos
inmateriales, por consiguiente, la propiedad inmaterial comprende los derechos
relativos a las producciones intelectuales del dominio literario, cientifico y artistico.

Con esto ubicamos a la Propiedad Industrial dentro del Derecho Intelectual.

2 Fundamento Constitucional del derecho intelectual

Diferenciando asi al derecho intelectual del derecho de la propiedad industrial, a

continuacién vamos a dar el fundamento constitucional que en nuestro pals tiene



el derecho intelectual, el cual se establece en el articulo 28 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, del § de febrero de 1917, la cual en la

parte relativa dice:

“En los Esladoé Unidos Mexicanos no habra monopolios ni estancos de ninguna
clase, ni exencion de impuestos, ni prohibiciones a titulo de proteccion a la
industria, exceptuandose Gnicamente los relativos a {...} los privilegios que por
determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la reproduccion de
sus abras, y a los que, para el uso exclusivo de sus invenlos, se olorguen a los

inventores y perfeccionadores de alguna mejora.”

El articulo 89 en su fraccién XV de la misma Carta Magna, faculta y obliga al
presidente de la Reptblica a * conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado,
con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores

de algtin ramo de la industria®.

Por dltimo en la fraccion XXIX del articulo 73 del mismo ordenamiento se faculta al
Congreso "para expedir leyes tendientes a la promocion[...} de la transferencia de
tecnologia y la generacion, difusion y aplicacion de los conocimientos cientificos y

tecnoldgicos que requiere el desarrollo nacional®.

Eslas disposiciones son la base de la legislacién sobre derechos de autor y

propiedad industrial, las cuales son reglamentarias del articulo 28 constitucional.



3 Concepto de la Propiedad Industrial

Una vez ubicada la propiedad industrial dentro del derecho inteloclual, vamos a
dar una definicion méas concreta de la misma. Hemos visto que la propledad
industrial es una rama de la propiedad intelectual, a través de la cual se busca
conségulr una proteccion deseada para un inventor, creador o descubridor en el
campo de la industria y del comercio o bien se busca proteger la eleccién de
medios diferenciadores de eslablecimientos, mercanclas y servicios; entonces

estos actos son objeto de la propiedad industrial.

Considerando asl a la propiedad industrial, se puede decir que e! derecho de la
propiedad industrial es el privilegio de usar en forma exclusiva y temporal las
creaclones y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios; pero
en estos casos, como hemos visto, nos referimos estrictamente a las creaclones

intelectuales de caracter industrial y comercial.

El tratadista Ladas, citado por el doctor Rangel Medina en su Tratado de Derecho
Marcario nos dice que: “La propiedad industrial puede ser definida como un
nombre colectivo que designa el conjunto de institutos juridicos o leyes que
tienden a garantizar la suma de derechos deducidos de la actividad industrial o
comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y

comercial"?

P LADAS, citado por RANGEL MEDINA, David, Tratado de Drercho Marcarjo, Ed. Libros de México,
1960, p. 101.



£l doctor David Rangel Medina nos dice que actualmente se habla de un derecho
de la propiedad industriat el cual lo define como: “El privilegio de usar en forma
exclusiva y temporal las creaciones y los signos distintivos de productos,

establecimientos y servicios".

Para algunos el término propiedad industrial se considera falso e inapropiado,
pues dicen, la palabra "induslrial” es ambigua, proviene del término “industria®, que
puede ser tomado en sentido estricto, por oposicidn al comercio, a la agricultura y
a las industrias extractivas, o bien en un sentido amplio, comprendiendo toda la
gama del trabajo humano. En segundo lugar, la palabra “propiedad™ no so aplica
an este caso a los objetos tangibles a los que se refiere en general, esta llamada a
abarcar intereses y derechos de naturaleza muy iregular. En tercer lugar pese a
que la divisién de la propiedad inmaterial en propledad intelectual y propledad
industrial esta generalmente aceptada, es dudoso que este término sea e! indicado
para distinguir los derechos que designa de los derechos de autor, ya que una
diferencia substancial parece hacer falta, en ciertos casos, entre las dos
categorias de derechos, siendo a menudo dificil incluir ciertas creaciones en una

de ellas mas bien que en la otra.

Sin embargo, el propio autor Ladas, quien sostenia los argumentos antes
mencionados, aclara que por poco apropiado que sea, dar a todos estos derechos
e intereses el nombre de “propiedad™ no resulta ninguin inconveniente desde el

punto de vista de su proteccion internacional, por ser este término un comin




denominador practico para designar diversos intereses que se refieren a ia

actividad comerclal e industrial de los hombres.®

Como fundamento de estos derechos de propiedad industrial, pueden invocarse

tres ideas distintas sacadas de la filosofia del derecho:

1a. Puede ser, desde luego, una idea del orden interno de la sociedad, porque el
orden es el primer valor social que ha sido procurado. Tal es el caso para los
derechos sobre los signos distintivos (marca, nombre o ensefia, etc.): es conforme
a la buena polilica de la economia y del comercio que los signos que sirven para
distinguir una casa no pueden ser usurpados por otra, es en beneficlo de todos, no
solamente de otros productores que no debe sufrirse confusion con una casa rival,
sino también de los consumidores que deben poder reconocer la casa que es de
su preferencia, Esta idea de orden, particularmente imperiosa desde los origenes
mismos del derecho, explica por qué los derechos sobre los signos distintivos son

los mas antiguos.

2a. El fundamento del derecho puede buscarse, por otra parte, en una idea de
justicia, porque es ciertamente conforme a la justicia que los terceros no pueden
emplear la marca de otro, ya que los productos u objetos que se vendleran bajo
esa marca no han sido producidos por los mismos métedos y no pueden tener el

mismo valor.

} LADAS, citado por RANGEL MEDINA, David, Ibidem,. Tratado de Derecho Marcagio, p. 101




3a. Otro posible fundamento del derecho, radica en la idea de progreso, idea que
tiene valor sobre todo en las civilizaciones evolucionadas, pero tlene sus
exigencias. Es evidente que el progreso es sobreexcitado en su méximo grado por
las invenciones o las creaclones, y si se quiere que éstas se multipliquen, debe
naturalmente recompensarse a sus aulores; la recompensa més natural ha
parecido ser ese monopolio temporal de explotacion, que constituye uno de los
tipos de derechos en materia de propiedad industrial. De ahi que esos derechos

constituyan una ventaja social, por el impulso dado at progreso de la industria.

Como se habra notado la propledad industrial se origina en el mundo moderno
como fruto de la libertad del comercio y de fa industria y se desarrolla en un
régimen de competencla econdmica, por lo cual la teoria de la propiedad industrial
consiste en una regulacién juridica del juego de la competencia entre los
productores, pues sl se hace de la ley de la concurrencla la ley fundamental de ia
economia, hay que fifarle barreras que delimiten su curso y constituyan posiciones
que no puedan remover, esas posiciones son los derechos de propledad industrial
que, son a la vez otras tantas prerrogativas en provecho de un establecimiento de

industria o de comercio contra sus competidores.

4,  Componentes



La propledad Industrial esta compuesta por cuatro grupos de instituclones que son

los siguientes:’

1. Creaciones industriales nuevas
a) patentes
i)) certificados de invencion
¢) modelos de utilidad
d) modelos industriales
) dibujos industriales
f) secretos industriales, y
g) variedades vegetales.

h) Circultos inlegrados.

N

. - Signos Distintivos
a) marca
b) nombre comerclal
¢) denominaciones de origen

d) anuncio o aviso comercial

3. - represion de la competencia desleal

4. - transferencia de tecnologia o traspaso tecnolégico

{RANGEL MEDINA, David, Op. Cit,, [Jerecho Intelestunl, p. 2.




De este cuadro podemos establecer claramente que las marcas son objeto de lo

que conocemos como signos distintivos.

A su vez, los signos distintivos forman parte fundamental del derecho de la
propiedad industrial, pues son utiizados con el propdsito de diferenciar
comercialmente, los productos y servicios de un empresario respecto de aquellos

ofrecidos por sus competidores en el mercado.

Como podemos ver, los signos distintivos buscan proteger tanto a los
consumidores como a los productores de blenes y servicios de otros de la misma
especie o clase, pero de diferente calidad, los cuales buscan obtener un beneficio
e la ventaja comercial que los consumidores les han otorgado a los primeros

productores de determinados bienes o servicios.




CAPITULO SEGUNDO

LA MARCA

1 Antecedentes

Al ser la marca la materia de estudio en esle trabajo, nos proponemos a
continuacion narrar algunos aspectos histéricos en relacién con esta materia, para
resaltar la importancia que han tenido las marcas desde la antigledad, pero
fundamentalmente en la Edad Media, en que se incorpora el empleo obligatorio de
las marcas en los reglamentos, ordenanzas o estatutos, que se ocupaban de
regular minuciosamente la gran varledad de oficios de esa etapa en la Nueva
Espaiia, introducida principalmente por Espafia, hasta llegar a su regutacién
especifica en la etapa independiente de nuestro pais y concluyendo con la

legislacion vigente en materia de marcas.
ETAPA PREHISPANICA

A pesar de que los indigenas eran poseedores de una tecnologla que cubria sus
necesidades o satisfactores econdmicos y un alto grado de perfeccion en las artes
e industrias, no se tiene noticia alguna de la existencia de las marcas en los

pueblos del Anahuac o de alguna disposicién que se haya dictado al efecto.

La inexistencia de marcas en la época prehispanica, encuentra su explicacion en

el hecho de que las transacciones mercantiles se efectuaban por medio de



géneros, por lo cual en muchos casos, no se especificaba, individualizaba o se
indicaba el origen de las mercaderias para distinguiras, lo cual hace pensar que
no eran muy afectos al empleo de signos o medios materiales distintivos de las

mercancias entre si del mismo género.

Importante huella prehispanica de las “marcas” y que debemos tener en cuenta, es
la existencia de los sellos o también llamados pintaderas, utilizados principalmente
para servir como instrumentos para decorar con pinturas la superficie de la piel
humana, posiblemente con una idea ceremonial o religiosa, también para
eslampar dibujos en los tejidos, aunque no hay pruebas demasiado firmes, Bernal
Diaz nos menciona en su obra que Moctezuma tuvo su sefial y sello que lo
identificaban, comenta que algunos instrumentos parecidos a las pintaderas, que
se conservan en escasa cantidad, fueron utilizados para estampar religves en la

ceramica.

ETAPA COLONIAL

Los Reyes Catdlicos crearon después de! descubrimiento de América la Casa de
Contratacién de Sevilla, la cuél se ocupaba de todo lo relativo al comercio de las
Indias y vigilaba e! cumplimiento de las leyes que lo regularon. A Sevilla y Cdiz se
les concedié el monopolio de enviar mercaderias a América y el de recibirlas de

ella, dictndose leyes para tal efecto.




El 12 de octubre de 1778 reinando Carlos Iil, expide su célebre “Ordenanza o
Pragmatica” llamada del comercio libre, en la que se acabd con el slstema
monopblico que se habia llevado a cabo, a través de numerosas franquicias
mercantiles, exceptuando en cierto modo a Nueva Espafa y Venozuela, hasta que
por o Real Decreto de 28 de febrero de 1789, extendio a ellas el beneficlo del

comercio libre.

El reglamento y Aranceles Reales para el Comerclo Libre a Indias de 12 de
octubre de 1778 en su artlculo 30 intitulado "Penas de los que falsificaren, marcas
o Despachos”, dispuso que, “Siempre que resultare comprobada ia falsedad de las
marcas y Despachos, se castigaran los autores y complices de este grave delito
con las penas que van prefinidas en el citado articulo diez y ocho de este
Reglamento..." y este articulo prevela como penas de “confiscacién de cuanto les
perteneciere en los buques y cargazones; la de cinco afios de presidio en uno de

los do Africa y la de quedar privados para slempre de hacer el comercio de Indias".

Estas medidas las tomd Espafia después de la Conquista con el fin de ejercer un
riguroso control de comercio en sus colonias, pues en Espaiia existia la obligacién
de que las mercancias debian tener sus respeclivas marcas, para indicar su

procedencia, ast como la imposicién de penas en caso de incumplimiento.

Las marcas transparentes de agua o filigrana en papeles de la Nueva Espafia del

siglo XVI.




Otro antecedente de las marcas en la Nueva Espada del siglo XVi son las de
filgrana o de agua en tos papeles de los diversos documentos y sobre todo de las

publicaciones literarias de la época.

Los libros de la Nueva Espaila se elaboraron con papel lraido de Espada ya que
aqui no se fabricd pape! sino hasta el siglo XVIII. El papel espafiol se fabricaba
con las técnicas extendidas y conocidas por loda Europa y que basicamente
consistia en una finisima sucesion de hilos horizontales, estrechos y en el fondo,
de la matriz o forma cruzada longitudinalmente por hilos separados, muy
separados y salientes del fondo horizontal, razén por la cudl aparecen
translicidos; esas matrices o formatos eran de hilos metélicos, laton o cobre
generalmente, sobre la que era vaclada la pasta del papel y en un momento
determinado prensada y sometida a presion, quedando la tez del papel, aunque

lisa, de aspecto granoso y con sefiales de los hilos.

El gran nOmero de fabricantes de papel hizo imperioso un método de
diferenclacion, mediante marcas y contrasefias, que permitieran identificar la
pracedencia del papel, lo cual se hacia agregando al procedimiento de fabricacion
antes descrito un hilo de metal entretejido, en forma tal que la pasta al caer en el
molde se adheria a las marcas menos ain que a los hilos verticales, quedando
mas delgada dando como resultado una figura casi transparente; en vitud de lo
cual recibieron el nombre de marcas transparentes, marcas de agua o de filigranas

del mismo papel. Son el antecedente inmediato de las marcas de productos de



papel, estas marcas consistian en coronas, escudos, iniciales, tipos de fa época,

rabricas, enlaces, elc,

Las marcas de fuego en los esclavos de los Reinos de las Indias

Las marcas de fuego de los esclavos no pueden tenerse como el antecedente de
las marcas actuales, sin embargo por el papel tan importante que tuvieron en su

época, se tratan ahora.

Informa Zavala que: “Los colonos espafoles adquirian esclavos tanto en Nuova
Espafla como en las Antillas, principalmente por dos procedimientos: el cautiverio
de los vencidos en la guerra y el rescate de los reducidos a servidumbre por los
propios indios.” Por lo cual las marcas de fuego en los esclavos de los relnos de
las Indias, constitulan un medio probatorio suficiente de posesion legitima de los

esclavos para sus propletarios.®

Las marcas de propledad o Ex-Libris y las marcas de fuego de las antiguas

bibliotecas de la Nueva Esparia del siglo XVl

Por el gran valor y utilidad que representan los fibros para su duefio, debido a su
nimero y variedad llegan a formar verdaderas bibliotecas, y para demostrar
fehacientemente la propiedad de sus libros a los demas, las marcas de propiedad

fueron el medio que emplearon los duefios para acreditar y constar la propiedad

 NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las Mareas, Ed. Pornia, México, 1985, p.20.
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de sus libros; en un principio consistieron en estampar la firma o pintar el proplo
escudo. Con el tiempo se evoluciond a cédulas para adherirlas al reverso de las
tapas de los libros, en las cuales constase el nombre del dueiio, su escudo o algin

simbolo o un lema que lo revelasen.®

Esa cédula o trozo de papel, en forma de efiqueta o marbete, recibi6 el nombre de
Ex-Libris, que significa: de los libros, libros de, de entre los libros de ... , 0
procedente de los libros de ..., esta formula que ha sido empleada en todos los
tiempos por el mundo para indicar la marca de propiedad de los libros de una

biblioteca piblica o privada, fue introducida en la Nueva Espafa por Europa.

Estos Ex-Libris tentan rétulos de diversas formas y tamafios dependiendo de!
gusto o interés que por los mismos tuviera su propietario, por ejemplo: retralos,
animales, plantas, paisajes, monogramas, motivos arquitecténicos, escudos, elc.
Asimismo la calidad de los mismos dependian del duefio y de los métodos

empleados: grabado en cobre, acero, madera, punta seca, etc.

El gran auge que alcanzaron las bibliotecas en América, y principalmente en la
Nueva Espaiia, fue debido por una parte, a la introduccién de libros espafioles y
por ofra a la produccién nacional, fue creciendo desde que se implant6 en 1536 la
Imprenta en la Nueva Espafia. Estas bibliotecas estaban en manos de las

diferentes congregaciones y drdenes religiosas.

¢ QUINTANA, José Migue), Los ExLibris, Artes de México, Libros Mexicanos, Nim. 131, ado XVII,
México, 1970, p.98. Citado por NAVA NEGRETE, Justa, Idem.
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El aumento considerable de libros hizo necesario que se les protegleran del hurto
o mal fin que de ellos se hiclera; no era suficiente el simple sello del convento o
Ex- Libris, los cuales podian hacerse desaparecer facilmente, perdiéndose
entonces loda senal de propiedad. Para tal efecto se adopté el procedimiento
barbaro de marcar a fuego los libros, mismo que ya era empleado en el ganado y

esclavos indigenas.

Las marcas de fuego en los libros empezaron a usarse en el siglo XV, las cuales
eran hechas de hierro o en bronce que calentaban al rojo para aplicarias en los
cortes superiores e inferiores de los libros, abarcando en volimenes no muy
gruesos todas las hojas del libro, siendo dificil hacerlas desaparecer, pues para
ello no habria otra solucidn que la cuchilla, guiliotinar de nuovo los cortes del libro;
procedimiento peligroso en esta época, pues por una leve sospecha o una
delacion, podian hacer que quien se llevo el libro acabara sus dias en las terribles

mazmorras del Santo Oficlo de la Inquisicién.

Las marcas de fuego y seflales en los ganados de los Reinos de las Indias

Los antecedentes de la marca segn sefiala la autora panamefia Sonia Mendieta,
se remontan a la Prehistoria, pues en las cuevas del suroeste europeo en donde

existen clertas pinturas rupestres se han encontrado marcas en los animales



pintados y en los fragmentos de restos como cuemnos, dichas marcas en su

opinion servian para identificar a su propietario.”

En la Nueva Espafia fue el mismo Cortés quien fomento la ganaderia y cuid6 de
propagar los animales domésticos y familiarizar a los naturales con su crianza.
Dictd varias Ordenanzas y en la nimero 26 del afio 1525 dispuso: “Que todos los
traedores de cualquier género de ganado que sea, tengan un hierro o sefal el cual
registren ante el escribano del cabildo, é no le pueden mudar sin licencia de dicho
cabildo, é e! que no tuviere dicho hierro 6 sefial que pierde las reses que luviere
por herrar & sefalar, ¢ que sean del alguacil mayor de la dicha villa, é puesto que
tenga hierro é sefal si no lo registrare ante el escribano del dicho cabildo, ¢ lo
mudare sin la dicha licencia pague cincuenta pesos de oro para las obras

pblicas™®

El procedimiento para marcar a fuego los ganados consistia en la impresién que
se aplicaba sobre el cuero del animal en una parle visible un dibujo, con un hierro
calentado al fuego. Segin Saenz la marca se empleaba para los animales
mayores (vacuno, caballar)y la sefial que consistia en la incisidn o corte hecho en

la oreja o nariz, etc., con un cuchillo, para los animales menores {lanar).

"MENDIETA R.,Sonia, Evolucion Histdrica de {as Marcas, Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y
Artistica. Afo 1, enero-junio. Méxice, 1963, Nam. |, p", 67.

* ALAMAN, Lucas, Disertaciones, Ed. Jus, S.A. México, 1969, p, 281.Citado por NAYA NEGRETE,
Justo, Op. Cit, p. 23,




A través del liempo, los duefios de los ganados tenlan la obligacién de tener hierro
y marca para distinguir e indicar {a propiedad de sus ganados, asf como e registro
de dichos hierros y sefales mediante el pago de los derechos respectivos al
Ayuntamiento que les expedia una copia de la matricula de registro, para que les
sirviera de resguardo con el objeto de evilar el abigeato. Anualmente en el mes de
eneré concurrian los propietarios de ganado al refrendo de sus matriculas o a
cancelarlas si dejaban de hacer uso de la marca por carecer de semovigntes las

infracciones se penaban con multa y arresto.

También se marcaba a fuego los ganados en Argenting, Perl, en los Estados de
la Unién Americana (California, Colorad0 y Nuevo México) teniendo como tronco
comun la legislacion de Espafia. Y en ltalia, Vivante recuerda la costumbre de
Sicilia y Cerdeiia, que en caso de venta de los animales marcados a fuego con el
nombre del propietario, previene la necesidad de expedir a favor det comprador un

boleto que pruebe el cambio de duefio en contra de lo que fa marca atestigie.

Las marcas en el comercio de la Nueva Espafia de los siglos XVI a XVill

En la antigiledad, detectamos en una gran variedad de mercanclas, la presencia
de las marcas como signos de propiedad, aunque, a decir verdad, en algunos
casos constituian verdaderas marcas de fabrica, tal acontecié en la alfareria china,

egipcia y griega.




De igual manera, existen numerosos ejemplos de marcas empleadas en Roma
para las mercanclas mas diversas, perfumes, unglentos, vinos, quesos, piezas de
bronce, plomo, vasos de cristal, etc., consistiendo unas en el nombre del

fabricante o de la localidad y otras en un signo figurativo.

Junto a la marca que distinguia a la corporacién o comunidad (colectiva), existia la
marca individual o privada que constituia el distintivo del taller o casa industrial. La
primera, atestiguando la regularidad de la fabricacion, a manera de certificado o
sello de autoridad, en carécler de garantia publica; la segunda por el contrario
designaba el origen y la procedencia de la mercancia, es decir, el fabricante,

ademas eran obligatorias e invariables.

Las marcas de fabrica, los emblemas de los talleres y los nombres de los artifices
puestos en los arefactos, aparecen como otras tantas manifestaciones del
individualismo de la industria constituyendo la marca la primera forma de
propiedad industrial en favor de! individuo. Ademas la falsificacién de la marca se

castigaba con terribles sanciones penales y pecuntarias.

El empleo de las marcas por los gremios mexicanos

Realizada la Conquista, los religiosos y artesanos espaiioles implantaron nuevos
métodos, siendo asimilados por los indigenas, aventajando en mucho a sus

maestros espaiioles. La transculturacion de fa cultura hispanoeuropea sobre la de
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los diferentes grupos aborigenes, impuesta por la fuerza, hizo que la mente y la
técnica del trabajador indigena evolucionaran hacia la vision de la plastica y

tecnologla de los europeos.

Las constantes dificultades y los tropiezos que fenla el conquistador y el
ayuntamiento, por la varledad de la gente que practicaba determinado oficio, Irajo
como consecuencia que se dictaran normas para el ejercicio de los oficlos, artes

manuales y olras ocupaciones encaminadas a regular la vida social y econdmica.

Dentro de la organizacién gremial, merece especlal atencidn la figura del maestro,
quien para obtener la carta de examen o titulo tenia que cumplir determinados
requisitos tales como: ser cristianos, viejos y tener limpieza de sangre, ademas de
ser espafiol (con numerosas excepciones), asl como presentar un examen
riguroso tedrico y practico, y una vez aprobado y admitido se le daba posesién de
nuevo maestro, en sesion solemne. Sefala Carrera Stampa que entre los datos
que contenia la carta de examen o titulo, en su margen se hacla anotar la marca o
sefial (apellido iniclal, figura, letra o signo) que el nuevo maestro deberia usar,
sellar, pintar o grabar en todos sus trabajos, marca y sefial invariable y que servia
para identificarles en caso de fraude o de incumplimiento a las Ordenanzas y para
distinguir el lugar de procedencia {rataba también de que no gozaran de
franquicias los que no estuviesen examinados y poder castigar facilmente a los

infractores, asi como, cobrar ciertos impuestos.
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Los veedores que tenlan como principales funciones las de vigilancia e inspeccion,
velaban por el exaclo cumplimiento de las Ordenanzas y mandamientos afines, asi
como acuerdos del cabildo. Aquellas personas que osaban coniraveniras se los
imponlan severas sanciones, interviniendo los veedores en las infracciones y
multas que fijaban las Ordenanzas y que ejecutaba el cabildo, tales como:
destruccion o reparticion de la obra, suspension de trabajo, confiscacién y cierre
del taller. Los mismos veedores marcaban y sellaban la obra para su venta
posterior usando diversos sellos segun la calidad de la manufactura por ejemplo:
“fino, ordinario y corriente”, y en la Ordenanza de tejedores de telas de oro se
establecia que, “E! corte o pieza de tela falsa aunque sea de mangas ha de tener
a cada lado un letrero tejido que diga falso pena de 20 pesos y pérdida de la obra”,

asl también se exiglan los sellos de la ciudad.’

Los gremios se constituyeron cada dia mas, como cuerpos cerrados celosos de
sus privilegios y mantenedores de la exclusivista y jerdrquica separacidn entre
aprendices, oficlales, maestros y veedores, teniendo como base una odiosa

diferenciacion clasista.

Las marcas en los objelos de plata y oro en la Nueva Espana

Espafa fue el antecedente de la legislacion y reglamentacién relativas al arte de

plateria y del gremio de los plateros de las Indias Occidentales; los gremios de los

¥ CARRERA STAMPA Manuel,Los Gremios Mexicanos, E.D.LA.P.S.A.. México, D.F., 1854, pogs. 2522
262, Citado por RANGEL MEDINA, David, Op,, Cit., p. 25
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plateros se componian entre otros, de maestros, que presentaban un examen
riguroso, técnico y practico, para obtener el titulo para ejercer la profesidn u oficlo
de platero; los sinodales eran los alclaldes y dos veedores, de éstos uno para el
ramo de oro y el otro para el de la plata, una vez aprobados se les expedia dicho
titulo y el Ayuntamiento les concedia el permiso de abrir tienda y tener a sus

ordenes, oficiales y aprendices.

Terminada una pieza de plata o de oro requeria para que se comerciara con ella,
camblarla o entregarla a quien mando labraria, de los siguientes requisitos:

a) Que el veedor la diera por buena, el veedor no reclbla pleza alguna de plata
y oro, sin que tuviera la sefal del artifice);

b) Que el platero la sefialara con su marca: que de comun empleaba, su
apellido completo y/o en abreviatura arbitraria;

c) La obligacién de presentar la pleza para que se ensayara a fin de saber si
contenla la ley establecida en Espafia desde el afio de 1435 vigente en la
Nueva Espafia (la ley de la pieza se marcaba con punzones de fierro
calzado de acero, con los nimeros que debla tener de manera
proporcionada para que se vieran y leyeran faciimente y que tales nimeros
sean castellanos ylo latinos);

d) Siestaba correcta la ley, lo que se verificaba mediante la burilada, entonces
el marcador del gobierno le permitia e! quinto real, significado por una
corona diminuta ya sola o ya puesta entre las dos simbdlicas columnas de
Hércules. Este sello se guardaba en las oficinas de a real Hacienda;

o) Después se le imponia la marca de la ciudad, que consistia en un aguila
pequeiia o las letras M que queria decir México. La marca de Guatemala
eran dos valcanes y sobre ellos Santiago apostol montado a caballo.

“La obligacion de imponer las marcas del platero y de la ciudad venla desde los

lejanos tiempos de los Reyes Catélicos, quienes dispusieron en las pragmaéticas

dadas en Valencia, el afio de 1488, que cada artifice tuviera una marca especial
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que se habla de imprimir en todas las piezas por él labradas, juntamente y debajo

de la marca de la cludad que imponla el marcador.

Las marcas de oro y plata de las Casas de Moneda de las Indias y fundiciones de
ellas, se custodiaban, en un arca de tres llaves para mayor seguridad, para evitar
fraudes, robos o pérdida de las marcas, y cuando se usaban para marcar el oro y
la plata, debian estar presentes los oficiales reales; el tesorero lenfa la obligacion
de registrar en un libro todo lo que se fundia, misma obligacion tenlan el fundidor y
el ensayador, y después de declarada la loy y peso de las piezas se hacla grabar,
a fuerza de martillo y una vez concluida se volvian a introducir las marcas en el
arca y satisfechos los derechos por las partes, asi de diezmos como de ensaye y

fundicién se les entregaba a los duefios sus oros y platas”..'®

Disposiciones vigentes en México en la etapa Colonial

En la Epoca Colonial existioron algunas normas protectoras de las marcas,
aunque en forma aislada y no en un cuerpo juridico uniforme, especialmente en la
Recopllacién de los Reinos de las Indias, en las Siete Partidas y en la Curia
Filipica Tratado de Practica Forense y Jurisprudencia Mercantil. Las Ordenanzas
que reglamentaron los gremios en sus diversos oficios y algunas Actas del cabildo
de la Ciudad de México, todos estos instrumentos legales, son de marcada

influencia espafiola.

¥ Recopilacidn de las Leves de Jos Reynos de las Indiay,Ley 1. Tit.22, Lib.4 y Ley VIL Tit6, Lib. 8, Citado
por RANGEL MEDINA, David, 1bid.p. 28,
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ETAPA INDEPENDIENTE

Como pudimos apreciar en la Colonia hubo una deficlente proteccion legislativa
del derecho de marcas, la cual prevalecit hasta la ultima década del siglo XIX y en
los ahos siguientes a la separacion politica de Espafia, en México encontramos
Unicamente disposiciones aisladas a proposilo de las instituciones marcarias,
eslas normas legales formaban parte del Cédigo Penal y de los Cddigos de
Comercio que se promulgaron en ese lapso. La primera rogulacidn juridica
especlal que se hizo de las marcas en nuestro pals, fue a través de nuostro

segundo Codigo de Comercio de 1884, otorgandoles naturaleza mercantil,

En materia comercial se aplicaron especialmente las Ordenanzas de Bilbao,
aprobadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y confirmadas por Fermando VI
el 27 de junio de 1814, y el tratado de Comercio de la Curia Filipica, que fueron la
legislacién y la jurisprudencia de México hasta el 16 de mayo de 1854, fechaen la
que se promulgd nuestro primer Codigo de Comercio, el cual estuvo en vigor
menos de dos afos, por lo que volvieron a aplicarse las Ordenanzas de Bilbao y
en general la legislacidn espafiola; no obstante siguié aplicAndose el menclonado
Cédigo de Comercio de 1854, considerandose como tnico vigente en la mayor
parte de los Estados de la Federacién, excepto en la parte relativa al
establecimiento del Tribunal Mercantil. Esta situacién prevalecid hasta la

expedicién de! segundo Cédigo de Comerclo del 20 de abril de 1884, que rigid
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hasta el 1° de enero de 1890, fecha en que entrd en vigor nuestro actual Cédigo

de Comercio.

Las Ordenanzas de Bilbao

Las Ordenanzas de Bilbao fueron formadas por sels comerciantes de la Villa de
Bitbao, aprobadas por Felipe V el 2 de diciembre de 1737 y confirmadas por
Fernando VIl el 27 de junio de 1814 y modificadas muy ligeramente por
resoluciones posteriores; fueron aplicadas por el Consulado de México, segtn
informe que dicho consulado rindi6 al virrey el 3 de noviembre de 1785; asimismo
se mandaron a observar en nuestro pais por drdenes de 22 de febrero do 1792 y
27 de abril de 1801, y expresamente se declararon aplicables en México por

decreto de 22 de noviembre de 1855."

Por lo que toca a nuestra materia, no existe alguna regulacion especial, tan sélo,
aluden o hacen referencia a las marcas algunas disposiciones que regulan
diversas materias mercantiles, las marcas segin el contenido de estas
disposiciones, pueden considerarse como signos o medios materiales que se
empleaban para indicar la procedencia de las mercancias, pero fundamentaimente
conslitulan medios eficaces que servian de control, seguridad y de garantia para

facilitar el comercio.

" Jacinto Pallares, citado por NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit., Derecho d¢ las Marcas, p. 42,
* NAVA NEGRETE, Justo, Ibidem, p.43.




El Cédigo de Comercio de 1854

Aligual que en las Ordenanzas de Bilbao, no existen disposiciones que regulen do
una manera especial a las marcas en ¢l Codigo de Comercio de 1854, por lo que
solo mencionaremos los articulos que hacen referencia a éstas: articutos 125, 137,

138, 189-6°. , 276-1a, 318-2°, 500, 525, 609-5° y 638.

Las marcas sequn ¢l contenido de dichos preceptos, significaban un medio de
prueba de propledad para los dueflos de mercancias; su empleo también
constitula un medio de control y garantia en la circulacion de las mercanclas.
Significado este similar al de las Ordenanzas de Bilbao. Es conveniente sefalar
que antes de la expedicidn de nuestro primer Cddigo de Comercio, hasta el 20 de
jullo de 1884 en que se expidid nuestro segundo Cédigo de Comerclo, solfan
presentarse los propletarios de marcas en solicitud de registro o depésito de ellas,
ante la Secretaria de Fomento, Colonizacién e Industria, y si bien no habia ley que
lo prescribiera, como no habla tampoco prescripcion que lo vedara, la mencionada
Secretarla establecié el procedimiento de admitir las marcas en depésito, a

solicitud de los interesados y para los fines que pudiera convenires. ™

El Cédigo de Comercio de 20 de julio de 1884

" Memorin, presentada al Congreso de Ia Unidn, por ¢l Secretario de Estado y Despachio de Fomento,
Colonizacion ¢ Industria de 1a Repdblica Mexicana, Ing. Manucl Femdndez Leal, citada por NAVA
NEGRETE, Justo, 1bid, P.44.
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Por reforma que se hizo por ley de 14 de diciembre de 1881 a la fraccion X del
articulo 72 constitucional, se concedieron facultades al Congreso de 1a Union, para
dictar un Cédigo de Comercio, fo cual dio caracter federal al derecho mercantil.
Dicho Cddigo se expidio el 15 de abril de 1884 y de acuerdo con su artlculo 1°
transitorio, empezd a regir el 20 de julio del mismo afio; este Caédigo significé un
progreso evidente respecto del Ordenamiento anterior de 1854, ocupandose de

materias que no fueron reguladas por este Ultimo.

La importancia de este Cddigo de Comercio de 1884 radica en que se incluye un
capltulo titutado “De la Propiedad Mercantil”, en el cual se regulan por primera vez
en nuestro pals de manera expresa las marcas de fabrica. De conformidad con el
Titulo Segundo del Libro Cuarlo litulado “de la Propiedad Mercantil® se regulan las

marcas de fabrica de la siguiente manera:

Todo fabricante tiene ¢l derecho de poner a sus productos, para distinguirlos de
otros, una marca especlal; asl también se indica que ésta puede constituirse por el
nombre del fabricante o el de su razon social, el nombre de su establecimiento, de
la ciudad o localidad en que se haga !a fabricacién, o en iniciales, cifras, letras,
divisas, dibujos, cublertas, contraseias o envases (Ar, 1418). El articulo 1420
dice: "que las marcas deben estar precisamente en los productos o mercanclas; y
en aquellos en que esto no sea posible, bastard que estén en la cubierta o
envase, de tal manera que el objeto que encierren no pueda extraerse sin

desgarrar la cubierta en que esta la marca”,
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Ahora bien, para adquirir la propiedad de una marca, se necesita depositarla
previamente en la Secretarla de Fomento; y ésta concedera la propiedad siompre
que la misma marca no se use o haya adoptado por olra persona o no sea de tal
manera semejante que se comprenda la intencién de defraudar intereses ajenos
(arts. 1421 y 1422). Asimismo, se indica que los comerciantes tienen Ia propiedad
de sﬁs marcas (art. 1419); finalmente se establece, que la falsificacion de las
marcas produce en el ramo mercantil fa accion de dafios y perjuicios, ademas de

las penas que sefialare el codigo respectivo (art. 1423).

Ley de 11 de diciembre de 1885 sobre el Registro Mercantil

Los antecedentes del registro mercantil en México datan desde el Cddigo de
Comercio de 1854; asimismo se establecid en el Cédigo de Comercio de 1884 y el
20 de junio de ese mismo afio se expidié un Reglamento de Registro de Comercio,
el cual fue derogado por la ley de 11 de diciembre de 1885, segun la cual, los
comerciantes deberfan matricularse. En dicha matricula, e! registrador anotaba
entre otros actos jurldicos; los titulos de propledad industrial, patentes de

invencién y marcas de fabrica (arts. 2 y 3, fraccion VIi),

Los titulos de propiedad industrial, producian sus efectos desde la fecha de su
inscripcion; su omisidn impedia al comerciante interesado el ejercicio de sus
derechos con relacion a terceros{arts. 14 y 15). La inscripcion de dichos titulos en

el registro publico de comercio, se establecié desde que entré en vigor la citada
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ley, hasta que se promulgaron las leyes de patentes y marcas de 1903 (arts. 117y

91 lransitorios, respectivamente).

Cédigo de Comercio de 1° do enero do 1890

Este Codigo esta inspirado en los cédigos espaiioles de 1829 y 1885, el italiano de
1882 y el francés de 1808. Tras la efimera vida del Cédigo de 1884, en el afio de
1889 se promulgé el actual Cédigo de Comercio Mexicano, vigente desde el 1° de
enero de 1890. No obstante derogar las leyes mercantiles preexistentes, este
nuevo cédigo conservd la obligacién de inscribir en el Registro de Comerclo los
titulos de marcas de fabrica, estableciéndose asimismo como sancién por la falla

del registro que los documentos no podrian producir perjuicio a tercero.

LEGISLACION ESPECIFICA SOBRE MARCAS (1889-1975)

Bajo la presidencia de don Porfirio Dlaz se promulgé la primera ley que de modo
especlfico y directo fue elaborada para regular los derechos sobre las marcas.
Este cuerpo legislativo que entro en vigor el 1° de enero de 1890, es el que marca
el paso de transicion entre la reglamentacién tan deficiente que estos bienes
reciblan de! Codigo de Comercio y del Cddigo Penal, y las disposiciones
agrupadas en un ordenamiento especial, casi auténomo que desde el punto de
vista formal se independiza al romper los clasicos moldes legislativos que la

legislacion mercantil y penal precedente contenia en dichos codigos.
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Ley de Marcas de Fabrica de 28 de Noviembre do 1889.

En los diecinueve articulos que integraban esta Ley se introdujeron importantes
disposiciones que por su contenido reflejan un serio empefio para garanlizar no
solo él interés del productor, sino también el interés general. Asl se establecia que
no podian considerarse como marca la forma, color, locuciones o designaciones
que no constituyan por sl solas el signo determinante de la especialidad del
producto, rechazandose también como conslitutivo de marca el signo que sea

contrario a la moral (art. 3°).

Notas caraclerlsticas que este sistema de proteccidn a las marcas presentd, son
las siguientes: solo puede pretender adquirir la propiedad de una marca el primero
que hubiese hecho uso de ella legalmente (art. 8); la adquisicion de la propiedad
exclusiva de una marca se obtenla en virtud de la declaraclon hecha por la
Secretaria de Fomento, respecto de que el Interesado se ha reservado sus
derechos (art.9); la duracion de la propiedad de las marcas era Indefinida, pero se
entendla abandonada por la clausura o faita de produccién por mas de un afio do
la fabrica o establecimiento que 1a haya empleado (art. 12); era motivo de nulidad
de una marca el haberse obtenido en contravencién de las prescripciones legales,
pero se requeria instancia de parle para ser declarada, precisamente por una

autoridad judicial, (art. 14).
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Aun cuando el nombre oficial de esta ley era el de Marcas ‘de fabrica®, ello no
significa que se excluyera la reglamentacion de las comerciales, pues los textos
que hemos extractado aluden indistintamente al fabricante o at comerciante, a las
mercancias fabricadas o a las vendidas, al establecimiento industrial o a la
comercial, ninguna declaracidn aparece en esta ley acerca de los preceplos que
sobre la materia de marcas consigna el Codigo de Comercio entonces vigente en
cuanto a la inscripcion de los titulos de marcas en el Registro de Comercio, razén
por la cual continuaron vigentes, asi lo atestigua la expresa derogacién que en la

Ley de 1903 se hizo en su articulo 91 transitorio.

Decreto de 28 de mayo de 1903 que fifa las bases para legislar sobre propledad

industrial

Este decreto se refiere a la autorizacién concedida al ejecutivo para reformar la
legislacion vigente entonces sobre propiedad industrial, con arreglo a las bases
sigulentes: a) Las marcas de fabrica se registrardn sin examen previo de su
novedad u originalidad; y las patentes de invencion se expediran sin examen
previo de su novedad u originalidad; y las patentes de invencion se expediran sin
examen previo de, en cuanto a su novedad y utilidad y sin responsabilidad de
ninguna especie para la Naclén, ni para la autoridad, en cuyo nombre se expidan;
b) La tramitacion de las solicitudes sera sencilla y rapida. Los derechos por la
expedicién de titulos, no excederan al gasto que aproximadamente originen. El
impuesto, si lo hubiere, sera progresivo; c) Se establecera una penalidad especial

para los delitos contra la propiedad industrial, modificando, si fuere necesario, las
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disposiciones del Cédigo Penal; d) La traslacion del dominio de cualquier
propiedad industrial ya sea parcial o lotal, para ser valida, deberé hacerse anotar
en el registro correspondiente, modificAndose al efecto las provenciones del
Cédigo de Comercio en cuanto sea necesario; e) Se publicara un periodico, que
con suficiente claridad describa, represente y enumere, los inventos patentados y

las marcas depositadas.

Con apoyo en ostos fineamientos generales de este Decreto del Congreso, el
Presidente de la Republica expidié la Ley de Marcas Industriales y de Comercio de

1803.

Loy de Marcas Industriales y de Comercio de 25 de agosto de 1903

Esta ley definié la marca diciendo que, “es el signo o denominacion caracteristica
y peculiar usada por el Industrial, agricultor o comerciante en los articulos que
produce o expende, con ! fin de singularizarlos y denotar su procedencla® y hace
una enumeracién enunciativa de lo que puede constituir la marca (ad. 1). Por
primera vez el registro de las marcas se tramitdé y efectud por una Oficina
especialmente creada para ello, pudiendo registrar la marca todo mexicano o
extranjero; el registro comenzaba a surtir efectos desde la fecha de su
presentacion a la Oficina de Patentes y Marcas (arl. 7) y debla renovarse cada
veinte afios (art. 6); se les implantd a los fabricantes, agricultores y comerciantes
la obligacion de indicar ostensiblemente que sus marcas estaban registradas (art.

9); la obligacién de inscribir en el registro de comercio los certificados de marcas,
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como lo establecia el Cédigo de Comercio, dejé de ser aplicable, y a partir de

entonces es en la Oficina de Marcas donde se practica el registro (art. 3).

Loy de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 19284

Las més importantes innovaciones de esla Ley con respecto a la derogada ol 25

de agosto de 1903, son las siguientes:

Desde luego se adopta en cuanto al modo de adquirir el derecho sobre las
marcas, el sislema mixto atributivo-declarativo, pues ademds de otorgar el
derecho exclusivo al registrante de la marca, también se reconoce el uso de la
marca como fuente de derechos sobre la misma. (Ads. 1°, 4*., §°., 6'..y 39

fracciones Il y Iil).

Por vez primera se faculla al Estado a declarar, cuando lo estime oportuno, el uso
obligatorio de las marcas para aquellos articulos que por su origen, naturaleza o
aplicaclon se relacionen intimamente con la economia del pals y las necesidades

publicas.

Acorde con el sistema adoptado, se establecid el examen de novedad como
requisito previo al registro de una marca, asi como el procedimiento de oposicién

de los terceros que se consideren afectados. (Arts. 14,17,18 y 23).

" Diario Oficlal de la Federaclén, 27 de julio de 1928.
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Se dispuso que los Interesados de comin acuerdo, podian someterse a la
resolucion de una Junta Arbitral para decldir acerca de la semejanza enlre la
marca presentada a registro y las sefialadas como anteriores, estipulandose que
serla inapelable el fallo de los arbitros, el cual serviria como base a fa Oficina de la
Propledad Industrial para admitir o rechazar fa marca solicitada. (Ar. 21). También
se int}odujo la practica de exdmenes extraordinarios de novedad de tas marcas, a
solicitud de persona interesada o por orden de autoridad judicial. (Arts. 36,37 y

38).

Se consignaron de una manera especifica y limitativa causas por las cuales el
registro de una marca era nulo (A, 39), conservandose la regla general que
aparecia en la ley anterior y segn la cual, 1a nulidad era procedente cuando el
registro habia sido hecho en contravencion a las disposiciones de la ley que le dio

vida (arl. 39).

Por primera vez se delimitd a un plazo el efecto del registro de una marca,
fijandose en veinte afios su duracién, y se exigld su renovacion cada diez afios,

sancionandose la falta de dicha renovacion con la caducidad del registro. (Art. 24).

Se Instituyd también fa extincion de las marcas por su falta de explotacion en un
lapso de cinco afios consecutivos (Art.40), a menos que antes del vencimiento de
dicho perlodo, el registro fuese renovado manifestando su titular la imposibilidad
de efectuar la explotacién, (Art. 60 del Reglamento de la Ley de Marcas y de

Avisos y Nombres Comerciales, de 11 de diciembre de 1928).
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Ley de la Propladad Industrial de 194212

Esta Ley se caracterizd desde el punto de vista formal, porque codificé a las
disposiciones relalivas a patentes de invencion, a marcas, a avisos comercialos, a
nombres comerciales y a la compelencia desleal, pero sblo nos remitiremos al
estudio exclusivo de las marcas, que son las que nos interesan en esla resefa

histérica de la legislacion mexicana.

Se reduce a 10 afios el plazo de vigencia de las marcas, para que sea Igual al que
debe transcurrir entre las renovaciones subsecuentes. (Art. 132). También
estableclé reglas sobre la caducidad de las marcas registradas durante la vigencia
de 1889 y 1903, que no hubieran sido renovadas durante el plazo de cinco affos
que al efecto se concedla, para dar fin a la confusion que originaba el hecho de
que conservaran su vigencia marcas que no se renovaban (Ans.156, 157, 171y
181). También se consignaban disposiciones que tendlan a impedir que los
industriales o comerciantes que empleaban marcas, registradas o no, en articulos
elaborados en el pals, trataran de darles apariencia extranjera, o que resultaba en
perjuicio de la economla, ya que articulos mexicanos de buena calidad se haclan
pasar como extranjeros, en detrimento de! piblico y del prestigio de la industria
nacional (Arts. 148, 149, 150, 258 y 262); asimismo, se establecieron sanclones
para quienes no acataran las disposiciones relativas al uso obligatorio de la
leyenda “Hecho en México’, en todos aquellos articulos de fabricacion nacional

que ostenten marcas, registradas o no. (Ar. 261).

¥ Diario Oficial de 1a Federacion, 31 de diciembre de 1942,
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Esta ley ademas es importante porque es el anlocedente de la denuncia que
México hizo al Arreglo de Madrid, en abril de 1891, relativo al registro internaclonal
de las marcas de fabrica y de comercio. De acuerdo con dicho Tratado nuestro
pais contrajo la obligacion de inscribir y de proleger en diversas calegorias de
produclos sefaladas por la ley nacional, todas las marcas depositadas en la
Oﬂcin.a Internacional de Berna. En cumplimiento de dicho compromiso el gobiemo
mexicano inscribié tales marcas internacionales y con relacion a las mismas se
practicaron los exdamenes respectivos. Pero con frecuencia resulld innacesaria esa
labor porque en México se explotaba un nimero relativamente bajo de marcas
internacionales, ademas los titulares de marcas nacionales no mostraron interés
en el registro internacional ya que segin estadlsticas, durante la dltima década de
la vigencia del Arreglo en México, se depositaron en la Oficina Internacional de

Berna aproximadamente de 2 a 3 marcas mexicanas por aflo.

“Tomande en cuenta las razones expuestas, por Nota de 10 de marzo de 1942
México se dirigld al Gobierno de la Confedaracion Helvética declarando que a los
intereses nacionales convenia denunciar el Arreglo de Madrid mencionado. El
goblerno Suizo dio respuesta a la Nota mexicana y, de acuerdo con e! articulo 17
bis de la Convencitn de Parls, aplicable al caso, aceptd la denuncia y fijé como
fecha para computar el afio después del cual surtiria sus efectos, la de la Nota
mencionada, por lo que dicho plazo concluyé el 9 de marzo de 1943. Por circular
de 13 de agosto de 1942, el Gobiemo de la Confederacion Suiza comunico la

decisién mexicana a todos los palses miembros del Arreglo,”'®

" RANGEL MEDINA, David Ibid. p. 48.
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Ley de Invenciones y Marcas de 1975

El Ordenamiento juridico que comentaremos se aprob6 el 30 de diciembre de
1975, respondio a una serie de medidas economicas emprendidas por e! Ejecutivo
en esa época, en un periodo en que predominaron ciertas teorlas sobre la
propiedad industrial y sus efectos, muy en boga en la América del Sur, pero tal voz

despegadas de la realidad.

Por lo que se refiere a las marcas, se notan una serie de cargas nuevas para los

mexicanos a pesar de que quiso favorecérseles, entre estas enconlramos:

») mayores limitaciones para el registro de las marcas;

b) un régimen de uso obligatorio de marcas;

¢) la vinculacién de marcas;

d) el establecimiento de la licencia obligatoria sobre marcas por causa de utilidad

publica;

¢) la pérdida del registro cuando la marca se convertia en designacidn genérica;

f) reglas para comprobar el uso de las marcas;
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g) posibiidades de decretar la prohibicién de uso de marcas, registradas o no;

h) la posibilidad de declarar que se ampararan por una sola marca de un mismo

titular los productos elaborados o los servicios prestados;

i) la inclusidn de las marcas de servicio,

1) laintroduccién de las denominaciones de origen.'’

Otras de las novedades que contenia la loy eran en lo relativo a las infracciones y
sanciones, ya que se introdujeron las sanciones administrativas, bastante
rigurosas, por infracciones a derechos de propiedad industrial, lo cual no tuvo

paralelo en el mundo.

El sistema de sanciones establecido en esta ley, pesaba mas sobre las empresas
establecidas en México que sobre las extranjeras, y que formaban la mayorla de
los tenedores de derechos, pues estas ultimas escapaban por lo general a
cualquiera accion represiva o punitiva, por no tener domicilio o establecimiento en

el pals.”®

Conforme a esta ley la duracién del registro de marca era de 5 afios con

posibilidad de renovar indefinidamente por periodos iguales, se adoptd el sistema

'" NAVA NEGRETE, Juste, Derecho de las Marcas, Op. Cit. P. 537-557.
" SEPULVEDA,César, B Sistema Mexicano de propiedad Indusirial, £d. Pornia, México, 1985, pp. 41-43,
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mixto, es declr, el derecho de uso exclusivo a la marca se adquiria mediante la
obtencion de un titulo de registro tramitado ante la Direccion General de
Invenciones, Marcas y Desarrollo Tecnoldgico dependiente de la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), pero este regisiro no producira efectos
conlra terceros que hayan usado y explotado la misma marca para los mismos o
similares productos o servicios con mas de un afto de anterioridad a la fecha legal
del registro e incluso tendra derecho a solicilar el registro de la marca dentro del
afio siguiente al dia en que fue publicada previa tramitacién de nulidad del registro
ya realizado. La marca regisirada podra transmitirse segin lo establecido por la
legistacion comdn para cualquier otro derecho, pero ésta no producird efectos
contra terceros mientras no se inscriba en el Registro Nacional de Transferencla

de Tecnologla y en la Direccién General de Invenciones y Marcas.

Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial

La Ley de Fomento y Proteccion de la Propledad Industrial del 25 de junio de
1991, publicada en el Diario Oficial de la Federacion fechado el 27 de junio de
1991, fue reformada el 2 de agosto de 1994, dichas reformas entraron en vigor a
partir del 1° de octubre de 1994, dandosele a este nuevo texto la denominacién de
Ley de la Propiedad Industrial (LPI). Este es el ordenamiento que se encuentra

en vigor en la actualidad.
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Las disposiciones relativas a la marca contenidas en esta Ley, especificamente en
el Titulo Cuarto, capitulos |, I, V, VI y VII, tienen su fundamento en los articulos 5°,

14, 16, 73 fraccion X y especificamente en el 133 de la Constitucion.

£l Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial del 18 de noviembre de 1994,
publicado en el DOF el 23 de noviembre de 1994, consla de 79 articulos y abroga

el reglamento de 1981.

2 Concepto Legal de Marca

Al ser la marca nuestro objeto de estudio, expondremos la manera en que la Ley

de Propledad Industrial la define:

“Articulo 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o

servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.

Este concepto de marca, impone a ésta la funcion distintiva a la que mas adelante

haremos referencia,

3 Naturaleza Juridica de las Marcas

Es necesario estudiar las diversas teorlas que han tratado de explicar la

naturaleza juridica de la materia.
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DERECHO PUBLICO Y DERECHO PRIVADO

Al analizar la naturaleza juridica de las marcas desde la perspectiva de la
clasificacion que generalmente se hace de Derecho Publico y Derecho Privado,
encontramos que esta division no es descriptiva de su objeto, se trata mas blen
de una idea regulativa en donde se pueden contemplar todas las relaciones
juridicas, ofreciendo, simultdneamente un aspecto privado y uno pablico lo cual,

por una parte es confirmado por 1a experiencia.

Existe una corriente de autores como Ferrara, Ramella y Georges de Ro que
sostienen que, el derecho a la marca es de naluraleza jurldica privada, pero
también hacen notar que se manifiesta el interés publico en las marcas, con las
disposiciones universalmente adoptadas sobre su publicidad, sobre su inscripcién

en los registros, represidn penal de la imitacion, usurpacién de las marcas, etc.'

Para otros autores, el derecho de las marcas estd encuadrado dentro del derecho
pablico (en particular en el Derecho Administrativo), asl lo afirman Pallares, de

Pina y Rogina Villegas.

Sin embargo, Paul Roubler y Pedro G. De Medina, afirman que el derecho de las

marcas, parlicipa tanto del derecho privado como del derecho publico, es decir

¥ Citados por NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit, Derecho de las Marcas, p. 122,
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que se trata de un derecho mixto, pero principalmente fundado en e! derecho

privado,®

De aquerdo con Nava Negrete la legislacion de las marcas se encugntra
enmarcada en el derecho publico, ya que al Estado le interesa que el fenbmeno de
la Iib}e competencia se verifique normalmente, de alll que se dicten normas
tendientes, a proteger este derecho y a casligar la competencia desleal, todo ello

sin olvidar el origen privado que tiene la naturaleza juridica de las marcas.

DERECHO DE LAS MARCAS, DERECHO DE LA PROPIEDAD

Durante mucho tiempo se admitié, que el derecho sobre las marcas, no era sino
una manifestacion del derecho de propiedad. El principio de fa propledad de las
marcas se encuentra en la naturaleza misma de las cosas, es la aplicacién de la
regla de suprema justicia: a cada quien lo suyo, suum cuique. Es la consecuencla
directa del derecho de propiedad existente sobre los objetos que se fabrican o se
venden, esta teorla fue sostenida por Rendu, Blanc y Calmels, segun los cita Nava

Negrete.

Breuner Moreno, dice que dichos autores, no tomaron en cuenta que el derecho a

la marca, no se plerde cuando los productos han salldo de manos del titular de la

* DE MEDINA y SOBRADO, Naturaleza Jurjdica de la Propiedad Industrial

en ¢l Derecho Intermacional y en ¢l intemo, Citado por, NAVA NEGRETE Justo, Derecho de ias Marcas,
Op. Cit, p. 122,
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marca, “el fitular conserva Integros sus derechos sobre ésta; como que los
derechos sobre las marcas, son independientes de los derechos de propiedad
sobre los productos. Y como que el adquirir los productos marcados no implica,

adquirir el derecho sobre la marca".**

Nava Negrete menciona que Albert Chavanne y Jean Jacgues Burstt, conciben la
validez de una marca independiente de la licitud del producto o del servicio a los
cuales se aplica, dicho principio es aceptado por la doctrina actual y las
legislaciones sobre 1a materia e incluso se encuentra plasmada en el Convenlo de
Parls, en su Ultima revisién verificada en Estocolmo en 1967 en el afticulo 7 que
dispone: “ La naturaleza del producto al que fa marca de fabrica o de comercio ha

de aplicarse no puede, en ninglin caso, ser obstaculo para el registro de la marca®,

Para otros autores, como Ferrara y César Vivante el derecho sobre la marca es un
auténtico derecho de propiedad absoluta®, pero otros autores han sostenido que
la propiedad de las marcas es relativa, es decir, que aquél que 1a posee, no la
disfruta privativamente, sino en lo que atafie a clertas personas, sus competidores,

entre estos autores Nava Negrete menciona a Pouillet, Allart, Brun y Chenevard.

Es evidente, que la marca tiene una relacion de caracter funcional con los
productos o servicios a los cuales distingue; no obstante, ambos bienes lienen

una regulacién juridica propia entre si, de tal manera que si el titular de una marca,

* Breuner Moreno, ., “Tratado de Patentes de fnvencion®, Abeledo Perrot, Editores, Buenos Adires, 1957, P
51, citado por NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit, Derecho de Jas Mareas, p.123.
# Femara y Vivante citados por NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit. Derecho de las Marsss, p. 124,
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careciera en un momento dado de los productos o servicios a los cuales distingue

con su marca, en nada afectase el derecho de propiedad que tiene sobre ésta.

En nuestro punto de vista, el derecho sobre la marca puede considerarse como un
derecho de propiedad pero en su funcién social sobre bienes inmateriales, toda
vez due el titular de una marca tiene el derecho de usar, gozar y disponer de la
misma, solo en cuanto a la proteccidn concedida por e! Estado, es decir con las
modalidades que la ley le impone a ese derecho, ya que por medio de ellas, en
cada caso y por exclusion se podra determinar el alcance del derecho del titular de

la marca.

TEORIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Es e jurisconsulto Edmond Picard, quien da nacimiento a la ley belga de 1886
sobre derechos de autor y el creador de la teorla de los derechos Intelectuales,

que dio a conocer por primera vez el 7 de enero de 1874, en una conferencia.®®

Picard en su teorla, menciona que la estructura o la definicién ontoldgica de todo

derecho aislado esta formada en su conjunto, por cuatro elementos esenciales:

A} Un titular (sujeto, elemento activo); a aquél que e! derecho pertenece y
que le favorece, aventaja, beneficia e igual por repercusion el
destinatario y receptor de su utilidad.

* Conferencia publicada en ¢l Bulletin de 1a Conference du Jeune Barreau de Bruxclles, 1873-1874, p. 50,
citada por NAVA NEGRETE Justo, Ibidem, p. 125.
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B) Objeto (las cosas, el elemento pasivo); o sea sobre las cuales el titular
del derecho ejerce su prerrogativa juridica, todos aquelios elementos
que puedan ser aprovechados por el hombre para su beneficio y pueden
ser objeto de un derecho.

C) Una relacion entre el sujeto y el objeto; designa la manera en virtud de la
cual el sujeto se puede beneficiar, disponiendo y usando el objeto.

D) La proteccion o coercion juridica; explica la aplicacion de la fuerza

gubernamental, que entra en ejercicio para proteger cualquier derecho

cuando se le viola y para ejercer coercion para respetarlo o

restablecerlo. Se manifiesta bajo dos formas principales: el litular, sujeto

del derecho, persigue a aqué! que ha lesionado su derecho o bien se

defiende contra aquél que se propone lesionarlo. En el primer caso

procede por la via de accion (ofensiva); en el segundo caso por via de
excepcion (defensiva).

Los cualro elementos antes mencionados son normativos y lienen como

caraclerlsticas las siguientes: son invariablemente intangibles e invisibles, excepto

el objeto,?

Picard en su obra Las Constantes del Derecho, en su cuarta parte itulada
“Clasificacion de los Derechos y Terminologia Jurldica” sefala que : las divisiones
y los grupos basados sobre alguno de los cuatro elementos esenciales anles

menclonados, son constitutivos de todo derecho, son internos y ontolégicos.

Las olras divisiones y grupos son externos porque tienen una base exterior a esos

elementos constitutivos.

* Picard, Edmond, Les Constantes Dy Dyoit”, Emest Flammarion, éditeur. Paris, 1921, pp. 43-69., citado por
NAVA NEGRETE Justo, Ibidem, p. 128.
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Picard indica que hasta en tiempos recientes solo habla tres categorias y dicha

division tripariita databa desde los romanos:

a) Derechos personales: (Jura in persona propla) patria potestad,
matrimonio, mayoria, interdiccion, etc.

. b) Derechos obligacionales: (Jura in altero), compraventa, arrendamiento,
mandalo, etc.

c) Derechos realos: (Jura in re maleriali), propledad, usufructo,
servidumbre, etc.

A esta division tripartita Picard, establecld una cuarta categorla:

d) Derechos intelectuales: (Jura in re intelectual), patentes, derechos de
autor, marcas de fabrica, etc.”

Georges de Ro, hace una objecion a la Teoria de Picard, indicando que
gramaticalmente la denominacién “Derechos Intelectuales” no es exacta, pues no
tendrla ningiin sentido llamar de esta manera el derecho de marca, que conslste
ordinarlamente en un simbolo de signos vulgares, que todo mundo se puede
imaginar y formar. Una estrella, una planta, un animal, que representados por una
apariencia distintiva, no dicen nada a la inteligencia y estéan lejos de ser el fruto de
sus esfuerzos. Plensa que es inutil una distincidén nueva, que complicarla, sin

razon la division de los derechos, reconocida y usada hasta nuestros dlas.?

3 [bid.

% De Ro Georges, Commentaire de 1a foi du jec abri u

Bruylant-Christophe & Comp., Paris, 1877, p. 28, cilado por NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit. Derecho de
las Magens, p. 129,
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Otro tratadista citado por Nava Negrete llamado Amar, critica la teoria de los
derechos intelectuales, porque dichos derechos no pueden tutelar las marcas, ya
que no implican un trabajo intelectual, sino que aseguran las ventajas del cjerciclo

de la industria o comercio.”

Hay que recalcar que el mérito de Picard es haber establecido la categoria de los
“Derachos Intelectuales”, aunque ésta no sea aceptada en paricular para las
marcas, pues es evidente que éstas no son verdaderas y propias creaciones

intelectuales, ya que no constituyen el fruto o resultado de un esfuerzo intelectual.

TEORIA DEL DERECHO DE LA PERSONALIDAD

Kolher defendi6 la teoria seguin la cual el derecho a la marca es un derecho de la
personalidad como el derecho a la integridad corporal, a la libertad, a la defensa

del nombre, etc.

La marca para Kolher es un signo distintivo de la persona que fabricé la
mercancia, como caracteristica de la personalidad que cubre la mercancia. La
marca perlenece a esa personalidad, las relaciones entre 1a marca y la persona
son para Kolher relaciones de derecho personal. La marca es el medio de
manifestacién del creador, ella es la expresion de la actividad productora del

productor.

* Amr, Moisse, Dei Nomi, dei marchi ¢ delsi altri Seani ¢ delle concoménza. Unione Tipogratico, editrice,
Torino, 1893, p. 24, citado por NAVA NEGRETE, Justo, 1bid,
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La marca no constituye un bien independiente, ella no es mas que un medio que
permite fijar la procedencia de una mercancia, de una cierta persona o empresa.
Kolher, afirma por lo tanto que el derecho a la marca no es disociable de la

persona,”®

Martin Achard, critica la teoria de Kolher y dice al respecto que, "si ¢! derecho a la
marca es un derecho persenal, individual no podria cederse entre vivos o por
causa de muerte. La cesidn de la marca misma con la empresa es injustificable

por la teorla de la personalidad.?”

Quienes adoptan la teorla de 1a personalidad sostienen que la marca no es sino un
signo distintivo que carece de valor, cuando se abstiene del sujeto a que
pertenece, s pues un atributo personal. Para apoyar esla teorla sus
sostenedores, ponen el caso del uso lliclto de la marca y dicen que en este caso lo
lesionado no es, sino el sujeto mismo del derecho, vale decir su titular y esta
lesién da origen a una disminucion de su expansion econdmica o también a una

posible ofensa de su reputacion y de su patrimonio.

Esta teoria ha sido sostenida sobre todo en materia de propiedad literaria y
artistica, pues por lo que se refiere a propledad industrial, en paricular a marcas,
es absurdo sostener que éstas carecen de un valor pecuniarlo, sean

intransmisibles, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles y que nazcan y se

* Kolher, citado por Achard, martin Edmond, La Cession libre de fa Marque, , Georg & Cic., citado a su vez

!mr NAVA NEGRETE, Justo, Detechio de as Marcas, p. 130,
? Achard, Martin Edmond, Op Cit,, citado por NAVA NEGRETE, Justo ,p. 130.

49



extingan opis /agis en la persona. Y mas ain con la Imposicién de modalidades al
derecho a la marca, resulta ser inconsistente dicha teorla, la cual ha sido

abandonada por numerosos autores.®

TEORIA DE LA PROPIEDAD INMATERIAL

Esta teorla tiene como exponente al profesor itrallano Francesco Carnelutt], quien
en su obra “Usucapion de la Propledad Industrial® da un concepto de blen diclendo
que es una porclén Individual del mundo exterior sobre la que pueda ejercitasse el
goce del hombre para safisfacer una necesidad; y por Interés, una posicién
favorable que permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura la
exclusividad del goce. Precisamente porque éstos son intereses de primer orden,

el derecho los protege transforméndolos en derechos.

Respecto a la marca, sefiala dicho aulor que no es un bien sino un Interés y que
para explicar a la marca y a los ofros signos distintives es necesario conocer a la
empresa, pues la marca en particular no tiene una tutela legal independiente de la
{ulela de la haclenda y concluye diclendo que, el derecho a la marca no es otra

cosa que un aspecto del derecho sobre el aviamienio de la hacienda,'

Carnelutti al afirmar que el derecho a la marca no es olra cosa, que un aspecto del

derecho sobre el aviamienlo de la empresa para nuestro derecho positivo es

* NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit., Derecho de las marcas, p. 131,
* Cametunti, Francesco, Vsucepidn de 1a Pori istrial, Ed. Pormba, México, 1945, pp. 29 2 70,, citado
por NAVA NEGRETE, Juste, Op. Cit, Derecho de Jas Mareas, p. 132,
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esta en funcion de la empresa sino en funcidn de los productos o servicios que
distingue, toda vez que el titular de una marca, que la transmite, lo puede ofectuar

sin necesidad de transmitir la empresa.*

A esla leoria en nuestra doctrina se adhiere Joaquin Rodriguez Rodriguez quien
afirma que “el analisis hecho recientemente demuestra que el derecho a la marca,
en cuanto al derccho al uso exclusivo de fa misma, es un derecho de propledad
que recag sobre un bien inmaterial, y que por lo tanlo, tiene todas las

caracleristicas de la lamada propledad inmaterial (Carnetuttl)” 3

TEORIA DE LOS DERECHOS INMATERIALES

La teorla alemana ha buscado dar a esta categorla de derechos, tratos especiales,
y es precisamente Joseph Kolher, quien expuso por primera vez, su teorla
aplicada a esos derechos, denominados “Derechos sobro los Blenes Inmateriales”
esta teoria sustituyd a la antigua nocién de Propiedad Incorporal. Kolher es uno de
los protagonistas de la teorla de los derechos inmateriales, pero no incluy6 en

esos derechos, los relativos a las marcas.®

2y

1bid,

¥ Rodriguez Rodiiguez, Joaquin, Curso de DerechoMercantil, Ed. Pornia, México, 1972, p. 426., citado por
NAVA NEGRETE Justo, Op. Cit. Derecho de tas Marcas, p. 132

3 Martin Achard, Op, Cit., p. 23, citado por NAVA NEGRETE, Justo, (bidem, Derecho de fas Marcas, p.
134,
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Menclonaremos algunos autores, a los que hace alusién Nava Negrete, para
explicar esta teoria que concibe la naluraleza juridica de las marcas como

derechos inmateriales.

Karl Heinsheimer, dice: ‘que e! derecho a la marca o signo dislintivo de las
mercaderlas se halla comprendido en el general de propiedad industrial, derecho
absoluto sobre bienes inmateriales”. Dicha teorla ha sido aceptada por autores
italianos sobre la materia. sosteniendo que la naturaleza juridica de las marcas, es
un derecho real sobre bienes inmateriales (Valeri, Greco, Formiggini, Sordetti,

Auletta, Barbero).®®

Es indudable, al igual que Picard, el mérito de Kolher de haber establecido una
nueva categorla, a la division clasica de derecho, o sea la de los derechos sobre
bienes Inmateriales, haciendo una considerable aportacion en esta materia, toda
vez, que dicha teoria es aceptada, por un gran niimero de tratadistas, al referirse a
esla clase de bienes,* En resumen la naturaleza juridica de los bienes relativos a
1a proptedad industrial, indiscutiblemente que son bienes o derechos distintos a los
que se conciben en la mencionada division clasica, es decir, estamos en presencia
de blenes como los denomind el aleman Kolher INMATERIALES; sin embargo

dicho autor no establecié el contenido del derecho entre esos bienes.

* Heinsheimer, Karl, Derechio Mereanti), traduccidn por Agustin Vicente y Gella, Ed. Labor, Rarcelors,
1933, p. 48., citado por NAVA NEGRETE, Justo, Ibid.
% NAVA NEGRETE Justo, Ibidem, p. 136.
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TEORIA DE L.OS MONOPOLIQS DE DERECHO PRIVADO

Ernest Rogui, precursor de esta teorla, en 1923 dio a conocer una categorla
especial de derechos en donde se comprenden los derechos intelectuales o
industriales, o sea, “Los Monopolios de Derecho Privado™, diferenciandolos de los
derechos absolutos y relativos, clasificacion ésta del derecho subjetivo atendiendo

al objeto de derecho u objelo del vinculo juridico.

Los monopolios, segin Roguin, no son derechos absolutos, sino simples
compueslos de obligaciones ordinarias de no hacer. Esos derechos comprenden
del lado pasivo, una obligacién de no imitacién y del lado activo la facultad de
impedir esa imilacién . Asimismo dichos derechos tampoco son derechos relativos,
porque no existen contra una o varias personas, sino contra todos. Por estas
razones considera Roguin que en los derechos Intelectuales ¢ industriales, no hay
una propiedad en el sentido usual del concepto; lo que hay es un *Monopolio de

Derecho Privado". >

Bunge, citado por Nava Negrete, critica gramaticalmente la frase, “Monopolios de
Derecho privada®, por ser contradictoria, toda vez que encierra dos expresiones
por una parte, la de “Monopolio”, propio del derecho publico, y por otra, la de

“Derecho Privado”, que se contrapone a la primera.

3 Achard, Martin, Op, Cit,, p. 26, citado por NAVA NEGRETE Justo, Derecho de las Mareas, p. 136.
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Resulta insostenible establecer que el titular de una marca tenga un monopolio de
derecho privado sobre la misma, en virtud de que el signo o medio material
utilizado como marca para distinguir un producto o un servicio, puede ser
empleado por olra persona distinta para designar un producto o servicio diforente,
por lo que hace incompatible el empleo de fa palabra Monopolio en su acepcidn
juridica para establecer la naturaleza juridica del derecho de las marcas. Asi
lambién, la exclusiva referencia al derecho privado, resuita limitativa del campo de
aplicacion que tieno en nuestros dias el litular de una marca, es decir, se
manifiesta como caracteristica de dicho derecho el orden publico y el interés
social, y no tan solo un interés privatista. Por [as anteriores razones se insiste que
el titular de una marca tiene la propiedad de ésta, pero con ciertas modalidades
propias y caracterlsticas, del bien inmaterial que se trata de proteger y regular por

ol derecho.®

TEORIA DE LOS DERECHOS DE MONOPOLIOS

Esta tesis ha sido expuesta por Remo Franceschelli profesor de la facultad de
Derecho de Milan, quien sostiene reiteradamente en sus obras que los derechos
de propiedad industrial e intelectual son ‘derechos de monopolio®, con esta
expresion el autor tiende a sefalar lo que le parece ser el caracter fundamental

que esos derechos presentan desde el punto de vista de su estructura,

NAVA NEGRETE, Justo, Ibidem, p. 137,
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Segin Remo Franceschelll el contenido de los derechos de monopolio se

componen de dos elementos esenclales:

a) El derecho de exclusividad del uso de la marca para distinguir
determinados  productos (funcidén distintiva) y como una
consecuencia de ello el titular del derecho tiene;

b) El derecho de impedir que los terceros puedan utilizar dicha
marca {o una marca similar o confundible) para distinguir
productos del mismo género o afines (espacialidad) en ef ambito
del territorio del Estado (territorialidad) en donde tiene eficacia el
registro do esa marca.

Esta Gltima consecuencia constituye un auténtico derecho a exigir que nadie
pueda impedir, obstaculizar o molestar al titular en el disfrute del bien objeto de su
derecho, asi tamblén el derecho de impedir que otros empleen su marca en

relacion con determinado producto.

Los derechos de Monopolio contienen los siguientes elementos: el carécter
patrimonial y el jus prohibendi, expresién ésta que indica que son derechos

oponibles a terceros y por lo mismo son derechos absolutos.

Ante la imposibilidad de colocar los derechos de monopolio en los grupos
tradicionales de los derechos subjetivos, el mencionado autor propone que dichos
derechos se comprendan en otra categorla de manera similar, a la exposicion de
Edmond Picard al crear la categorla de los derechos intelectuales al lado de las

tres categorlas tradiclonales de derechos subjetivos.*

* Franceschilli, remo, Marchi i impresa, en Novissimo digesto italiano, Unione Tipografico- Editrice
Torinese, Torino, 1964, . 212, citado por NAVA NEGRETE Justo, Op. Cit. Derecho de las Marcas, p. 138,
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Antiguamente las marcas de fabrica eran impuestas como una garantla obligatoria
o concedidas a titulo de privilegio, es decir, histéricamente podria concedérsele
razén al lratadista italiano, pero no asi en los tiempos recientos, ya que
normativamente es insoslenible que las marcas constiluyan un monopolio, pues,
nt; existe legislacion sobre la materia que establezca tal concepcion, incluso en el
ambito constitucional se conceden ciertos privilegios 0 monopolios limitativamente,
pero nunca se hace referencia a las marcas; ahora bien una misma marca puede
ser empleada por varios titulares para designar productos o servicios diferentes,
ademds la eficacia jurldica de la marca se circunscribe en el territorio en donde se
efectud el depésito o registro, lo que hace incompatible el empleo de! término
monopolio; pero ain més, se contrapone dicha concepcion a la tendencia
incesante antimonopolica de los diversos palses. En estos términos, esta leoria es
inconsistente juridicamente y no se apega a la realidad, tiene una estructura
dogmética, la cual resulta impropia para establecer una categorla distinta de las

tradicionalmente reconocidas.®

DERECHO DE LAS MARCAS, DERECHO DE PROPIEDAD EN SU FUNCION

SOCIAL

Esla es la Ultima de las teorlas que trata de explicar la naturaleza juridica de las
marcas, no hay que alvidar que los argumentos para considerar a la naturaleza
juridica de las marcas, como un derecho de la propiedad son tan numerosos,

como las que tienden a negarle tal calidad.

“ NAVA NEGRETE Justo, Ibidem. p. 139,
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El profesor Ladas dijo al respecto que *la naturaleza de los derechos
comprendidos, bajo la denominacién (propiedad industrial) y su clasificacion,
constituyen grandes problemas juridicos, y por tanto una solucion unanime,

todavia no ha sido encontrada®**

Sin c;mbargo encontramos a otros autores como Sepulveda, Beuchal y Sonia
Mendieta, todos citados por Nava Negrete, que sostienen que el derecho a la
marca, es un derecho de propiedad sui generis que tiene su titular, porque se trata
de una propiedad especial con caracteristicas propias no asimilables al concepto

tradicionat de propiedad.*?

Ahora bien, tanto Duguit como Kelsen, han hecho nolar que el sistema romano y
el que deriva de! Cédigo de Napoledn se fundan principalmente en la organizacién

de la propledad individual®;

no pretendemos exponer las teorias que explican la
naturaleza de la propiedad, pero si remarcar que el concepto tradicional do
propiedad, no se ajusta en la actualidad a las nuevas formas de convivencia
soclal, econdmica y politica y ain a las transformaciones y camblos, en el campo
juridico, por lo que el individualismo significa en nuestros dlas, un obstaculo a los
fines perseguidos por el Estado, pues a ésle le interesa sobre todo, que se

satisfagan primordialmente las necesidades colectivas, por encima de las

individuales, razones por las cuales el Estado consider6 que la marca ademas de

' Ladas, P. Stéphane, La __jmm&gmmmmlgﬂmﬂmm;‘mﬁs. 1933, p. 4, citado por
NAVA NEGRETE Justo, Op. Cit. Derecho de las Marcas, p. 139,

4 Mendietn, Sonia, Naturaleza Jurfdica del Derecho de Marcas, Revista Mexicana de la Propiedad lndustrial
y Artistica., Aito, IV, encro-junio de 1966, p. 158, citada por NAVA NEGRETE, Justo, 1bid,

Y NAVA NEGRETE, Justo, Op. Cit., Derecho de 1as Mageas,p. 140,
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representar un valor econdémico, tiene una vital importancia en los fines que
persigue y el que se le dé una proteccion juridica especial es por ser una entidad

juridica con caracteristicas propias y peculiares.

Por estas razones, consideramos que el derecho que se tiene sobre las marcas
(bienes inmateriales) es un derecho de propiedad en su funcion soctal y no en su

concepcidn puramente privatista.

4 Funclones de la Marca

Seglin sea el caracter esencial que del signo marcario se adopte, asi serd la
funcion que se le asigne, por su claridad y para un orden de nuestra exposicion,
seguiremos el cuadro de dichas funciones trazado por e! autor suizo Martin
Achard, y explicado por el Doctor Range!, en estos términos tenemos:**

A. Funcion de distincion.

B. Funcién de proteccion.

C. Funcion de indicacion de procedencia,

D. Funcibn social o de garantia de calidad.
E. Funcién de propaganda,

FUNCION DE DISTINCION

“ MEDINA RANGEL, David,0p. Cit., Tratndo de Drerecho Magcario, p. 171,
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Esta funcion resulla de la naturaleza misma de la marca. La marca sirve ante todo
seguin Martin Achard, “para distinguir un producto de otro producto del mismo

género, ya sea que esle Ultimo lleve otra marca o que no lieve ninguna”.*s

Como podemos ver, la marca es el signo que va a dar a la mercancia su
indivfdualidad. pues permite reconocer un producto o servicio entre miles de otros
andlogos o semejantes; el legislador debe proteger y reglamentar las marcas asl
como castigar la usurpacidn de las mismas, pues enlre mas estimada es la

mercancla, mas valor tiene la marca.
Resumiendo, una de las funciones primordiales de las marcas es la de distincién,

la cual se deriva de su naturaleza juridica y sirve como ya vimos para diferenclar

los productos o servicios de otros analogos o similares.

FUNCION DE PROTECCION

Desde el punto de vista del titular de la marca, ésta tiene por objeto protegerio
contra sus competidores. Ella permite al productor que sus productos sigan en el
mercado y que pueda controlar su difuslén. La funcion protectora de la marca en
beneficlo de! ptiblico consumidor le permite identificar o reconocer el producto que
mas le convenga de otros similares con los que se le pretenda engafar en

perjuicio de su economla, es asi como esta proteccion al consumidor se convierte

# Citado por, MEDINA RANGEL, David, Tratado de Derecho Marearjo,Op. Cit, p. 172,
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en una cuestion de interés social y también a través de la protecclon de la marca

se da una proteccién juridica.'®

FUNCION DE INDICACION DE PROCEDENCIA

Como ya hemos visto, el uso de identificar los objetos por medio de signos es muy
anliguo. El empleo de las marcas se constredla a identificar la persona del
productor o artista, mas que al producto o mercancla. Es hasta principios del siglo
XX cuando la funcién de procedencia u origen se concibe como la finalidad
esenclal y fundamental de las marcas, siendo éstas como un certificado de origen
o procedencia, es decir indican el origen de la mercancia fabricada o elaborada

por determinada persona fisica o juridica.

Actualmente, la realidad nos muestra que el consumidor adquiere un producto de
determinada marca sin importarle qué empresa lo haya fabricado o puesto en el
mercado, con lo cual se corrobora el hecho de que el incremento considerable de
la circulacion y distribucién en los mercados nacionales e internacionales

contribuye a restarle importancia a la funcion de procedencia u origen de la marca.

Por (ltimo, fa clase consumidora al adquirir un producto o la prestacién de un
servicio muchas veces ignora su procedencia dado que en el mercado abundan

bienes y serviclos con una gran cantidad de marcas, propiedad de conocidas

 RANGEL MEDINA, David, Ibiden. p, 172,



empresas transnacionales, de las cuales, en algunas se omite su procedencia, con

lo cual esta funcion ha caido un poco en desuso.

FUNCION SOCIAL

El tratadista Poulliet, citado por el Doctor Rangel, al tratar la finalidad de la marca,
la considera como una garantia para el consumidor y para el fabricante; para el
consumidor, porque dice, estd asegurando al consumidor el producto que quiere
comprar; para el fabricante, que encuentra asi un medio de distinguirse de sus

competidores y de afirmar el valor de sus productos.*’

En nuestros dias los autores de modo general admiten esta funcién garantizadora
de la marca; al publico fe importa menos conocer el nombre y origen del

comerciante que volver a encontrar la mercancla que le conviene.

Aunque la funcién social no esta contemplada por la ley, es innegable que la doble
garantia que presta el signo marcario justifica su proteccién legal, porque
desempefia dicha funcién que tiene asignada, ademas dicha caracteristica da a la

marca el caracter de institucién de orden pablico.

Es tangible que la marca desempeila una funcién social, a través de la cual
ampara tanto a los comerciantes y fabricantes, como a los consumidores, ya que

evita que los primeros sufran un menoscabo en sus ganancias y un dafio en su

' RANGEL MEDINA. David, Ibidem, Tratado de Dereche Marcario, p. 177.
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prestigio de calidad de los productos o serviclos que pudiera darse por una
imitacion o usurpacidn de la marca, y protege al consumldor ya que evita que sea

burtado.

FUNCION DE PROPAGANDA

Es la accién publicitaria de la marca, la atraccién de la clientela se opera en forma
directa por el conocimiento que el piblico tiene de los articulos, precisamente por

medio de la marca que los identifica.

Debemos aclarar que la propaganda de que hablamos no se refiere al industrial o
comercianle, sino al producto mismo, que si es de buena calidad merece la
aceptacion de los consumidores, serd nuevamente solicitado por su marca, la
cual, de este modo y por este concepto se transforma en un valioso factor de
difusion del articulo, y consecuentemente de atraccidén y conservacién de la

clientela.

El valor propio de la marca como elemento de propaganda para el producto, esta
sujeto a ciertas condiciones, entre las que en primer término debe mencionarse la
consistente en su uso o explotacion, También son factores determinantes de la
funcion publicitaria ciertas circunstancias de hecho que ne cada caso varian, como
por ejemplo su onginalidad, su forma, su presentacion, o la eleccion de las

palabras que la componen.
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§ Clasificaciones de las Marcas
Desde su composicion, integracién o formacion, las marcas pueden ser:

nominativas, figuralivas, plésticas y mixtas.*®

MARCAS NOMINATIVAS.

Para que las marcas llamen la atencion del publico, estas pueden ser de varios
modos, entre los cuales encontramos a las marcas nominativas. Estas marcas
también se conocen como verbales, denominativas, nominales, nominadas,
fonéticas o de palabra, son las que se componen exclusivamente de una 0 mas
palabras. Pueden consistir en nombres propios, geograficos o comerciales,
expresados de forma distintiva. En esta clase ademas se comprenden las

denominaciones de fantasia y evocativas; también pertenecen a esta clasificacion

los titulos de periddicos; las iniciales, letras o siglas y los nimeros.

Eslos signos marcarios tienen aceptacion entre la gente, porque el piblico
aprende y recuerda con facilidad el sonido de a palabra o palabras que componen
la marca de su preferencia, lo que protegen las marcas verbales es ei sonido de la

palabra, el cual queda protegido sin tener en cuenta la forma en que esté escrita.

MARCAS FIGURATIVAS.

 RANGEL MEDINA, David, Op. Cit., Derecho Intejectual, p, 62,
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Si la marca consiste en un dibujo o figura caracteristica que sirva para designar el
producto a que se aplica, entonces se llaman figurativas, inominadas, sin
denorminacién, visuales, grificas o emblemalicas. A esla clase de marcas
corresponden disefios, vilelas, figuras geomeétricas, emblemas, {ranjas de colores,

retratos, imagenes, firmas, escudos, monogramas, letras y otros signos graficos.

La marca figurativa se distingue de la nominativa porque funda loda su
caracleristica en el sentido de la vista, sin que para nada concurra en ella el oldo,
pues a diferencia de las anteriores penetra en e! pablico grabandose en la mente

de los consumidores a través de la memoria visual.

Para concluir diremos que todas las marcas compuestas de figuras, imagenes, o

diseflos, que no se compongan exclusivamente de palabras, seran emblematicas,

en oposicidn a las a fas nominativas.

MARCAS MIXTAS

La combinacién de las dos clases de marcas ya mencionadas da iugar a las
marcas mixtas o compuestas, que resultan de la combinacién de un vocablo o
locucién con una figura, o bien combinando palabras y colores; igualmente los

elementos de la combinacion pueden ser a la vez nombre, figura y colores.

MARCAS PLASTICAS



También la forma de los productos, de sus envases, de sus reciplentes o de sus
respectivas envolturas puede ser el medio material que se utilice como signo
distintivo de las mercanclas, dichas marcas se flaman formales o plasticas. Las

cuales se caracterizan por ser formas tridimensionales o bien tienen volumen,

SEGUNDA CLASIFICACION:

A partir del sujeto titular da la marca, ésta puede ser industrial, marca de comercio
y marca de agricultura, Como se vio al principio de este trabajo, 1a proteccién de
las marcas se destinaba Unicamente a quien las utilizara sobre los productos de su
fabricacién. Actualmente se admite la posibilidad de proteger los signos
empleados por los comerciantes, como intermediarios entre los fabricantes de las
mercanclas y los consumidores, con independencia o al lado de la marca industrial

de quien las produjo.

MARCAS DE FABRICA Q INDUSTRIAL

Consiste en el signo distintivo usado especialmente por el industrial, por el
productor o por su concesionario para distinguir los productos salidos de la
empresa o creados por el fabricante y para determinar el establecimlento, fabrica o

taller que los elaboro.

MARCAS DE COMERCIO
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Son los signos empleados por los comerciantes, como intermediarios entre el
fabricante de las mercancias y los consumidores, para identificar el lugar de venta
de las mercancias, con independencia o al lado de la marca industrial de quien las

produjo.

MARCAS DE AGRICULTURA

Son de muy reciente uso, es frecuente ver productos agricolas naturales como
frutas y legumbres que directamente ostentan marcas, asi como los que se

presentan semitransformados en envases, latas, bolsas de pléstico, etcélera.

TERCERA CLASIFICACION

Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser marcas de
productos y marcas de servicios. En fa ley mexicana de 1975 se adopté el sistema
de reconocer y reglamentar al lado de las mercancias, los servicios, lo cual sigue

aconteciendo en la ey vigente.

MARCAS DE PRODUCTOS.

Aquellas que cumplen la funcion de distingulr mercancias, mercaderias, articulos,

bienes, etc.
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MARCAS DE SERVICIOS.

Aquellas que identifican la prestacion de algin servicio.

6 Fuentes del Derecho a la Marca

La ley mexicana considera como fuentes del derecho sobre la marca al primer uso
de la misma y a su registro, pero el derecho de exclusividad sobre el signo

marcario sélo se obtiene mediante su registro. (arts. 87 y 92, LPI).

Ei Uso.

La creacién del signo y su primer uso es considerado como fuente del derecho de
marca, al respecto la facha de primer uso establece el reconocimiento al derecho
que deriva del empleo que de buena fe, y en forma continua se realiza de una

marca, asl como la exclusividad para emplearla.

A este primer uso se le atribuyen efectos juridicos en los siguientes casos:

a) Puede ser opuesto como una excepcion en caso de litiglo por quien es
sefalado como infractor de una marca registrada, ya que el derecho al
uso de una marca, obtenido mediante su registro, no producira efectos
contra tercero que de buena fe ya explotaba dicha marca u olra
semejante en grado de confusion, para los mismos o similares productos
o servicios, a condicién de que ese tercero hublere empezado a usar la
marca, de manera ininterrumpida y con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud de registro o del primer uso declarado en
ésta (art. 92, frac. |, LPI).

b) Ademas del ya mencionado derecho de excepcion, el primer adoptante
de la marca mediante su uso tendra, el derecho de solicitar el registro de
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la marca dentro de los tres afios siguientes al dia en que fue publicado
el registro, en cuyo supuesto, previamente debera resolverse sobre la
nulidad del registro ya efectuado (art. 92, frac. |, parte final, LPI).

[+

-~

Por aitimo, el registro de una marca es nulo cuando la marca sea
idéntica o semejante en grado de confusion a otra que haya sido usada
en el pals o en el extranjero con anterioridad a la fecha legal de la marca
registrada, aplicada a los mismos o similares productos o servicios,
slempre que quien haga valer el mejor derecho por uso anterior,
compruebe haber usado su marca ininterumpidamente en el pals o en
el extranjero antes de la fecha de presentacion o de |a fecha de primer
uso declarada por el que la registrd. (art. 151, frac. I, LP1).4®

Su Registro.

Segun el sistema mexicano, el derecho de uso exclusivo y temporal de la marca
se obtiene mediante su registro, razén por la cual el industrial, el comerciante o e!
prestador de servicios que quiera gozar del derecho exclusivo de uso de su signo

distintivo, debera contar con el correspondiente registro.(art. 87 LP!).

El registro es un procedimiento de caracler administrativo, el cual tiene cardcter
atributivo, porque no existen derechos de ninguna especie sobre la marca sl no
hay registro. Lo cual podemos explicarlo de la siguiente manera: si el signo posee
los requisitos legalmente exigidos, el interesado manifiesta con la solicitud de
registro su voluntad de utilizado para distinguir los productos proplos, surge

entonces a su favor el derecho de prioridad.

* RANGEL MEDINA David, Op. Cit.. Derecho Intelectual, p.64
I
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Para concluir hay que aclarar que fa exclusividad real para ulilizar una marca y el
derecho de oponerse al uso de marcas semejantes, emerge del hecho de la

concesion del titulo. Si no hay titulo no hay exclusividad.

7 Duracién y Renovacién del Registro de Marca.

El articulo 95 de la Ley de la Propiedad Industrial dispone que :

“El registro de marca tendrd una vigencia de diez aflos contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud y podra renovarse por periodos de la misma
duracién”,

La ley permite al titular de una marca registrada renovar su registro por perlodos
iguales cuantas veces lo desee, permitiéndole conservar indefinidamente el
derecho de uso exclusivo respecto de un signo marcario, brindando de este modo
una gran seguridad juridica al litular de la marca, a sus causahablentes y al
publico consumidor, asi como una conveniencla desde el punto de vista

econdmico.

La renovacién del registro de marca se realiza mediante la presentacién de una
solicitud ante el Instituto, dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su
vigencla. Sin embargo, si el término dispuesto anteriormente ya ha transcurrido, se
dara tramite a la solicitud de renovacién, siempre que se presente dentro de los
seis meses posteriores a la terminacién de la vigencia del registro. De no

presentarse la solicitud en el plazo establecido, el registro de marca caducara
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definitivamente y cualquier persona podra registrar esa marca sin afectar derecho

alguno (art. 133 LPI).

Requisilos de procedencia para la renovacién del registro de marca.

1. Presentar dentro del plazo legal la solicitud de renovacion,

2. Presentar el comprobante de pago de la tarifa correspondiente;

3. Presentar por escrito y bajo protesta de decir verdad, la manifestacion
del interesado de usar 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 de tres afios consecutivos, sin causa justificada (art.

130 y 134 de Ley).

La marca deberd ser usada en territorio nacional, tal y como fue registrada o con

modificaciones que no alleren su caracler distintivo.

Cabe sefalar que en caso de que una misma marca se encuentre registrada para
proteger varias categorias de productos o servicios (rompiendo con el principio de
especialidad), bastara que se conceda la renovacion de alguno de dichos registros
para que su uso surta efectos y beneficie a todos los registros, previa presentacion

del comprobante de pago de las tarifas correspondientes (art. 135 de la Ley).

8 Modos de Concluir el registro de Marca.

a)  Cancelacion voluntaria.
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Se traduce en el aclo a través del cual ¢! titular de un signo marcario, enuncla al

uso exclusivo del mismo mediante la presentacion de una solicitud ante e! Instituto.

El Doclor, David Range! Medina afirma que la cancelacién voluntaria o renuncia es
el acto por medio del cual el titular de la marca voluntariamente renuncia a los

derechos de exclusividad sobre la misma.®

El fundamento legal de esta procedimiento lo encontramos en el artlculo 154 de la

Ley:

“Articulo 154 LPI, Ef titular de una marca registrada podré solicitar por escrito, en
cualquier tiempo, la cancelacion de su registro. El Instituto podra requerir la
ratificacion de la firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento

de esta Ley".

Cabe sefialar que el procedimiento de cancelacion voluntaria aparece en nuesira

legislacion a partir de la Ley de 1928, en términos similares a la ley actual.

b) Cancelacién obligatoria

% RANGEL MEIINA, David, tbidem, p. 78,
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La cancelacién obligatoria o forzosa del registro de marca consiste en la
declaracién que de modo unilateral emile el Instituto (Direccin de Marcas), a
lravés de la cual hace ineficaz un registro de marca concedido con anterloridad
porque éste ha perdido su caracter distintivo, privando a su titular de fos derechos
conferidos con tal registro, pese a que se encuentre vigente, su uso sea continuo y

no registre causa legal do nulidad.

“Articulo 153 LPI. Procedera la cancelacion de! registro de una marca, si su titular
ha provocado o lolerado que se transforme en una denominacién genérica 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 por
el publico, la marca haya perdido su caracter distintivo, como medio de distinguir el

producto o servicio a! que se aplique.”

Analizando el texto anterior, podemos afirmar que la cancelacion forzosa se
presenta cuando la marca ha perdido su caracter distintivo, es decir, cuando se ha
presentado el fenémeno de dilucion de la marca pemitido o tolerado por el titular
de modo que el signo que inicialmente se constituyd en individualizador de

mercancias se convierte en una designacion del dominio publico.

Asl tenemos marcas, tales como KLEENEX, MAIZENA, RESISTOL, ASPIRINA,

LIKRA, que han estado en grave peligro de perder el registro por haberse

n



convertido en la designacién corriente de las mercancias a las que se aplica,
suponiendo que por ello la marca ha perdido su caracter dislintivo, sin embargo,
no ha procedido fa cancelacion del registro porque el titular de las mismas ha
tenido el debido cuidado al realizar una adecuada publicidad y comercializacion,
estableciendo en todo momento que se lrata de marcas registradas y no de!
nombre del producto, poniendo siempre junlo a la marca la designacion genérica
del producto que distingue, de modo que KLEENEX siempre utiliza la expresién
“pafiuelos desechables” y RESISTOL siempre indica que se trata de “pegamento
blanco”, por lo tanto, debemos tener cuidado en no confundir una marca
notoriamente conocida con una denominacién usual, ya que se incurrirla en una
grave injusticia al declarar la cancelacion de un registro de marca que por su
prestigio, ha sido adoptada por el piblico consumidor como denominacién del

producto, sin que el titular provoque o tolere este fenémeno.

C) Caducidad.

Tradicionalmente se ha definido la caducidad, como la pérdida de un derecho por
el simple transcurso del tiempo, aplicada esta figura juridica al derecho marcario,
la caducidad se traduce en la pérdida o extincion de los derechos relativos a la
marca porque el titular de la misma no solicita su renovacion, o blen, porque no

usa la marca; al efecto el articulo 152 de la Ley dispone:

“Articulo 152 LP. El registro caducara en los siguientes casos:

I Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y
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. Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afios
consecutivos inmediatos anteriores a la soliciud de declaracion
administrativa de caducidad, salvo que exista causa juslificada".

Respecto a la primera fraccién el Inslituto aplica lo sedalado en el articulo 133 de

la ley en relacién a la renovacion de la marca registrada y como advertencia

adicional lo dispuesto en el articulo 155 de la Ley, que en su parte final establece

que en tal caso no se requerira de declaracion administrativa para que opere la

caducidad.

En relacién directa con la segunda hipdtesis de caducidad, es aplicable lo

dispuesto por la propia Ley en el articulo 130, que textualmente establece:

“Articulo 130 LPI. Si una marca no es usada durante tres afios consecutivos en
los produclos o servicios para los que fue registrada, procedera la caducidad de!
registro , salvo que su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la
hubiese usado durante fos tres afos conseculivos inmedialos 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 obstaculo para el uso de la misma, tales como restricciones
a la importacion u oftros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o

servicios a los que se aplique la marca.”

Hay que aclarar que una marca que ha caducado, no puede continuar en vigor, ya

que a! perder su eficacia no otorga derecho alguno a su titular,
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d  Nulidad,

La doctrina sefiala que la nulidad constituye tanto el estado de un acto que se
considera no realizado, como el vicio que impide a ese acto la produccién de sus
efectos, asl la nulidad se traduce en la ineficacta de un acto juridico, proveniente
de un vicio do origen o ausencia de una de las condiciones de fondo o forma

requerldos para su validez.'

La teoria clasica de las nulidades establece dos categorias de nulidades:

Por una parte la nulidad absoluta, que es aquella que se produce cuando el acto
afectado por ella no tiene ningin efecto juridico, puede ser demandada por
cualquier Interesado, por ser de orden publico o faltar un elemento esencial del
aclo jurldico, es Insubsanable e Imprescriptible, en tal caso estaremos en

presencia de ta nulidad de la marca proplamente dicha.®?

En cambio, la nulidad relativa permite que el acto produzca sus efectos juridicos,
en tanto no se advierta el vicio del que adolece, pero los efectos pueden destruirse
por la aplicacion retroactiva de la declaracién de nulidad y sélo puede ser

demandada a instancia de parte interesada, la accion es prescriptible y el acto

' DE PINA, Rafae), Diccionatio de Derechio, Ed. Pomia, Méuco. 1988.
2 DOMINGUEZ MARTINI"I.. Jorge Alfredo ivi
Juridico ¢ lavalidey, Ed. Porrita, México, 1996, p. 651-655.
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puede ser subsanado o convalidado por conformacion o ratificacién, en este caso

estaremos ante |a nulidad del registro de marca.

A continuacion veremos que la Ley inicamente se refiere a la nulidad de! reglstro,

abarcando las dos categorias de nulidades.

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

so haya otorgado en contravencién a las disposiciones de esta Ley o

la que hubiese estado vigente en la época de su registro.

La marca sea idéntica o semejante en grado de confusién, a otra que
haya sido usada en el pais o en el extranjero con anterioridad a la fecha de
presentacion de fa solicitud de la marca registrada y se aplique a los
mismos o similares productos o servicios, siempre que, quien haga valer el
mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca
ininterrumpidamente en ef pals o en el exiranjero, antes de la fecha de
presentacion, o en su caso, de 'a fecha del primero uso declarado por el

que la registro;

El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos contenidos

en la solicitud;

Se haya otorgado por error, inadvertencia o diferencia de

apreciacion, existiendo en vigor otro que se considere invadido, por tratarse
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de una marca que sea igual o semejante en grado de confusion y que se

aplique a servicios o productos iguales o similares;

El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de

una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su

nombre de ésta u otra similar en grado de confusion, sin el consentimiento

expreso del titular de la marca extranjera. En este caso ol registro se

reputara de mala fe.

Las acciones de nulidad que se deriven del presente articulo podran
ejercilarse dentro de un plazo do cinco aflos, contado a partir de la fecha en
que surla sus efectos la publicacion del registro en la Gaceta, excepto las
relativas a las fracciones | y V que podrén ejercitarse en cualguier tiempo y

a la fraccion Il que podrd ejercitarse dentro del plazo de tres afios".

El titulo sexto de la propla Ley establece la forma en que habra de realizarse el

procedimiento administrativo para declarar Ia nulidad, caducidad o cancelaclén de

un registro de marca, estableciendo lineamientos basicos muy similares a los

previstos judicialmente, destacando los siguientes:

(art. 155 y 188 LP!). Todo procedimiento de declaracion de nulidad,
caducidad o cancelacion del registo de una marca se hard
administrativamente por el instituto, de oficio, a peticién de parte o del

ministerio Publico Federal, cuando tenga algun interés la Federacion;
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2,

(art. 179 LPI). Todas las solicitudes o promociones deberan constar por
escrito y en idioma espafiol y estar firmadas por el interesado o su
representante;

{art. 191 LPl). Con la solicitud deberan acompafarse los documentos y
constancias en los que se funde la accién y ofrecerse las pruebas
correspondientes, el Instituto podra requerir al promovente para que
subsane error u omision en el que hubiere incurrido y para tal efecto le
concedera un plazo de ocho dias, si transcurrido e! plazo no se dio
cumplimiento al requerimiento se desechard la solicitud;

(at. 192 LPI). No se admitirdn las pruebas lestimoniales o
confesionales, salvo que estén contenidas en documental, ni las contrarias
ala moral o al derecho;

(art. 193 y 198 LPI). Admitida la solicitud de declaracién administrativa
de nulidad, caducidad o cancelacion, el Instituto notificara al titular afectado
y le concedera un plazo de un mes para que manifieste lo que a su derecho
convenga Y ofrezca las pruebas pertinentes, si estas se econtraran en el
extranjero se le podra otorgar un plazo adicional de quince dlas, siempre
que asl lo sefale en el respectivo escrito; y

{art. 199 de la ley). Transcurrido el plazo para que el titular afectado
presente sus manifestaciones, previo estudio de los antecedentes relativos
y desahogadas las pruebas, se dictard la resolucién administrativa que

proceda, misma que debera notificarse a los interesados.
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La Direccion de Marcas del IMPI, es la autoridad competente para declarar la
nulidad, cancelacion o caducidad de los registros de marca. Esto es una
caracteristica de nuestro sistema juridico, ya que en ofros paises, esta
competencia corresponde a una auloridad judicial y no a una administrativa como
sucede en nuestro pals, no habiendo recurso ordinario para impugnar tales
resolﬁclones. siendo el Amparo indirecto ante un Juez de Distrito en maleria

administraliva la (nica via para tal efeclo.

El principal efecto de la declaracion de nulidad, caducidad o cancelacién es la
desaparicion del derecho exclusivo de uso que el registro confiere al titular de la
misma y en consecuencia cualquier interesado podra registrarla o ulllizarla

libremento.

9 Derechos que otorga el registro at Titular de la Marca.

E! registro de marca brinda a su titular diversas prerrogativas, destacando las

siguientes:

a)  Derecho al uso exclusivo de la marca.

La exclusividad de la marca queda manifiesta en el texto del articulo 87 de la Ley,
al establecer con toda claridad que “los industriales, comerciantes o prestadores

de serviclos podran hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los

P ESTATESIS NO SALY
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servicios que presten. Sin embrago, el derecho a su uso exclusivo se obliene

mediante el registro en el Instituto”.

La exclusividad es considerada como el poder para impedir cualguier uso de una
marca idéntica o similar aplicada a iguales o similares productos o servicios, de

manera que pueda engafar o confundir al publico consumidor.

b)  Derecho de persecucion a los infractores.

Las facultades olorgadas por la fey al titular def registro de marca, con objelo de
brindarle instrumentos juridicos eficaces para que de manera activa proteja su

marca, a través de medidas y procedimientos administrativos son las siguienles:

1, Solicitar del Instituto el inicio de!l procedimiento de declaracion
administrativa de infracclon (art. 188, 215 y demas relativos de la LPI);

2 Ofrecer y rendir pruebas en el procedimiento de declaracion
administrativa de infraccion (art. 190 de la Ley);

3. Solicitar al IMPI dicte !a resolucion administrativa de infraccién previo el
desarrollo del procedimiento consistente en el emplazamiento de! presunto
infractor, la contestacion y pruebas que éste aporte (art. 199 de la Ley);

4, Solicitar se impida la circulacion de mercanclas con la marca infractora.

(art. 199 bis fracc. il LPI);
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5, Solicitar se prohiba la comerclalizacién de productos ilegalmente
marcados (art. 199 bis fracc. Il LPI);

6. Solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente marcados (art.
199 bis IV de la Ley),

7. Sefialar el destino de los bienes asegurados (art. 212 bis 1ll, LPI);

8.. Solicitar la practica de visistas de inspeccion para comprobar los hechos
que puedan ser constitutivos de la infraccion al derecho de exclusividad del
propletario de la marca registrada (art. 203 LPI), y

9. Solicitar la aplicacion de sanciones administrativas establecidas por la

ley en contra de los infractores (art. 214 LPI).

¢)  Derecho de exigir [a reparacidn del dafio o el pago de dafios y perjuicios.

De acuerdo a los articulos 221 y 221 bis de la LPI, el titular de 1a marca tiene
derecho de exigir 1a reparacién del dafio material o la indemnizacion de dafios y
perjuicios por la violacion de sus derechos, en la inteligencia de que dicha
reparacion en ninglin caso serd inferior al cuarenta por ciento del preclo de venta
al plblico de cada producto o la prestacién de servicios que impliquen una

violacién al derecho de exclusividad de uso de la marca registrada.

d)  Derecho de transmision total o cesion, asi como de conceder licencia o

franquicia a un tercero.




1. El articulo 136 de la Ley, es la base del derecho que tiene el titular de la
marca para conceder licencias de uso de marca, ya se con caracler
oneroso o a titulo gratuito. Para que eslas autorizaciones, licencias o
franquicias produzcan efectos en perjuicio de terceros debera inscribirse en
! Instituto y solo se negara tal inscripcion cuando el registro de marca no se
encuenlre vigente.

2. El articulo 142 de la Ley, confiere al litular el derecho de conceder
franquiclas mediante e! convenio respectivo. Estamos en presencla de una
franquicia cuando con [a licencia de uso de una marca se transmitan
conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica (know how)
para que los bienes o servicios a los que se aplique mantengan clerta
uniformidad en cuanto a su calidad, prestigio e imagen.

3. Elariculo 143 de la LPI, establece el derecho de transmitir o gravar los

derechos que confiere la marca registrada.

e)  Derecho de renovar el registro por periodos subsiguientes de diez afios.

El articulo 95 de la ley establece que la duracidn del registro de una marca sera
por diez aflos y este podra renovarse por periodos de la misma duracion, este
articulo tiene relacién directa con el articulo 133 del mismo ordenamiento, dicho
articulo nos sefiala los plazos dentro de los cuales el titula puede solicitar esta
renovacion, las reglas establecidas en ambos articulos se complementan con lo

estipulado en [os articulos 134 y 135 de la ley.
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f) Derecho de renunclar al registro mediante la solicitud de su cancelacion.

El articulo 154 de la LPI, sefiala que mediante la llamada cancelacién voluntaria, el
titular de una marca reglstrada esta facullado para solicitar en cualquier iempo, a

través de un escrito, la cancelacidn de su registro.

g)  Derecho de promover la declaracién de nulidad de registros marcarios

concedidos invadiendo los derechos del registro previamente otorgado.

A través de la solicitud de declaracidn de nulidad, el lilular do una marca
registrada puede proteger su signo cuando considere que se olorgd con
posterioridad a su registro, algun otro de una marca idéntica o similar para
distinguir productos o serviclos iguales o similares, en tal caso estamos en

presencia de un conflicto de registro contra registro.

h)  derecho de defender el registro de marca cuando éste sea objeto de

demandas de nulidad, caducldad o cancelacidn.

)} Derecho de solicitar del IMPI el dictamen técnico que como requisito de
procedibilidad se exige para el ejercicio de las acciones civiles y penales,

que en su caso procedan.
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En los delitos de reincidencia en la infraccién de marca y de falsificacidn de marca

en forma dolosa y a escala comercial {(art. 223 fraccs, | y Il,, 225 LPI).

10 Obligaciones del titular de la Marca.

Se debe entender que quien tiene legalmente registrada una marca, ademas de
los derechos que adquiere, debe cumplir con las obligaciones establecidas en la
propia ley, especificamente en los ariculos 26 y 131 de la Ley de Propiedad

Industrial.

Obligaciones de hacer

a)  Las que se refieren al uso de la marca:

1. La marca debe ser usada tal y como fue registrada o con modificaciones
que n.o alteren su caracter distintivo (art. 128 LP1).

2. Lamarca debe ser utilizada en territorio naclonal (art. 128 LPI).

3. La marca debe usarse precisamente como signo distintivo de los
productos o servicios para los que fue registrada y no como denominacién
genérica de los mismos, ya que si el propletario tolera o provoca que ésta
pierda su funcion diferenciadora e identificadora de los productos o

servicios, ser4 procedente la cancelacion del registro {art. 153 LPI); y




4.

b).

1.

Usar la marca de manera continua y sin interrupciones por lo menos en
uno de los productos o servicios consignados en el registro, en caso de que
una marca registrada no sea usada durante tres 0 mas ailos consecutivos

sin causa justificada, procedera la caducidad del registro (art. 130 LPI).

Las que atafien al uso de las leyendas obligatorias:

Usar la leyenda "Marca Registrada” o las siglas "M.R." o el simbolo "R",

_Unicamente en los productos o servicios amparados por ef registro (art, 131

LPI), en caso de que no se pueda aplicar tal leyenda a los produclos
mismos, se podra aplicar a los envases o embalajes de estos o de alglin
otro modo se debera hacer del conocimiento del publico, que los productos
o servicios se encuentran protegidos por la marca registrada, ol
incumplimiento de esta obligacién provoca que el titular de la marca
registrada plerda el derecho de ejercer acciones civiles o penales, e incluso
de solicitar la practica de medidas precautorias en contra de aquellos que
de algin modo violen los derechos que confiere la marca registrada (art.
229 LPI).

Aplicar a los productos la indicacion del establecimiento o ubicacién de
la fabrica a efecto de no inducir a error sobre la procedencia de los objelos
a los que se aplica la marca, asimismo, las mercancias manufacturadas en
México, en las que se utilicen marcas registradas deberan ostentar la
leyenda "HECHO EN MEXICO". Esta obligacion no se consigna de modo

expreso como lo hacia la anterior ley de Marcas, sin embargo, el no poner
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d)

1.

tal leyenda, podria causar confusién o engafio al pdblico consumidor
respecto del origen o procedencia de las mercanclas, incurriendo el fitular
de la marca en una infraccién administrativa, en términos del articulo 213

fracc. IX, de la LPI.

Hay que aclarar que estas indicaciones no consfiluyen una marca eon si
misma, solo sirven de referencia al pablico consumidor respecto de! lugar,
region o pals del que provienen las mercancias a las que se aplica la marca

o de la condicién de marca registrada.

Las que tienen relacion con la renovacién del registro:

Solicitar 1a renovacién del registro de la marca en tiempo y forma, el
Incumplimiento de esta obligacion causa la caducidad del registro; y

Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que la marca se
ha usado de manera continua y que no se ha interrumpido tal uso por tres o
mas afos consecutivos, si el titular no cumple con esta obligacién ia
renovacion no sera procedente, dando lugar a la caducidad del registro de

marca (articulos 133 y 134 de la LPl).

Las que se refieren a las formalidades registrales:

Inscribir en el Instituto el documento en el que conste la transmision,

ceslon o gravamen respecto de los derechos que confiere la marca
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registrada, e! incumplimiento de esta obligacién impide que tal acto

produzca efectos contra terceros (ar. 143 LP1); y

2. Inscribir en o) IMPI la licencia o el convenio de franquicia, que conceda
el uso de una marca registrada o en tramite, el incumplimiento de esta
obligacion evita que se produzcan efectos en perjuicio de terceros {ar. 136

y 142 de la Ley).

Obligaciones de No Hacer.

a)  Dejar de usar la marca registrada cuando asi lo declare el Instituto.

Cuando por razones de Interés publico, el Instituto prohiba el uso de una marca
porque su uso sea un elemento asociado a practicas monopélicas o de
competencia desleal; porque el uso de la marca implda la distribucidn,
produccion o comerclalizacion de los blenes y servicios que distinga o porque
dicho uso entorpezca o encarezca la produccion, la prestacién o la distribucidn
de bienes o servicios basicos en casos de emergencia naclonal (art. 129 LPI),
el desacato a esta infraccion constituye una infraccion administrativa (arl. 213,

fracc. | LPI).

b)  No usar leyendas engafiosas.
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En los ejemplares que se presenten con la solicitud no deberan aparecer
palabras o leyendas de que puedan engadar o inducir a error o confusién al

publico consumidor (art. 115 de la Ley).

c) No proporcionar datos falsos en la solicitud para que se lo olorgue el
registro do marca, la contravencion a esta disposicion provocara la nulidad

del registro (art. 151 fracc. lil, LPi).

d)  No realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la
industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, al
incumplimiento de esta obligacién constituye una infraccion administrativa

(arl. 213 frace. | LPI).

e)  No poner a la venta o en circulacién productos o servicios indicando que
estén protegidos por una marca registrada, cuando tal registro ha
caducado, ha sido declarado nulo o ha sido cancelado (art. 213 fracc. [lI

LPI).

11 Signos que pueden constituir una Marca.

Debemos aclarar para la exposicién de este punto, que la doctrina considera la

existencia de varios sistemas para la composicién de las marcas.



El primer sistema es el de “Ia libre eleccién o adopcion”, el cual considera que todo
signo distintivo puede usarse como marca, sin especificar que signos son

permitidos o prohibidos.

En el segundo sistema denominado “altemativo® la ley adopla un cardcler
restrictivo o limitativo bajo alguno de los siguientes procedimientos: a)
Enumerando expresamente que signos pueden ser usados como marca, o b)
Sefialando que signos no pueden ser usados como maicas (prohiblendo su

registro).

Olro sistema considorado “mixlo” implica que la legislacion de que se lrate
ospecifique simulldneamente los signos que pueden constitulr una marca, as!

como los que no pueden ser registrados como marcas.

Como se aprecia la Ley de Marcas de 1889 adopté e! sistema de libre eleccion, la
Ley de 1903 adoptd ol sistema restrictivo, al enumerar los signos que podlian
constiluir una marca; pero a partir de la expedicion de la Ley de 1828 nuestro pals
adoptd el sistema mixto, no siendo la excepcion nuestra Ley de la Propledad
Industrial {LPI} vigente, que en su articulo 89 establece los signos que pueden

constituir una marca.

Praclicamente cualquler denominacion elegida por e! solicitante puede ser

empleada y registrada como marca, siempre y cuando no invada los derechos de
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un tercero, que haya obtenido con anterioridad un registro igual o similar en grado
de confusién. Las figuras o denominaciones elegidas pueden referirse a cosas

existentes, o bien, a elementos originales que carezcan de significado.

El articulo 89 de la LPI, establece los signos que pueden constituirse como marca

y estos son:

L Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente
distintivas, susceptibles de identificar los productos o serviclos
a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma

aspecie o clase.

Hay que aclarar que para el derecho marcario la denominacién se refiere a
cualquier palabra, vocablo o frase reconocida facilmente por el publico, quien se
ha acostumbrado a servirse de ellas para distinguir un producto o servicio de otros

iguales o simllares, dando lugar a las llamadas marcas nominativas o fonéticas.

I, Las formas tridimensionales...

Es una innovacién de la LPI vigente, estas formas son conocidas cominmente
como envolturas, envases o embalajes de productos, y para que puedan constituir

una marca deben poseer caracleristicas especiales u originales; incluso puede



registrarse como marca al amparo de esta fraccion, las formas de los mismos

productos.

Para ser registradas, se imponen a éstas, ciertas condiciones como: ser estaticas,
esto es, no animadas, ni cambiantes, asimismo, la envoltura, envase o el producto
no debe ser de uso corriente o general, es decir, no sera registrable como marca

la forma tridmensional que haya caldo en el dominio publico.

Il.  Los nombres comerciales y denominaciones o razones soclales,
slempre que no queden comprendidos en el articulo 90 de esta

ley.

El nombre comercial es definido como el signo distintivo del que se valen los
industriales, comerciantes o prestadores de serviclos para diferenciar su
establecimiento de otros dedicados al mismo giro dentro de un dmbito de clientela

efectiva.

Con fundamento en esta fraccion, existe la posibilidad de que el nombre comercial
ademas de distinguir un establecimiento industrial, comerclal o agricola, sea
empleado simultdéneamente para identificar las mercancias que se expenden en él,
dando origen a las denominadas HOUSE MARK O MARCAS DE CASA, en este

caso el mismo signo distintivo gozaria de una doble proteccidn, como nombre
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comercial y como marca, la propia ley refaciona estrechamente estos dos signos

dislintivos, al disponer en su articulo 112 lo siguiente:

- “El nombre comercial se regird en lo que sea aplicable y no haya disposicion

especial, por lo establecido en esta ley para las marcas”.

Sin que esto signifique que su regulacién sea en términos idénticos. ™

Concluyendo este punto diremos que podra registrarse como marca un nombre
comercial, una denominacién social o una razén social, siempre y cuando éstos no
sean descriplivos de los produclos o sevicios que pretenda distinguir, o de los

giros que exploten, obedeciendo a la prohibicion de marcas descriptivas.

IV.  El nombre propio de una persona fislca, slempre que no se
confunda con una marca registrada o un nombre comercial

publicado.

El nombre propio de una persona fisica es considerado como uno de los atributos
de la persona, también conocido como nombre civil, es definido como “el
llamamiento que permite la identificacion social de la persona®, convirliéndose en

un signo individualizador de ésta.

% Torres Amaro, Claudia, Las marcas en el Tratado de libre Comercivi México-Costa Rica tesis
profesional, UNAM, México, 2001, p. 52.




El nombre se compone de apellido(s) y nombre (s) de pila, que en su conjunto o
separados pueden emplearse como signos distintivos de mercancias (marcas) a
condicién de que este no sea semejante a algin otro ya registrado, o bien, a un
nombre comercial ya publicado en grado tal que pudiera causar confusion en los

consumidores o clientes.>

12 Signos que No pueden constituir una Marca.

La ley hace referencla expresa de aquellos elementos que no son susceptibles de
constituir una marca y que se consideran como impedimentos para la otorgacion

de su registro en su articulo 90 de la Ley de la propiedad Industrial y son:

I, Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
animadas o cambiantes, que se expresan de manera dindmica,

aun cuando sean visibles...

A primera vista estos signos podrlan ser considerados como susceptibles de
constituir una marca, sin embargo, si presentan caracteristicas animadas o

cambiantes el registro marcario serd negado.

. Los nombres técnicos o de uso comun de los productos o

servicios que pretenden ampararse con la marca, asi como

* Véase detalladamente doctrina al respecto a los signos constitutivos de la marca, RANGEL MEDINA,

David, Tratado de Detecho Marcario, p. 259-292.
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aquellas palabras que, en el lkenguaje corriente o en las pricticas
comerciales, se hayan convertido en la designaciéon usual o

genérica de los mismos...

Los nombres técnicos a los que hace referencia esta fraccidn, son aquellas
designaciones que forman parte del lenguaje empleado regularmente por un
reducido nimero de personas, propios de una profesion, ciencia, arte, oficio, etc.,
o las usadas de modo comtn por el plblico en general para designar productos o

servicios, tales caracteristicas las coloca en el supuesto de no registrabilidad.

El nombre de uso com(n, o denominacién usual, vulgar o corriente, es la dilacién
o transmutacién de una marca en una expresion del dominio publico respocto de
un producto o servicio, tal y como si se tralara de una palabra mas de! lenguaje

comun, por ejemplo kleenex, para designar o sefialar pafiuelos desechables.

Ademds no podré registrarse como marca aquella palabra que en el lenguaje
comun o en las practicas comerciales se convieta en designacion usual o
genérica de un producto o servicio; por designacion genérica debemos entender
aquella denominacidn que es empleada de modo general bajo el cual un género o
especie de mercancia es conocida en el mercado, por ejemplo: FRUTAS,

CARNES, VERDURAS, etc.
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Las prohibiciones mencionadas tienen como propésito evitar el monopolio del
lenguaje, ya que de otorgarse el registro marcario en contraposicion a este
precepto, se otorgarla al litular un derecho exclusivo o privativo respecto de un
signo del lenguaje comun, perjudicando a los demas, quedando imposibilitados
para usar esa palabra. Pero esta disposicion no seré aplicable cuando usando una
deslgﬁaclén usual o genérica, ésla no tenga tal caracter frente a los productos o

servicios que distingue, por ejemplo: HERRADURA, para dosignar un Tequila.

Wll.  Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que
se hayan hecho de uso comin y aquellas quo carezcan do
originalidad que las distinga facllmente, asi como fa forma usual
y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o

funclén industrial...

Una forma tridimensional entra en el dominio ptblico cuando slendo objeto de
proteccién de una patente de modelo, ésta haya caducado. Al respecto la
jurisprudencia ha dicho que no hay razén para negar el registro a una forma
tridimensional que ha entrado en el dominio publico, en tanto reuna los requisitos

legales de los signos distintivos de mercanclas.

De forma distinta sucede cuando una forma tridimensional sea de uso comiin o
bien carezca de originalidad, porque en ambos casos pierde el carécter distintivo

que es el elemento principal de una marca. Al convertirse en una forma comin y
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corriente, un envase o envoltura como cualquier ofra, sin particularidad alguna

frente a los consumidores, ésta figura no serd registrada como marca.

IV, Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que
considerando el conjunto de sus caracteristicas, sean
descriptivas de los productos o servicios que traten de
protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto
anterlor las palabras descriptivas o Indicativas que en el
comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad,
composicién, destino, vator, lugar de origen de los productos o

la época de produccion...

Hay que diferenciar entre una marca evocativa y una descriptiva, las primeras
hacen alusién indirecta o remota de alguna cualidad o caracteristica del producto,
siendo apropiadas para constituir un regislro marcario, sin embargo, una marca
descriptiva es aquella que de modo innegable, categdrico, expliclio o directo
denota los atributos, composicion, naturaleza o propiedades de las mercancias a
las que se aplica. No dejara de ser descriptiva una denominacién por el solo hecho

de modificar su ortografia, o unirla a olra de igual caracter.
Hay una excepcion a este respecto, que es en el caso de que la designacion,

figura o forma tridimensional no tenga tal cardcter descriptivo frente al producto o

servicio al que se aplica, por ejemplo: Joya, para ropa de mujer.
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V.  Las letras, los digitos o fos colores aislados, a menos que estén
combinados o acompaiados de elementos tales como signos,

disefios o denominaciones, que les den un caricter distintivo...

VI. La traduccién a otros idiomas, la variacion ortogrifica
caprichosa o la construccién artificial de palabras no

registrables...

Esta prohibicién busca evitar que usen estos métodos para obtener el registro de
una marca que pudiera ser descriptiva, o en la que se emplearan nombres
propios, genéricos o del uso comin, o en cualquier otro supuesto en el que no

fuera registrable la palabra, designacién o vocablo como marca.

VIl. Las que reproduzcan o imlten, sin autorizacién, escudos,
banderas o emblemas de cualquier pais, estado, municipio o
divisiones politicas equivalentes, asi como las denominaciones,
siglas, simbolos 0 emblemas de organizaciones internacionales,
gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra
organizacién reconocida oficialmente, asi como la designacién

verbal de los mismos...

Como se puede apreciar estos signos a los que se hace alusion en esta fraccion,

son distintivos oficiales de caracter nacional e internacionat por lo que no pueden
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ser registrados como marca, pues son considerados del dominio piblico, con lo
cual resultarla incongruente otorgar un derecho exclusivo que prive a los demas

del uso de gse signo.

Otro inconveniente es que el consumidor al identificar una mercancia con un signo
de caracter oficial, ya sea nacional o internacional, puede pensar que el producto o
servicio es fabricado, suministrado, comprobado o vatidado de alguna manera por

la entidad oficia! a la que corresponde tal signo.

Cabe mencionar que esta restriccion no es absoluta, ya que cualquiera de estos
signos puede ser registrable con la autorizacion de los titulares como pueden ser:
el gobierno federal, ostatal o municipal, organismo internacional de caracter
gubernamental o no gubernamental o cualquier otra institucion con caracter oficial

reconocido.

VIIl. las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control
y garantia adoptados por un estado, sin autorizacién de la
autoridad competente, o monedas, billetes de banco, monedas
conmemorativas o cualquler medio oficial de pago naclonal o

extranjero...

Por ser cuestiones de orden publico e interés social 1a no reproduccion de

monedas, billeles o monedas conmemorativas nacionales o extranjeras,
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aplicaremos a esta fraccion lo referido a la anterior, respecto a la imposibilidad de

considerar estos signos como de una marca registrada.

Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacién
grifica de condecoraciones, medallas u otros premios
obtenidos en exportaclones, ferlas, congresos, eventos

culturales o deportivos, reconocidos oficialmente...

En este caso la prohibicidn es absoluta ya que no sefiala como excepcion la

existencia de autorizacion por parte del titular, pues estas distinciones honorificas

pueden atribulr cualidades especlficas de excelencia respecto a una actividad

particular y la fama o éxito cobrados por tales distinclones honorlficas

seguramente serlan indebida e injustamente aprovechados por el titular de la

marca, quien no trabajo de manera alguna para ello.

Las denominaclones geograficas, propias o comunes, y los
mapas, asi como los gentiliclos, nombres y adjetivos, cuando
indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan

originar confusién o error en cuanto a su procedencia...

La denominacion geografica es el nombre de las partes del mundo, conocidos

como continentes; puede ademas referirse al nombre de palses, regiones,
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estados, ciudades y localidades, o bien al nombre de rios, montafias y deméas

accidentes en que se divide y clasifica la superficie terrestre.

En cambio el mapa es la representacidn grafica de un lugar geografico; y el
adjetivo gentilicio es el que identifica o clasifica a la gente, raza, nacién o patria de

la persona.

El objetivo de esla restriccién es evitar que se induzca a error al consumidor,
haciéndole creer que los productos amparados con tales marcas provienen del
lugar que ésta refiera, cuando en realidad la calidad de las mercancias no
correspende a las que se elaboran en el lugar designado en la marca e incluso ni

siquiera se etaboren ahl.

Xi. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se
caracterizan por la fabricacién de ciertos productos, para
amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propledad
particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga

el consentimiento del propietario...

Habra solicitantes que busquen obtener un derecho a su favor, pretendiendo
registrar como marca el nombre de un lugar en el que tipicamente se fabriquen

determinadas mercancias, para distinguir esta misma clase de productos, privando
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asi a los demés fabricantes o comerciantes de la regién del uso de esta

denominaclon para los mismos productos.

Por lo que una marca con lales caracteristicas sera descripliva, por ejemplo:

Chiconcuac, para sweteres.

Hay una excepcién a ésta restriccion, cuando se frale de denominaciones que
versen sobre lugares de propiedad privada que reinan caracteristicas distintivas,

si el propietario lo autoriza ésta puede ser empleada como marca.

Xll. Los nombres, seudénimos, firmas y retratos de personas, sin
consentimlento de los interesados o, sl han fallecido, en su
orden, del conyuge, parientes consanguineos en linea recta y

por adopcldn, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado...

Esta fraccién es muy clara al darnos las reglas a seguir para poder registrar como
marca, un nombre civil, un seudénimo, una firma o un retralo de una persona, para
lo cual como lo indica la fracclén se requiere del consentimiento de alguna de las

personas indicadas en el orden que aparecen,

XHl. Los titulos de obras Intelectuales o artisticas, asi como los
titulos de publicaciones y difusiones periédicas, los personajes

ficticios o simbdlicos, los personajes humanos de
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caracterizacion, los nombres artisticos y las denominaciones de
grupos artisticos; a menos que el titular del derecho

correspondiente lo autorice expresamente...

La prohibicidn es en general a diversos derechos inmateriales que no podran ser
objeto de proteccién del derecho de la propiedad industrial a través de un registro
marcario, ya que estos son protegidos por el derecho de autor. Sin embargo,
podra constitulrse un registro marcario sobre ellos cuando exista la autorizacidn
expresa del titular del correspondiente derecho, por ejemplo, el registro de marca
de la denominacién “PANCHO PANTERA™ para distinguir un shampoo (previa

autorizacion del titular de este nombre ficticio).

XV, las denominaciones, figuras o formas tridimensionales,
susceptibles de engadar al publico o inducir a error,
entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones
sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos

o servicios que pretendan amparar...

XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales
o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente
conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o

servicio...
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Este impedimento procederd en cualquler caso en que el uso de la marca por
quien solicita su registro, pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion con el
titular de 1a marca notoriamente conocida o constituya un aprovechamiento que
cause el desprestigio de la marca. Dicho impedimento no sera aplicable cuando el

solicitante del registro sea el titular de la marca notoriamente conocida.

Se entiende que una marca es notoriamente conocida en México cuando un sector
determinado del publico o de los circulos comerciales del pals, conoce la marca
como consecuencla de las actividades comorcii;les desarrolladas en México o en
el extranjero por una persona que emplea esa marca en relacion con sus

productos o servicios, asi como el conacimiento que se lenga de la marca en el

territorio, como consecuencia de la promoclén o publicidad de la misma.

XVI.  Una marca que sea idéntica o semejante on grado do confusién
a otra en tramite de registro presentada con anterioridad, o a
una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares
productos o serviclos, Sin embargo, si podra registrarse una
marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es
planteada por el mismo fitular, para aplicarla a productos o

servicios similares...
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A contrario sensu, si serd registrable aquella marca que sea idéntica o semejante
a una ya registrada o en trmite de registro, aplicable a productos o serviclos

diferentes, siempre que no se trate de una marca notoriamente conocida.

XVil. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusidn,
a un nombre comercial o de servicios, cuyo giro preponderante
sea la elaboracion o venta de productos o la prestacion de los
servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que
el nombre comerciat hay sldo usado con anterioridad a la fecha
de presentacion de la solicitud de registro de 1a marca o la de
uso declarado de la misma. Lo anterlor no serd aplicable,
cuando la solicitud de la marca la presente ef titular del nombre
comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya

sido publicado.

Hay que agregar a eslas restricciones para el registro de una marca lo previsto por

el arliculo 4 de la Ley de la Propledad Industrial, que textualmente dispone:
“Articulo 4 LPl: No se otorgara patente, registro o autorizacién, ni se
dara publicidad en la gaceta, a ninguna de las figuras o instituciones
juridicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o formas sean
contrarios al orden plblico, a la moral y a las buenas costumbres o

contravengan cualquier disposicion legal”.




Presenta cierta dificultad practica, establecer pardmetros precisos para determinar
cuando se contraviene la moral, el orden publico o las buenas costumbres, aunque
claro, hay ocaslones en que se impone la obviedad por tratarse de dircunstancias
claramente obscenas, ofensivas, lascivas o perversas, siendo conceplos
altamente subjetivos. Con lo cual resulta ser poco minucioso el andlisis que al
respéclo de una marca se realiza cuando se considere que so conlraviene esta

disposicion.

Para resumir las causales por las que un signo no puede ser registrado como

marca enlistaremos estos criterios de la sigulentes manera:

a) Por no ser distintivas;

-~

b

-~

Por ser descriptivas;

c

<

Por tratarse de simbolos oficlales;

d) Por inducir a error o confusion;

-~

e

~—

Por estar intimamente vinculadas a una persona o empresa;

f) Por afectar derechos previamente reconocidos (signos distintivos o

derechos de autor); y

—

g) Por contrartar el orden publico, la moral, las buenas costumbres o la ley.

13 Registro de las Marcas.
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Como se ha podido observar a través del desarrollo de este trabajo, para que una
marca tenga validez jurldica y otorgue derechos y obligaciones a su tilular esta

debe ser registrada ante el IMPI.

Anteriormente la solicitud de registro de marca se formulaba mediante escrito cuyo
contenido, forma y dimensiones se dejaba al buen criterio de quien lo redactaba;
pero a partir de 1989 dicha practica se ha cambiado, para utilizar un formato
elaborado por el IMPI {Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial), cuyo texto
puede ser reproducido con tal de que no se altere, de conformidad con el articulo

5 fracc. Il y 6 del Reglamento de la Ley de |a Propiedad Industrial (RLP1).

El procedimiento de registro de marca se Inicia con la presentacion del formato de
solicilud en original y tres copias ante el IMPI (organismo publico descentralizado
con personalidad juridica y patrimonio propio) o ante las delegaciones de la
Secretaria de Ecanomia, dicha forma impresa es otorgada de manera gratulta por
el propio Instituto y debe contener los datos requeridos por el articulo 113 de la

LPIy 56 del RLPI.

Requisitos de la Solicitud,

De acuerdo al articulo 113 de la LPi, para oblener el registro de una marca ia

solicitud debe presentarse ante el Instituto y contener los siguientes datos:

1. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

106




Se refiere a los datos del titular o duefio de la marca: nombre, nacionalidad,
domicillo, con todos los datos pertinentes: calle, niimero, colonia, cadigo postal,

poblacion, estado y pals.

2, El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo,

Innominado, tridimensional o mixto;

Es la especificacion de la marca que se va a registrar.

3. La fecha de primer uso de la marca, la que no podrad ser modificada
ulteriormente, o la mencién de que no se ha usado, A faita de indlcacién
se prasumira que no se ha usado la marca;

" Tal dato se proporciona indicando el dia, mes y afio en que se Inicid el uso,

4. Los productos o servicios a los que se aplicara la marca; y

Se Indicarén los productos o servicios que protege la marca; debiendo mencionar

la clase a que corresponden, asl como si se trata de un producto, o de dos a diez

productos o si la marca abarca toda una clase (véase art. 57 RLPI).

5. Los demas que prevenga el reglamento de (a Ley.
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“Articulo 56 RLPI. En la solicitud de registro de marca, ademas de los datos

sefialados en el articulo 113 de la Ley, debera indicarse:

Cuando se conozca, el nimero de la clase a que correspondan los
productos o serviclos para los que se solicita el registro, de

conformidad con la clasificaclon establecida en este Reglamento;

Esta clasificacion esta prevista en el articulo 59 del Reglamento de la Ley de

Propiedad Industrial.

Las leyendas y figuras que parezcan en el ejemplar de la marca y cuyo
uso no se reserva

Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entendera
que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como
aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la
propla solicitud, con excepcion de las leyendas y figuras a que se
refiere la fraccion Il anterior.

Tratandose de marcas nominativas se entendera que el solicitante se
reserva el uso exclusivo de la marca en cualquier tipo o tamafio de
letra.

La solicitud se presentara en tres ejemplares. La firma autégrafa del

solicitante debera aparecer en todos los eJemplares, en su caso, un
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eJemplar de la marca debera adherirse en cada uno de los tantos de la

solicitud, y

ll.  Ubicacién del o de los establecimientos o negociaciones relacionados

con lamarca.”

En la fraccién I\, se sefiala que en la solicitud deberan sefalarse aquellas leyendas
que aparezcan en la marca y cuyo uso no se reserva, vgr. Hecho en México,
Ingredientes, etc., ademas debera estar debidamente firmada en todos sus
ejemplares, en este sentido véase el articulo 180 de la Ley y 5 fracc. | de!

Reglamento.

Cuando sea una marca de fabrica, de comsrcio o de servicios, debe sefialarse en
la solicitud si se trata de un establecimiento industrial, comercial o de servicios

proporcionando el domicitio completo del establecimiento.

Cuando se reclame la prioridad, deberé indicarse en la solicitud cual es el pals de
origen, asi como el nimero y la fecha de presentacién de la solicitud en el pals

extranjero (articulo 117, 118 fracc. | de laLPl y 60 RLPI).

Si en la solicitud de registro de la marca interviene un mandatario, en la solicitud

deberan indicarse los datos del apoderado, consistentes en su nombre, domicilio




en el territorio nacional, teléfono y niimero de inscripcion en el registro General de

Poderes.5®

Anexos de la Solicitud.

Conforme a lo previsto en los articulos 114 y 180 de fa Ley, asl como en los
articulos 5, fracc. Vi y 56 fracc. Il del RLPI, a toda solicitud de registro marcario
debe agregarse el documento que compruebe el pago de la tarifa de derechos por

concepto de estudio de la solicitud.

“Articulo 114 LPL. A la solicitud de registro de marca debera acompafiarse el
comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la

solicitud, registro y expedicién del titulo....".

“Articulo 180 LPI. Las solicitudes y promoclones deberan ser formadas por
el interesado o su representante y estar acompafiadas det comprobante de
pago de la tarifa correspondiente, en su caso. Si falta cualquiera de estos

elementos, el Instituto desechara de plano la solicitud o promocion.”

“Articulo 5 RLPI. Las solicitudes o promociones deberan presentarse ante ol
propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaria y cumplir los

siguientes requisitos:

% Informacion que debe contencr la solicitud, véase RANGEL MEDINA, David, Derecho tntelegtual, p. 66
y 6.
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| Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

I Utilizar las formas oficiales Impresas aprobadas por el instituto y
publica&as en el Diarlo Oficlal y en la Gaceta, en el nimero do ejemplares y
anexos que se establezcan en la propia forma, las que deberdn presentarse
debléiamon(o requisitadas, y tratindose de medios magnéticos, conforme a

la guia que el Instituto emita al efacto".

A pesar de que al reverso de la solicilud se establece que se requerira de original
y tres copias, el articulo 56 del Reglamento de la Ley establece en su fraccién il fo

siguiente:

“Articulo 56 RLPI. En la solicitud de registro de marca, ademas de los datos

sefalados en el articulo 113 de la Ley, debera indicarse:

ll.......La solicitud se presentara en tres ejemplares. La firma autégrafa del

solicitante debera aparecer en todos los ejemplares...".

Cuando se pida el registro de una marca innominada, tridimensional o mixta
debera acompafiarse a la solicitud las etiquetas respectivas, ademas de las que
en su caso adhieran en cada ejemplar de la solicitud que se presente, de
conformidad con el articulo 114 de la Ley y 56 fraccidn Il Gltimo parrafo del articulo

56 del Reglamento,
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“Articulo 114 LPI. En la solicitud de registro de marca deberd
acompanarse....., asl como los ejemplares de la marca cuando sea

innominada, tridimenslonal o mixta."

“Articulo 56 RLPL, En la solicitud de registro de una marca, ademas de los

datos seiialados en el articulo 113 de la Ley, deberd indicarse:

Wi........ En su caso, un ejemplar de la marca debera adherirse en cada

uno de los tantos de la solicitud."”

En cuanto a las marcas nominativas, queda claro que se requiere un ejemplar de
la misma para cada uno de los tantos de la solicitud {original y tres coplas), pero
respecto de las marcas Innominadas, mixtas o tridimensionales, en ninguno de los
articulos mencionados se establece el nimero y la forma en que habrén de
presentarse los ejemplares adicionales, sin embargo, en el reverso del formato de
solicitud de registro se establece que a ésta y a las copias correspondientes,

debera acompaiiarse, entre otros documentos:

- Siete etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentarias no mayores
de 10x19 cm, ni menores de 4x4 cm., excepto nominativas.

- Siete etiquetas a color con las medidas reglamentarias excepto nominativas.

- Siete impresiones fotograficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de la

marca tridimensional en los tres planos.
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Si el registro de una marca se realiza a través de un apoderado, deberé agregarse

a la solicitud el documento que acredite la personalidad de éste, en atenclén a lo

previsto en el articulo 181 de la LP! y § fracc. VIl y 17 del reglamento:

“Articulo 182 LPI. Cuando las solicitudes y promociones se presenten por

conducto de mandatarlo, éste debera acreditar su personalidad:

Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos sl el mandante

es persona fisica,

Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el
caso de personas morales, so trate do solicitudes de patentes,

registros o la inscripclon de licencias o transmisiones.
En este caso, en la carta poder deberd manifestarse que quien la
otorga cuenta con las facultades para ello y citarse el instrumento en

que consten dichas facultades;

En los casos no comprendidos en la fraccién anterior, mediante
instrumento publico o carta poder con ratificacion de firmas ante
notario o corredor cuando se trate de persona moral mexicana
debiendo acreditarse la legal existencia de ésta y las facultades del

otorgante; y
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En los casos no comprendidos en la fraccién {l, mediante poder
otorgado conforme a la legislacién aplicable del lugar donde se
otorgue o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el
mandante sea persona moral extranjera, Cuando en el poder se de fo
de la existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se otorgue
el poder, asi como del dercho del otorgante para conferirlo, se
presumird la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberé acreditarse la personalidad
dol solicitante o promovente, sin embargo, bastard con una copia
simple de la constancia del registro, sl el poder se encuentra inscrito

en el registro genaral de poderes establecido por el Instituto.”

“Articulo 5 RLPI, Las sollcitudes o promociones deberan presentarse ante el

proplo Instituto o en las delegaciones de la Secretaria y cumplir los

siguientes requisitos:

VIll. Acompaiiarse de los documentos que acrediten e caracter de los

causahablentes, la personalidad de los apoderados o representantes

legales.”

“Articulo 17 RLPI. El Institutuo tendra a su cargo el registro General de

Poderes en el que se inscribirdn los documentos originales de poderes o

coplas certificadas de los mismos y, en su caso, legalizadas. La inscripcion
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en el Registro General de Poderes sera opclonal. En cada solicitud o
promocién bastard acompailar una copla simple de la constancia de

inscripcion en el Registro General de Poderes.”

Cuando se trate de una marca colectiva deberd anexarse a la solicitud el
documento en que consten las reglas de uso, licencia de la marca y transmisién

de derechos, de conformidad con el articulo 116 de la Ley y 58 del Reglamento.

“Articulo 116 LPI. En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o
mas personas se deberan presentar con la solicitud, las reglas sobre el uso,
licencia y transmision de derechos de la marca convenidos por los

solicitantes.”

“Articulo 58 RLPI. Las reglas a las que se refiere el articulo 116 de la Ley
deberan pactarse por los solicitantes en convenio por escrito,

Las reglas deberan incluir asimismo estipulaciones sobre la limitacién de
productos o servicios, régimen de las licenclas, cancelacién a que se refiere

el articulo 154 de la Ley y sobre la representacién comun.”
Si a la solicitud se acompaiia un documento en idioma extranjero debera anexarse

la traduccion al idioma espaiiol, de conformidad con lo establecido en el articulo

179 de la Ley y 5 fracc. VIl del Reglamento.
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“Articulo 179 LPI. Toda solicitud o promocién dirigida al Instituto con motivo
de los dispuesto en esta Ley y demas disposiclones derivadas de ella,

deberan presentarse por escrito y redactadas en idioma espaiol.

Los documentos que se presenten en idioma diferente deberdn acompafiarse

de su tradccion al espaiiol.”

“Articulo 5 RLPI. Las solicitudes o promociones deberan presentarse ante o!
propio Instituto o en las delegaciones de la Secretaria y cumplir los

sigulentes requisitos:

VI,  Acompafarse de la correspondiente traduccién al espafiol de
los documentos escritos en idioma distinto que se exhiban con

la solicitud o promocion.”

14 Tramite de la Solicitud de Registro.

Una vez presentada la solicitud de registro de marca en la oficialla de partes del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se le olorga un nimero y se sefiala
1a fecha en la que fue solicitada, esta fecha es muy importante porque es la fecha
que el Instituto tomara como legal para cualquler tramite posterior ralacionado con

la solicitud.
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De oficialla de partes la solicitud de registro va a ser enviada a la Direccion
General de Marcas de! Instituto, la cual va a flevar a cabo dos examenes: el
examen de forma y el examen de novedad de la marca, a los cuales nos vamos a

referir en este punto.

Hay que aclarar que actualmente el Institulo recomienda al solicitante de un
registro de marca, realizar primero un examen fonético, para saber si no existe
una marca parecida en grado de confusién con la que ¢l pretende solicitar, para

que asi se evite el pago de una solicitud que tal vez sera improcedente.
Pero en caso de que realice la solicitud de registro de marca sin el examen
fonético previo entonces, procederd por parte de la Direccién general de marcas

los examenes siguientes:

. Examen de Forma.

Una vez formado el expediente de solicitud del registro de la marca el IMP!, queda

sujeto a la tramitacién del lamado examen de forma o admiistrativo.

Este examen tiene por finalidad comprobar si la solicitud y sus anexos estan
completos y satisfacen los requisitos establecidos por la ley y el reglamento, es
decir, consiste en la verificacion o estudio formal de la solicitud y sus anexos por

parte del Instituto.
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El articulo 119 de la Ley sefala que: “Recibida la solicitud, se procedera a efectuar
un examen de forma de ésta y de la documentacion exhibida para comprobar si se

cumplen los requisitos que previene esta ley y su reglamento”.

En esta hipbtesis, el Instituto puede proceder de la manera siguiente:

a) Puede considerar que la documentacion ¢ informacién proporcionada no
cumple con los requerimientos legales o reglamentarios, en tal caso,
recibird la documentacion mas no la tendrd por presentada en los
términos de ley, y requerira al solicitante para que en un plazo de dos
meses subsane el error u omision. Si transcurrido dicho plazo no se ha
dado cumplimiento al requerimiento, la solicitud serd desechada de
plano (art5, parrafo tercero del RLPI}), o

b) Puede considerar que son plenamente satisfechas las exigencias
legales y reglamentarias respecto a la solicitud y sus anexos, en tal
caso, tendrd por presentada toda la documentacién y realizaré las

anotaciones comespondientes.

El arllculo 121 de la Ley establece que si en el momento de presentarse la
solicitud, ésta satisface lo requerido por los articulos 113 fracciones |, Il y IV, 114,
179 y 180, esta sera su fecha de presentacion; de lo contrario, se tendrd como tal
el dla en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos y sefiala que

la fecha de presentacion determina la prelacion entre las solicitudes.
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Estas solicitudes podrdn enviarse por correo, mensajeria u ofros equivalentes
teniéndose éstas por recibidas en la fecha en que sean materialmente entregadas
al Instituto, asimismo, podra presentarse la solicitud por transmiston telefénica
facsimilar, y via fax, a condicion de que al dia siguiente se presente ante el
Instituto, la solicitud y anexos originales y el acuse de recibo de la transmision

facsimilar (art. 5 RLPI),

Cuando el Instituto haya recibido la solicitud de registro proseguird a realizar los

sigulentes pasos.

1. Verificard que se acompafien los documentos y objetos que en las

mismas se listen y hara las anotaciones correspondientes.

2. Anotara en cada uno de los ejemplares, empleando los mecanismos que

estime convenlentes:

- La fecha y hora de recepcion;
- El nimero progresivo de recepcion que fe corresponda;

- En su caso, el nimero de expediente en trémite que les asigne tratindose de

solicitudes, y

- Lafecha y la hora de presentacion, cuando la solicitud cumpla con lo dispuesto
en los arliculos 113 fraccs. I, Il y IV, 114, 178 y 180 de conformidad con lo

dispuesto por el 121 de la LPI.
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3. Devolvera a los solicitantes o promoventes un ejemplar sellado de las
mismas con los anexos que sean susceptibles de devolucion, una vez

hechas las anotaciones que procedan.

Estos pasos estan establecidos en el articulo 7 del Reglamento de la Ley.

Examen de Novedad,

Para el Dr. David Rangel Medina, “el examen de novedad y de fondo, consiste en
comparar €l signo que se presenta a registro con las marcas ya registradas, o en
tramite de registro, a efecto de determinar s tiene o no novedad la marca olegida,
asi como determinar si existe algin otro impedimento para el registro de la

marca.”™®

Al respecto el articulo 122 de la LPI dispone; "Concluido el examen de forma, se
procedera a realizar el examen de fondo, a fin de verificar si la marca es

registrable en términos de esta Ley.

Si la soficitud o la documentacion exhibida no cumple con los requisitos
legales o reglamentarios, si existe algin impedimento para el registro de la
marca o si existen anterioridades, el Instituto lo comunicard por escrito al
solicitante otorgandole un plazo de dos meses para que subsane los errores

u omisiones en los que hublese incurrido y manifieste lo que a su derecho

% RANGEL MEDINA, David, Op. Cit, p. 68.




convenga en relacién con los impedimentos y las anterioridades citadas. Si
el interesado no contesta dentro de! plazo concedido, se considerard

abandonada su solicitud.”

César Sepllveda opina que “el solicitante puede alegar que la anterioridad
cncoﬁlrada es de su misma propiedad y que en dichas marcas pueden apreclarse
diferencias. También puede argumentar que el Instituto ha hecho una apreciacion
estricta, y que en realidad, no existe auténtica semejanza entre ambas marcas.
Puede suceder que e! peticionario logre que el duefio de la marca semejante se
limite a ciertos arllculos, permitiendo a la vez que se conceda el nuevo registro
para amparar mercancias, que aunque del mismo grupo, sean diversas,
Finalmente el interesado puede aducir que la marca precedente esta tachada de

nulidad o que debe aclararse su extincién porque no ha sido usada en México™*”

Para evitar este problema actualmenle se realiza un examen denominado de
clase, el cual también realiza la direccion de marcas, en este examen salen las 30
marcas registradas dentro de la misma clase y con una denominacion parecida en
grado de confusion a la que se solicita su registro. Ademas hay otro examen que
es el multiclase, este como su nombre lo indica no sélo es dentro de la clase en la
cual se esta pidiendo el registro sino dentro de las demas, para ver que otros

productos o servicios no tengan ya registrada esa marca.

TSEPULVEDA, César, £ Sistema Mexicano de la Propicdad Industrial, Ed. Pornia, 2* Edicién, México,
19891, p. 153.
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De acuerdo al articulo 122 Bis de la Ley, se le olorga al solicitante un plazo

adicional a su favor.

“Articulo 122 Bis. LPI. El interesado tendré un plazo adicional de dos
meses para cumplir los requisitos a que se refiere el articulo anterior,
sin que medie solicitud y comprobando el pago de la tarifa que
corresponda al mes en que se dé cumplimiento.

El plazo adicional se contard a partir del dia siguiente al del
vencimiento del plazo de dos meses previsto on el articulo 122
anterior.

La solicitud se tendrd por abandonada si el solicitante no da
cumplimiento a los requerimientos formulados dentro del plazo Inlcial
o en el adicional a que se refiere este articulo, o no presenta el

comprobante de pago de las tarifas correspondientes”.

Si al dar cumplimiento a un requerimiento formulado en términos de los articulos
122 y 122 Bis, se modifica o sustituye el signo que se pretendia registrar como
marca, esto se considerara como un nuevo {ramile de registro de marca, al

respecto el articulo 123 de la Ley, y 61 del reglamento, disponen:

“Articuto 123 LPL. Si al contestar el solicitante, dentro de! plazo
concedido, a efecto de subsanar e! impedimento legal de registro,

modifica o sustituye la marca, ésta se sujetard a un nuevo tramite,
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deblendo efectuar el pago de la tarifa correspondiente a una nueva
solicitud y satisfacer los requisitos de los articulos 113 y 114 de esta
Ley y los aplicables de su reglamento. En este supuesto se
considerara como fecha de presentacion aquella en la que se solicite

el nuevo tramite."”

“Articulo 61 RLPL. Si el solicitante después de presentada la solicitud
de registro modifica el signo distintivo; aumenta el numero de
productos o servicios para los que se solicita el registro; sustituye, o
cambla el producto o servicio sefialado en la solicitud ésta serd
considerada como una nueva y se sujetard a un nuevo tramite,
debiéndose pagar la tarifa correspondiente y satisfacer los requisitos
legales y reglamentarios aplicables. En este caso se considerard como
fecha de presentacion de la solicitud modificada, la de presentacién de
la promocién por fa que el solicitante hublese modificado la solicitud

inicial.”

Sin embargo podrd suspenderse el trdmite de registro de marca cuando en
relacion a marcas idénticas o similares a la solicitada, exista un procedimiento de

nulidad, caducidad o cancelacién.

“Articulo 124 LPI. Si el pedimento se refiere a la existencia de uno o

varios registros de marcas idénticas o similares en grado de confusion
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sobre los cuales exista o se presente procedimientos de nulidad,
caducidad o cancelaclon, a peticion de parte o de oficio, el Instituto
suspenderd el trdmite de la solicitud hasta que se resuelva el

procedimiento respectivo.”

15 Formas de Terminar el Procedimiento de Registro de Marca.

Es imporlante conocer la manera en que se resuelve la solicitud de registro de una
marca, pues el Instituto puede conceder o negar esta solicitud, y en base a la
respuesta que obtenga del Instituto el solicitante se hard o no acreedor a la

proteccién de su marca,

Pero también el procedimiento de registro de marca se puede terminar por falta de

actuacion del solicitante dando lugar al abandono del registro.

Abandono del reqistro.

Se considera abandonada la solicitud de registro de marca, cuando durante la
tramitacion de éste, el solicitante desiste en su Intencidn de obtener tal registro,
comunicando este hecho al Instituto, o blen, puede suceder que el Instituto haga
un requerimiento al solicitado y que éste no dé cumplimiento a tal requerimiento
dentro del plazo establecido por la propia ley o reglamento, en esta Gltima
hipotesis, st el abandono se registra durante la tramitacién del examen de forma,

se desechara de plano (a solicitud, en cambio, si el abandono se registra durante
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el examen de fondo se considerara proplamente abandonada, en términos de los
articulos 122 y 122 Bis de la Ley, asl como de! arliculo 5, parrafo segundo y

tercero del reglamento.

El articulo 8 del Reglamento dispone: “En ninglin caso podra reanudarse el
tramite o procedimiento terminado por abandono de la solicitud que fo

inicié.”

Acuerdo de Conceslon del Reqistro.

De conformidad con lo dispuesto en el primer parrafo del articulo 125 de la ley, el
Instituto acordara otorgar el registro de marca solicitado, una vez concluldo
satisfactoriamente el examen de novedad y forma, para lo cual expedira un titulo

de acuerdo a este articulo.

“Articulo 125 LPIl. Concluido el trdmite de la solicitud y satisfechos los

requisitos legales y reglamentarios, se expedira el titulo..."

El titulo del registro de marca, es un documento expedido por el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial o por el funcionario a quien se delegue dicha facultad
(Director de Marcas), que sirve para acreditar 1a existencia del derecho al uso

exclusivo de un signo marcario.5®

% véase NAVA NEGRETE, Justo, Derecho de las margas, Op. Cit. P. 515,
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La resolucion sobre la concesién del registro de marca deberda ser publicada en la

Gaceta, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 127 de la Ley.

Soélo habré de expedirse un titulo por cada marca como consecuencia de su

registro, y segun el articulo 126 de la Ley en dicho titulo debera constar:

1. Nimero de registro de la marca;

2. Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada,
tridimensional o mixta;

3. Productos o servicios a que se aplicaréa la marca;

4. Nombre y domicilio del titular;

5. Ubicacion del establecimiento, en su caso;

6. Fecha de presentacién de la solicitud; de prioridad reconocida y de
primer uso, en su ¢aso, y de expediclon; y

7. Su vigencia.

Acuerdo de Negacién del Registro,

Cuando el Instituto niegue el registro de una marca, lo comunicard por escrito al
solicitante, expresando los motivos y fundamentos legales de su resolucién,
asimismo, debera publicar tal resolucién en la Gaceta de la Propiedad Industrial,

{art. 125 segundo parrafo y 127 de la Ley).

“Articulo 125 LPI. ......

126




En caso de que el Instituto niegue e! registro de la marca, lo
comunicard por escrito al solicitante, expresando los motivos y

fundamentos legales de su resolucién."”

Hay que sefialar que conlra la negacion del registro de marca, no esté previsto
ningtin recurso administrativo anto la propla autoridad, o sea ante el IMPI, por lo
que el tnico medio de impugnacion del acuerdo que niega el registro de marca es

el amparo indirecto ante el Juez de Distrito en materia administrativa.’®

16 Principios de Territorialidad y Especialidad aplicados por la Ley Vigente

al Registro de Marca.

El proposito principal que se persigue al solicitar el registro de una marca ante el
Institulo Mexicano de la Propledad Industrial, practicamente es obtener ol
reconocimiento y conservacion de los derechos de propiedad industrial, y con ellos

la proteccion contra actos que atenten contra estos derechos,

Principlos de Territorialidad de la Marca.

Este principio fue aceptado en la mayoria de los palses del mundo, se refiere al
ambito de validez espacial del registro de marca, de manera que fos efectos
juridicos de un registro marcario no se limitan a una zona o regién del pals, pero

tampoco rebasaban sus fronteras, es decir, en principio el derecho exclusivo de

** Véase, RANGEL MEDINA, David, Derecho Ingelectual, p. 68,
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uso, asi como la proteccion de una marca registrada se circunscribe Unica y
exclusivamente a toso el lermitorio nacional de aquel pais en el que se hublera

registrado ésta.

Excepcibn al Principio de Territorialidad de la Marca.

Como una excepcidn al mencionado principio de territorialidad, encontramos a las
llamadas *marcas internacionales”, registradas en las oficinas de la OMPI en
Ginebra, al amparo del Arreglo de Madrid, sobre el Registro Internacional de
Marcas de Fabrica o de Comercio, el cual protege a las marcas a nivel
internacional, sin necesidad de solicitar la marca por separado en cada uno do los
palses donde se pretende obtener el detecho exclusivo a su utilizacién, México se
adhiri6 a este Arreglo ol 26 de julio de 1903, pero este arreglo fue denunciado por
acuerdo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el 10 de marzo de 1942,
comunicandose tal denuncia a todos los paises miembros del arreglo por nota
circular del 13 de agosto de 1942; dicho Arreglo de conformidad con el articulo 17-
bis, de la Convencion de Paris y 15 inclso 3 de! propio Arreglo, este instrumento
continuarla en vigor en México hasta pasado un afio a partir del dia en que se

realizd la denuncia.

Otra excepcidn al principio de territorialidad la constituye las lamadas marcas
notorias o de gran renombre que se ublcan en una situacion privilegiada ante a
otras marcas,, en vitud de que éstas han alcanzado una jerarquia imporante,

siendo facilmente reconocidos por la clientela, por tanto reciben una proteccidn
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extraterritorial acorde a la difusion y prestigio del que gozan fuera de las fronteras
de su pais de origen, al evilar el uso y registro de éstas en ofro pals por un
comerciante o fabricante distinto al original que pudiera incurrr en una

competencia desleal e inducir a error a la clientela.%

Tamﬁlén se podria reconocer como una excepcién al principio de territorialidad, el
denominado derecho de prioridad contemplado en el Convenio de Paris para la
proteccién de la propledad industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en
Estocolmo el 14 de julio de 1967 (D.O.F. del 27 de juliio de 1976), de! cual México
forma parte y esta vigente, ya que en su articulo 4, A, 1) textualmente dice: "quien
hublere depositado regularmente una solicitud de patente de invencién, de modelo
de utilidad, de dibujo 0 modelo industrial, de marca de fabrica o de comercio, en
alguno de ,.los paises de la Unién o sus causahablentes, gozara, para efectuar el
depdsito en los otros palses, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados

mas adelante en el presente”,

Disponiendo en su articulo 4, C, 1), que “los plazos de prioridad arrba
mencionados seran de doce ,meses para las patentes de invencién y los modelos
de utllidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las

marcas de fabrica o de comercio”,

“ JALIFE DAHER, Mauricio, Aspectos lagales de las marcas en México, Editorial Themis, S.A. de C.V.,
México, 1999, po.9.
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Concluyendo este punto podemos decir que el principio de teritorialidad,
establece como amblto de validez de un registro el temitorio nacional del pals
donde se otorgd el registro, a menos que se trale de una marca registrada en
Ginebra por la OMPI conforme al Arreglo de Madrid, de 14 de abril de 1891,

relativo al Registro Internacional de Marcas.

Principio de Especialidad de la Marca,

La marca cumple con este principlo en el senlido de que sélo se aplica a la
categoria de productos o servicios para los que ha sido creada, de manera que la
marca no puede ser registrada para proteger indeterminadamente, de modo
indiscriminado, cualquier mercancla o servicio, ya que el alcance de la propiedad
de una marca se limita a la proteccidn de los productos o servicios para los que
fue registrada, quedando abierta la posibilidad de que olra persona pueda usar

esa misma marca para distinguir productos o servicios diferentes.

Excepcién al Principio de Especialidad de la Marca.

El caso de las “marcas notorias” se presenta como la tnica excepcidn al principio
de especialidad de la marca, ya que éstas gozan de un tratamiento privilegiado
que les permite romper 1a rigidez establecida por la clasificacién de mercancias,
de tal manera que aun tratandose de articulos agrupados en categorlas distintas a
la que pertenecen los productos amparados por la marca registrada, la proteccién

de la marca notoria se extiende a las mercancias que formalmente correspondan a
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otros grupos de clasificacion oficial, esto previsto por el articulo 6 bls del Convenio
de Parls, que incorpora a dicho tratado las disposiciones sobre la marca notoria,
segiin el texto del citado precepto, los paises miembros de la Union adquieren

estos compromisos:

a) negar el registro de la marca que sea igual o semejante a olra

notoriamente conoclda;

b) Nulificar el registro que indebidamente haya sido concedido respecto de

una marca noloria; y

¢) prohibir el uso indebido de una marca notoria.

Esto se hace para evitar que un comerciante o fabricanle se aproveche del éxito
de una marca ajena y registre esta misma para productos o servicios diferentes sin
haber realizado trabajo o erogacion alguna para disfrutar de un éxito probado que

ha sido producido por otro.
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CAPITULO TERCERO

LA PROTECCION DE LA MARCA REGISTRADA

Una vez que se obtuvo el registro de la marca, el titular gozard como se ha visto,

de la proteccion frente a terceros que pretendan aprovecharse de la misma.

Pero para hacer efectiva esta proteccion, a favor de los consumidores y del titular
de la marca la ley clasifica en dos grupos las conductas ilicitas en perjuicio de!
titular de la marca, dando lugar asi por un lado a las infracciones de caracter
administrativo, definidas por el artlculo 213 en once fracciones, cuya comision se
sanciona de modo directo por el IMPI, con penas consistentes en multa, clausura y
arresto administrativo, y por otro lado se encuentran los delitos, cuyo inventario
quedd consignado en el articulo 223, compuesto de quince fracciones, a los

cuales nos referiremos en el siguiente capitulo con méas profundidad.

1. Infracciones.

Estaremos en presencia de una Infraccion cuando se infrinja, quebrante,
transgreda o afecte de alguna manera los derechos exclusivos de uso derivados
del registro de marca a favor de su titular, o bien cuando en uso de una marca se
realicen practicas desleales en perjuicio del publico consumidor, en términos de lo
dispuesto por el articulo 213 de la Ley, respecto del cual citaremos las fracciones

aplicables a la marca:
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“Articulo 213 LPI. Son Infracciones administrativas:

- Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,

comercio y serviclos que impliquen compntencia desleal y que se

relacionen con la materia que esta Ley regula, (fracc. ).

Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer servicios, Indicando
que estin protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Sl e
reglistro de marca ha caducado o ha sido declarado nulo o cancelado, se
incurrird en infraccléon después de un afio de la fecha de caducidad o en
su caso, de la foecha en que haya quedado firme la declaracién

correspondiente. {fracc. ill).

Usar una marca parecida en grado de confusién a otra, para amparar los
mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la

registrada. (fracc. V).

Usar sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante
en grado de confusion como elemento de un nombre comercial o de una
denominacién o razén social, o viceversa, slempre que dichos nombres,
denominaciones o razones sociales estén relacionados con
establecimientos que operen con los productos o serviclos protegldos

por la marca. (fracc.V).
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Usar como marca las denominaciones, signos, simbolos, siglas o
emblemas a que se refiere el articulo 4, y las fracciones Vil, VI, 1X, Xil,

XIV y XV del articulo 90 de esta Ley. (fracc. Vil).

Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de
confusion como nombre comerclal, denominacién o razén soclal como
parte de estos, de una persona fisica o moral cuya actividad sea la
produccién, importacién o comercializacion de bienes o serviclos iguales
o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimlento,
manifestado por escrito, del titular del registro de marca, o de la persona

que tenga facultades para ello. (fracc. Vill).

Efectuar, en ejerciclo de actividades industriales o mercantliles, actos que
causen o induzcan al pablico a confusién, error o engafio, por hacer creer

o suponer infundadamente:

a) La existencia de una relacién o asociacién entre un establecimiento y el

de un tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o

autorizacion de un tercero;

¢) Que el producto del que se trate proviene de un territorlo, regién o

localidad distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al

plblico a error en cuanto al origen geogréfico del producto, (fracc. IX).
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intentar o lograr el propésito de desprestigiar los productos, los
servicios, la actividad Industrial o comercial o el establecimiento de otro,
No estard comprendida en esta disposicién, la comparacién de los
productos o de servicios que ampéro la marca con el propésito de
informar al pablico, siempre que dicha comparacién no sea tendenclosa,
falsa o exagerada en los términos de la Ley Federal de Protecclon al

Consumidor. (fracc. X).

Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la
licencia respectiva, en productos o serviclos lguales o similares a los que

la marca se aplique. (fracc. XVill}.

Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o similares a
los que se aplica una marca registrada, a sablendas de que se usé ésta

en los mismos sin consentimiento de su titutar. (fracc. XIX).

Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica una

marca registrada que hayan sido alterados. {fracc. XX).

Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica una
marca registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido

parcial o totalmente ésta. (fracc. XXI).
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- Las demis violaciones a las disposiciones de esta Ley que no

constituyan delitos". (fracc. XXV).

Cuando sé de alguna de estas infracciones, el procedimiento de declaracion
administrativa sera realizado por el Instituto de oficio 6, a peticién de qulen tenga
interés juridico y funde su pretension, observando las reglas generales aplicables
a los procedimientos de declaracion administrativa de nulidad, caducidad o
cancelacion, con la Unica observacion de que una vez que se corrid traslado al
presunto infractor, se le concede un plazo de diez dias, para que manifiesto lo que
a su derecho convenga y presente las pruebas correspondientes, esto es cuando

no se haya realizado visita de inspeccion.

Pero cuando se haya realizado la visita de inspeccion, de acuerdo a los articulos
209 fracc, IX y 217 de la LP, se otorgaran adicionalemente diez dias al visitado,
para que realice las observaciones que considere oportunas, respecto do la visita
y el acta de inspeccion levantada, una vez concluido este plazo, el Instituto dictara
la resolucidn que corresponda y en su caso, en esta misma impondra fa sancién
que proceda, pero sdlo si se trata de declaracién administrativa de infraccion

(articulos 199, 215-217 LPI).

2. Medidas Cautelares y Sanciones.
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La ley contempla en su articulo 199 bis, medidas provisionales cuya aplicaclén
puede impedir un posible dafio o perjuicio cuando estamos en presencia de una

violacién o posible violacion de los derechos relativos a la marca.

Medidas Cautelares.

“Articulo 199 bis LPl. En los procedimientos de declaraclén
administrativa refativos a la violaclén de alguno de los derechos que

protege esta Ley, el Instituto podra adoptar las sigulentes medidas:

I Ordenar el retiro de la circulaclén o impedir ésta, respecto de las
mercancias que infrinjan derechos de los tutelados por esta
Ley;

1R Ordenar se retiren de circulacion:

a) Los objetos fabricados o usados llegalmente;

b) Los objetos, empaques, envases, embalajes, papeleria, material
publicitario y similares que Infrinjan alguno de los derechos

tutelados por esta Ley;

¢) Los anuncios, letreros, rétulos, papeleria y similares que infrinjan

alguno de los derechos tutelados por esta Ley, y
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d) Los utensilios o instrumentos destinados o utilizados en la
fabricacion, elaboracién u obtencién de cualquiera de los

seiialados en los incisos a, b y ¢, anteriores;

. Prohibir, de inmediato, la comercializaclon o uso de los
productos con los que se viole un derecho de los protegidos por

esta Ley;

IV.  Ordenar el aseguramiento de blenes, mismo que se practicard

conforme a lo dispuesto en los articulos 211 a 212 bis 2;

V.  Ordenar al presunto Infractor o a terceros la suspension o el
cese de los actos que constituyan una violacién a las

disposiciones de esta Ley, y

VI, Ordenar se suspenda la prestacién del servicio o se clausure el
establecimiento cuando las medidas que se prevén en las
fracciones anterlores, no sean suficientes para prevenir o evitar

la violaclon a los derechos protegidos por esta Ley.

Si el producto o servicio se encuentra en el comercio, los

comerciantes o prestadores tendran la obligacién de abstenerse de su
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enajenaclén o prestacion a partir de la fecha en que se les notifique la

resolucion,

Igual obligacién tendran los productores, fabricantes, importadores y
sus distribuidores, quienes serdn responsables de recuperar de

inmedlato los productos que ya se encuentren en el comerclo.”

Eslas medidas podran praclicarse, cuando el solicitante afectado acredite ser of
titular del derecho a la marca, y que exista una violacion real o inminente a su
derecho, de modo que pueda causarle un dafio irreparable y que exista un temor

fundado de que las pruebas se destruyan, oculten, pierdan o alteren.

El solicitante de la medida ademés, deberd otorgar una fianza suficlente, cuyo
monto sera determinado por el Instituto, para responder de los dafios y perjuiclos
que pueda causar a la persona contra quien solicita la medida, asimismo,
proporcionara al Instituto la informacion necesaria para llevar a cabo la medida
(persona, blenes o servicios de que se trate, ubicacion del eslablecimler;to o lugar

donde se comete la violacion).

Una vez que el solicitante ha aportado todos los elementos, el Instituto analizara la
gravedad de la violacidn y la medida solicitada, actuando en consecuencia.

{Articulo 199 bis 1 LPI).
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De acuerdo al articulo 189 bis 2, de la ley, la persona en contra de quien se haya
ordenado alguna de estas medidas, tendra un plazo de diez dias para presentar
ante el Instituto las observaciones que tuviere al respecto de dicha medida;
asimismo el Instituto podrd modificar los términos de la medida que se haya

adoptado tomando en consideracion las observaciones que se le presenten.

Por dltimo 1a persona contra la que se haya adoplado la medida podra exhibir
contrafianza para responder de los dafios y perjuicios que se causen al solicitante
de la misma, a efecto de oblener su levantamiento. (articulo 199 bis 1, fracc, 1il, 2°

parrafo, LPI).

El Institulo decldira en fa resolucién definitiva del procedimiento de declaracién
administrativa de infraccidn, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas

adoptadas. {articulo 199 bis 5, LPI).

Sanclones.

Las sanciones se presentan como la consecuencia juridica derivada del
incumplimiento de un deber, es decir, una vez declarada la infraccién

administrativa el Instituto podra otorgar alguna de las siguientes sanciones:

“articulo 214 LPI. Las infracciones administrativas a esta Ley o demas

disposiciones derivadas de ella seran sancionadas con:
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w.

Multa hasta por el importe de veinte mii dias de satario minimo

general vigente en el Distrito Federal;

Multa adicional hasta por el importe de veinte mil dias de satario
minimo general vigente en ¢! distrito Federal, por cada dia que

persista la infracclon,
Clausura temporal hasta por noventa dias;
Clausura definitiva, y

Arresto administrativo hasta por 36 horas",

En caso de reincidencia se duplicaran estas multas, sin que su monto exceda al

triple del maximo fijado en el articulo 214, la ley define para estos casos como

reincidencia cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto,

cometidas dentro de los dos afios siguientes a la fecha en que se emitié la

resolucién relativa a la infraccién. (articulo 218 LP).

La ley en su articulo 219, nos da las reglas de cuando procedera Iclausura,

diclendo:

“Articulo 219 LPI. Las clausuras podran imponerse en la resolucién

que resuelva la infraccion ademdas de la multa o sin que esta se haya

impuesto. Serd procedente la clausura definitiva cuando el

establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y
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dentro del lapso de dos aiios, si dentro del mismo se reincide en la

infraccion, independientemente de que hubiere variado su domiclilo.”

Para la determinacién de las sanciones el inslituto deberd tomar en cuenta:

1, El cardcter intencional de la accién u omision constitutiva do la

infraccion;

2. Las condiciones econdmicas del Infractor, y

3. La gravedad que la infraccion implique en relaclon con el comercio de
productos o la prestacién de serviclos, asi como el perjuicio ocasionado

a los directamente afectados. (articulo 220 LPI),

El articulo 221 bis, de la Ley establece que la reparacion del dafio material o la
indemnizacién de dafios y perjuicios por la violacion de los derechos que confiere
la Ley, en ningln caso sera inferior al cuarenta por ciento del precio de venta al
publico de cada producto o la prestacion de servicios que impliquen una violacién

de alguno de los derechos de propiedad industrial regulados por la Ley.

Cuando del analisis del expediente formado con motivo de a investigacion por

infraccion administrativa el instituto advierte la realizacién de hechos que pudieran
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constituir alguno de los delitos previstos por la Ley, asl lo hard constar en la

resolucidn que emita. (articulo 222 LPI).

3. Delitos en materia de Marcas previstos en la Ley Mexicana de Propledad

Industrial Vigente,

El delito se define como aquella conducta de accién u omision que es antijurldica,

tipica, culpable y punible. En materia de marcas, la Ley tipifica como delitos las

siguientes conductas:

"“Articulo 223 LPI, Son delitos:

Xvil.

Reincidir en las conductas previstas en las fracciones |l a XXIi
del articulo 213 de esta Ley, una vez que la primera sancién
administrativa impuesta por esta razén haya quedado firme;
Falsificar en forma dolosa y con fin de especulacién comercial,
marcas protegidas por esta Ley;

Produclr, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir o
vender, en forma dolosa y con fin do especulacién comercial,
objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por
esta Ley, asi como aportar y proveer de cualquier forma, a
sabiendas, materias primas o insumos destinados a la
produccién de objetos que ostenten falsificaciones de marcas

protegidas por esta Ley.
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Los delitos previstos en este articulo se perseguiran por querella de

parte ofendida.”

Los articulos 223 bis y 224 de la Ley, nos sehalan las sanciones que se impondran

en la comision de cualquiera de estos delitos, que seran las siguientes:

“Articulo 223 bis LPI. Se impondrd de dos a diez aios de prision y
multa de cien a diez mil dias de salario minimo general vigente en el
Distrito Federal, al que venda a cualquier consumidor final en vias o en
lugares piblicos, en forma dolosa y con fin de especulacién
comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas
por esta Ley. Si la venta se realiza en establecimientos comerciales, o
de manera organizada o permanente, se estara a lo dispuesto en los

“articulos 223 y 224 de esta Ley."

“Articulo 224 LPI. Se impondran de dos a seis afios de prisién y multa
por el importe de cien a diez mil dias de salario minimo general vigente
en el Distrito Federal, a quien cometa alguno de los delitos que se
sefialan en las fracciones |, IV, V o VI del articulo 223 de esta Ley. En el
caso de los delitos previstos en las fracciones il o (il de! mismo
articulo 223, se impondran de tres a diez afios de prisién y multa de
dos mil a veinte mil dias de salario minimo general vigente en el

Distrito Federal."
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En los siguientes puntos, abundaremos en el estudio de los delitos en materia de

marcas.
4. Antecedentes de los Delitos en la Legislacion sobre Marcas.

Para poder entender 1a evolucion de los delitos en materia de marcas, es
necesario hacer una breve resefia de como nuestra legislacion, con la finalidad de
establecer normas juridicas para la proteccion y evitar la pirateria de los inventos,
desde el siglo pasado a comenzado a realizar los cambios necesarios para

adaptar la proteccién de las marcas a la vida diaria.

Ley de Marcas de Fébrica de 1889.
Conocida como “Ley de 28 de noviembre de 1889, sobre Marcas de Fabrica®, fue
la primera ley especifica sobre marcas y definia como delito de falsificacion tanto
el uso de marcas que fueran una reproduccién exacta de otra cuya propiedad
esluviese reservada, como la imitacion susceptible de provocar confusién con la
legalmente depositada (art. 16), y expresamente ostablecia que los delitos de
falsificacion de marca de fabrica quedaban sujetos a las penas sefialadas por el

codigo respectivo (art, 18).

Ley de Marcas Industriales { de Comercio de 1903,
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Se le conocié como “Ley de Patentes de Invencién®, expedida el 25 do agosto de

1903, comenzd a regir el 1° de oclubre del mismo afio.

Esla segunda Ley mexicana reguladora de signos distintivos no remite al cédigo
penal para la imposicion de penas. Conlinda considerando como delito la
usurpacién marcaria, pero con disposiciones proplas que fijan coma castigo prision

y multa o una u otra pena al usuario ilegal de la marca (art. 18).

Ley de 1928.

La Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales de 26 de junio de 1928,

sefialaba un plazo de 20 afios al registro marcario.

Conserva el mismo sistema de la ley anterior al establecer directamente las penas
de caréacter alternativo para los delitos de falsificacion, imitacion y uso ilegal de las

marcas, nombres y avisos comerciales (art. 73 a 90).

Ley de la propiedad Industrial de 1942.

Todas las modalidades que podian revestir las infracciones al derecho que deriva
de las marcas registradas eran calificadas como delitos. Esta ley de la Propledad
Industrial del 31 de diciembré de 1942, estipulaba como sancién para las
violaciones a la misma, la represion de hechos delictuosos, pues las infracciones

al derecho que derivaba de las marcas registradas, eran calificadas como delitos.
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Ley de Invenciones y Marcas de 1975.

Una de las mas importantes innovaciones de la ley de invenciones y marcas de
1975, que reglamenté en México la Propiedad Industral, fue el camblo de criterio
para castigar las infracciones sobre dicha materla, fanlo a las que afectan el
patrimonio de los titulares de derechos como a las que violan normas
preferentemente dictadas para proleger a los consumidores o para evitar actos de
competencla desleal y situaciones engafiosas o abusivas en perjuicio de la

sociedad en general.

En esla ley se transformé el sistema de derecho penal especial de propledad
industrial por otro mixto, consistente en dividir en dos grupos las sanciones: las de
caracter administrativo, correspondientes a las denominadas infracciones
administrativas, y las de indole penal previstas para la comisién de delitos. Las
primeras sancionadas mediante multas, y las segundas con penas de privacion de

la libertad.

Ley de Fomenlo y proteccién de la propiedad Industrial de 25 de funio de
1991.

Esta ley clasificaba en su articulo 223 el repertorio de los delitos en materia de

propledad industrial, a continuacién enlistaremos los referidos a las marcas.
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Uso Hlegal. Uso de marca igual a la registrada para distinguir iguales o

similares productos o servicios: 223-VI.

Venta de productos con marca ilegal. Ofreciendo en venta o puesta en
circulacion de dichos produclos o servicios con conocimiento de que la

marca se uso sin el consentimiento del duefio del registro: 223-IV.

Falsificacion de productos. Ofrecimiento en venta o puesta en circulacién

de productos con la marca registrada, falsificados: 223- VIll.

Falsificacién de marca. Ofrecimiento en venta o puesta en circulacion de

productos con la marca registrada después de haberla alterado: 223-IX.

Relincidencia en la Imitacién. Uso de marca imitadora no registrada
después de haberse aplicado la sancién administrativa con motivos de la

imitacion: 223-X,

Ofrecimiento en venta o puesta en circulacion de productos con marca
imitadora no registrada, después de haber sido sancionada

administrativamente la imitacién: 223-X|.

El uso de marca imitadora no registrada después de haberse aplicado la sancién

administrativa con motivo de la imitacién, prevista en la fraccion V del articulo 213
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de la Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial, asi como el
ofrecimiento en venta o puesta en circulacion de productos con marca imitadora
no registrada, previstos en las fracciones X y Xi del articulo 223 de la misma ley,
se castigaban con prision de seis meses a cuatro afios y multas por el imporie de

cincuenta a cinco mil dias de salario minimo general vigente en ¢! Distrito Federal,

Ley de la Propiedad Industrial Vigente.

Entrd en vigor el 1° de oclubre de 1994, dicha ley pretende la despenalizacion de
los defitos de los ordenamientos anteriores, pues como se aprecia a partir de la ley
de 1975, la tendencia legislaliva, consiste en la aplicacion de sanciones

econdmicas y no penas privativas de la libertad o punibles en el campo penal.

La ley vigente clasifica también en dos grupos las conductas ilicitas: por un lado
establece las sanciones que corresponden a las infracciones administrativas, cuya
comision se sanciona directamente por el Instituto Mexicano de fa Propledad
Industrial, las cuales consisten en multa, clausura y arresto administrativo, como
vimos, y por otro lado, considera delitos, en los cuales se requiere un dictamen

técnico por parte del IMPI (articulo 225 LPI) para el ejercicio de la accién penal.

5. Del delito de reincidencla previsto en el articulo 213 fraccs. I, IV, V, ViI,

XVill, XIX, XX y XXi de la Ley de Propiedad Industsial.
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Para que se de esta figura debe haber una declaracion administrativa de infraccién
por parte del IMPI, para que pueda darse , por parte del infractor, la reincidencia
en esta conducta. Entendiéndose por reincidencia de acuerdo al articulo 218 de la
Ley, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo preceplo, cometidas
dentro de los dos afos siguientes a la fecha en la que se emiti6 la resolucion

relativa a la infraccion.

Es importante conceptuar delito dentro de nuestra legislacién, teniendo asl que el
articulo 7 de nuestro ordenamiento penal en su Capltulo | del Titulo Primero bajo
la epigrafe “Reglas Generales sobre Delilos y Responsabilidad” Sefala: “Delito es

el acto u omision que sancionan las leyes penales’.

En cuanto al delito en estudio diremos, que es un delito especial, ya que se
encuentra contenido en una Ley Especial, que es la Ley de Propiedad Industrial
vigente, misma que da competencia a Tribunales Federales para la persecucién

de los delitos que en su materia se cometan. (articulo 227 LPI),

Para que se de el delito de reincidencia estipulado en la fraccién primera del
articulo 223 de la ley, el presunto reincidente, debe haber cometido anteriormente
una Infraccién administrativa, de las enumeradas en las fracciones Ill, IV, V, VII,
XVill, XIX, XXy XXI, del articulo 213 a las que ya hicimos referencia, claro esto
respecto a la materia de marcas que es el tema de nuestro trabajo, as! como el
dictamen técnico emitido por el IMPI, para posteriormente hacer del conocimiento

del Ministerio Pubfico Federal los hechos que puedan ser constitutivos de delito.
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6. Del delito de Falsificacion de la Marca previsto en el articulo 223 fraccién

ti de la LPI.

Como se ha podido observar, las marcas presentan una utilidad para el fabricanto
o comerclante, para que sus productos sean idenlificados y adquiridos, asl,
lambién presestan utilidad para el consumidor, que exige los productos o servicios
segun su conacimiento de calidad, por lo que Ia falsificacién de una marca es un

hecho en detrimento del titular de la marca y del consumidor.

Concepto de falsificacién,

Falsificacion, del latin falsificatio, que es falso, con falsedad o engafio; el agente

es el falsanius, equivalente al falsificador, falseador, el que falsifica.

Segun Vincenzo Manzini, la falsificacion es la creacién imitativa de cardcter
ilegitimo, cualquiera que sea la materia empleada y el medio seguido, sin que

interese su grado de perfeccién o la cantidad de plezas falsificadas.

Este vocablo, entrafia la lesion de Intereses juridicamente protegidos, bien sean
individuales o colectivos, y tiene como objeto de tutela, la confianza de toda la
socledad en el valor y legitimidad de las cosas, es decir, su interés més importante
o principal es la fe piblica, que a su vez equivale a la confianza que otorga la

sociedad en algunos actos extermnos, signos y formas a los que el Estado atribuye

151




valor juridico y que, como dice Carrara, no deriva de los sentidos o del juicio de los

individuos, sino de la determinacién impuesta por la autoridad.

La falsificacion implica una adulteracién, corrupcion o contrahechura de una cosa
material. Asimismo se considera como una imitacion de lo auténtico. de lo genuino

o de ciertos signos que caraclerizan un modelo.5*

7. Elementos de los Delitos en Materla de Marcas

Es importante sefialar los elementos que conforman los delitos en materia de
marcas, para saber el alcance que tendrd su investigacion y su sancién, en

relaclon con las personas que hayan intervenido en él.

Sujetos.

La capacidad de delinquir sélo reside en los seres racionales, pues no es posible
hablar de delincuencia y culpabilidad sin el concurso de la conciencla y'de la

voluntad, facultades exclusivas del hombre.

De esta manera, el hombre es sujeto activo cuando realiza la conducta o el hecho
tipico, antijuridico, culpable y punible, o bien, cuando participa en la comisioén del

delito, contribuyendo a su ejecucién proponiendo, instigande o auxiliando al autor,

* Instituto de Investigaciones Juridicas, Nucvo Diccionsrio Juridico Mexicano, Ed. Pormia, D-H, México,
2000, p. 1672 y 1673,
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con anterioridad a su realizaclén, concomitante con ella o después de su

consumacion.

Algunos autores hablan de la “autoria y participacién” y hacen comprender en las
autorlas las figuras de la autoria directa, la autorla mediata y la coautorla; en la
priméra figura, e! sujeto realiza directamente el hecho delictivo descrito en la Ley
Penal; el autor mediato es quien realiza el delilo valiéndose de otro que actua
como Instrumento para la comisidn del mismo; la coautoria se presenta cuando ol
hecho delictivo es realizado conjuntamente con otro u ofros sujetos, quienes
tamblén son autores. La participacion estd integrada por la instigacién y la

complicidad.

En of ambito del Dorecho Penal, nuestro Cédigo Penal Federal, en su articulo 13,
sefiala en ocho fracciones los autores o participes del delito, y sefiala que

respondera cada uno en la medida de su propia culpabilidad.
El sujeto activo

Como persona humana se ha clasificado en varias categorias, de las cuales solo
estudiaremos fres, toda vez que se considera tienen relevancia en los delitos que

analizamos:

a) Autor material. Quien fisicamente realiza el evento delictivo y lo ejecuta

directamente, en este caso el empresario o fabricante que en forma
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dolosa reincide en una infraccidn administrativa; o bien falsifica marcas
que son las originales para obtener un provecho y asi causar un
perjuicio en detrimento del titular de la marca real.

b) Autor intelectual, se le ha considerado en a fraccidn |, del articulo 13 de

-~

nuestro ordenamiento penal, al decir que son los responsables del
delilo, "los que acuerden o preparen su realizacién”, en ésta seleccidn
se incluyen a los abogados, economistas, financleros, empresarios y
ejecutivos de compailias que al evaluar las ganancias que obtendran
por el uso de una marca falsificada, o por el uso de una marca
registrada sin permiso de su titular, etc., elaboran métodos tendientes a
obtener allas utilidades, en este aspecto, es necesario definir lo que
Implica la valoracion de una marca, 1o que consiste no sélo en
determinar las ventas de la empresa que la comercializa, nl sus
utilidades o sus activos, sino también considerar su penetracién en el
grupo social, la incidencia de sus competidores, la percepcién del

distintivo y otros factores.

El autor intelectual no tiene el dominio del hecho, sdlo actia culpablemente, ya
que para obtener un resultado se vale de otra persona, quien puede cometer o no
otro hecho delictivo, por esto Unicamente lo motiva y 1o induce a cometerlo, siendo
dicha motivacion subjetiva e individual, por lo que no nos puede dar el dominio del
hecho. De esta forma quien tiene dicho dominio es el inducido a cometerio, en

virlud de que éste puede o no realizario.
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c) asoclacion o banda Delincuente, es cuando un grupo de sujelos se une
para delinquir, pero supone una prolongacién en el liempo, es decir,
para que sea una asociacion requiere permanencla. Para un seclor
doctrinal, estas asociaciones delictuosas han quedado en el pasado,
cuando tenlan estabilidad y una disciplina, en la actualidad sélo se
forman eventualmente para la ejecucién de determinados ilicitos, pero
una vez que son realizados, se disuelven. De lo expuesto se desprende
que bajo esla categoria se encuentran los comerciantes o vendedores
ambulantes, que adquleren los productos a bajo costo y los distribuyen,
sablendo que el producto es alterado y no es el original, como sucede
con marcas como Dove, Caprice, efc., principalmente productos de
belleza, que se comercializan a gran escala, la cual entenderlamos

como 2escala comerclal®, actuando dolosamente o con intencion,
Sujelos Pasivos.

En cuanto a los sujelos pasivos, diremos que son quienes sufren directamente la
accién, son sobre quien recaen todos los actos materiales utilizados en la
realizacién del Hicito, por un lado esta el titular del derecho dafiado o puesto en
peligro, que en las figuras en cuestion son los titulares de cada una de las marcas,
y los otros sujetos pasivos, son la colectividad o consumidores, al ser engaitados

al adquirir productos alterados o no originales.

Objeto.
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El objeto jurldico, es el bien juridicamente tutelado, es decir, el bien o el derecho
que es protegido por las leyes penales, el cual puede ser la vida, la libertad
corporal, la propiedad privada, el patrimonio, entre otros. En of presente delilo,
consideramos que el objeto juridico de estos delitos es el patrimonio que consiste

en la propiedad y posesion de una marca.

Antijuridicidad.

La antijuridicidad la podemos considerar como un elemento positivo del delito, es

decir, cuando una conducta es antijuridica, es considerada como delito.

De esta forma se considera la antijuridicidad como el choque de la conducta con el

orden juridico, el cual tiene ademas del orden normativo, los preceptos permisivos.

La antijuridicidad es lo contrario a Derecho, por lo tanlo, no basta que la conducta
encuadre en el tipo penal, se necesita que ésta conducta sea antijuridica. Algunos
autores estiman que la antijuridicidad es la esencia misma del delito, como su
naturaleza intrinseca, es decir, sin la existencia de ésta, no poedria considerarse

una conducta como delito, es lo contrario a lo que la ley establece.

Culpabilidad.

La culpabilidad es un elemento basico de! delito y es el nexo intelectual y

emocional que une al sujeto con el acto delictivo,
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El nexo es el fendmeno que se da entre dos entes, en la culpabilidad es la relacion
entre el sujeto y el delito y el delito, este es el nexo intelectual y emocional entre el

sujeto y el delito.

La culpabilidad tiene cuatro importantes elementos que la conforman y son: una
ley, una acclén, un conlraste entre esta accién y esta ley, y el conocimiento de

¢ésla situacion.

De acuerdo al psicologismo, las especies o formas de la culpabilidad son dos: el

dolo y la culpa.

El dolo consiste en el conocimiento de la realizacién de circunstancias que
pertenecen al tipo, y la voluntad o aceptaclon del mismo. Afimandose as! que el

dolo esta compuesto por los sigulentes elementos:

inteloctual. Implica el conocimiento por parte del sujeto que realiza
circunstancias pertenecientes al tipo; en este sentido, nos referimos al
conocimiento que debe tener el sujeto activo del ilicito que esta cometiendo,

o sea el saber que su conducta es contraria al orden y a la paz social, y

Emocional. Es la voluntad de |a conducta y del resultado. Es la voluntad y

conciencia de ejecutar un acto contrario a la ley.
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En cuanto a la culpa, que es la otra forma de culpabilidad, podemos decir
que existe culpa, cuando obrando sin intencién y sin diligencia deblda se

causa un resultado dafioso, previsible y penado por la ley.

Penalidad.

Ahora corresponde ver la pena impanible al sujeto activo de los presentes ilicitos,
la pena establecida por la Ley de la Propiedad Industrial, en el titulo séptimo, bajo
el eplgrafe: “De la Inspeccion, de las Infracciones Administrativas y Sanciones
Administrativas y de los Delitos”, Capitulo !I, rubro: De los Delitos, numeral 224,
sefiala, que para el delito de reincidencia se castigara con prision de dos a seis
aflos y multa por el importe de clen a diez mil dias de salario minimo general
vigente a quien comela este delito. Y en caso de que se trate de! delito de
falsificacién , se impondré de tres a diez afios de prisién y multa de dos mil a

veinte mil dias de salario minimo general vigente en e! Distrito Federal.

Para fa Imposicion de estas penas y de la tipificacion del delito es necesario que

se rettnan los elementos citados anteriormente.
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CAPITULO IV.

ASPECTOS PROCESALES DE LAS INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS Y DE LOS DELITOS CONTRA LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO.

Cuando algun titular de una marca quiera iniciar un procedimiento de declaracién
administrativa de infraccidn, debe seguir una serie de pasos ante el IMPI, para que

se declare ésta.

Los articulos 187 y 188 de la Ley, nos dan las bases sobre las cuales se

substanciara el procedimiento, los cuales a la letra dicen:

“Articulo 187 LP). Las solicitudes de declaracién administrativa de
nulidad, caducidad, cancelacién e infraccién administrativa que
establece esta ley, se sustanciardn y resolverdn con arreglo al
procedimiento que sefiala este capitulo y las formalidades que esta
Ley prevé, siendo aplicable supletoriamente, en lo que no se oponga,

¢! Cadigo Federal de Procedimientos Civiles."

“Articulo 188 LPl. El Instituto podra iniclar el procedimiento de
declaracién administrativa de oficio o a peticién de quien tenga interés

juridico y funde su pretension."”
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Otra regla importante que debe tomar en cuenta el titular de una marca antes do
iniclar el procedimiento, es la que se refiere a los términos, dicha regla esta

contenida en ol articulo 184 de la Ley, que a la letra dice:

“Articulo 184 LPL. En los plazos fijados por esta Ley en dlias, se
computaran Gnicamente los hablles; tratdndose de términos referldos
a meses o aios, el computo se hara de fecha a fecha, considerando
incluso los dias habiles.

Los plazos empezaran a correr al dia siguiente de la notificacion
respectiva. Las publicaciones en Gaceta surtirdn efectos de
notificacion en la fecha que en la propla Gaceta se indique o, en su

defecto, al dia siguiente de aquél en que se ponga en circulacion.”

Requisitos de Procedibltidad.

Al dar inicio cualquier tramitacion, destinada a obtener la proteccién de los
derechos de propledad industrial, es necesario cumplir con requisitos previos, los
cuales son comunes a todos los casos. En cuanto al aspecto procesal referente a
las infracciones administrativas serd necesario cumplimentar de acuerdo con los

articulos 229 y 131 de la Ley los sigulentes requerimientos:

“Articulo 229 LPI. Para el ejercicio de las acciones civiles y penales

derivadas de la violacion de un derecho de propiedad industrial asi




como para la adopclon de las medidas previstas en el articulo 199 bis
de esta Ley, sera necesario que el titular del derecho haya aplicado a
los productos, envases o embalajes de productos amparados por un
derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se
refieren los articulos 26 y 131 de esta Ley, o por algun otro medio
. haber manifestado o hecho del conocimiento publico que los
productos o servicios se encuentran protegidos por un derecho de
propiedad industrial.
Este requisito no serd exigible en los casos de infracciones
administrativas que no Impliquen una violacién a un derecho de

propledad industrial."”

“Articulo 131 LPI. La ostentacion de la leyenda “marca registrada”, las
siglas "M.R." o el simbolo ® sélo podra realizarse en el caso de los
productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentre

registrada.”
Hay que recordar que el articulo 199 Bis, al que se refiere el articulo 229, regula
las medidas que el IMPl puede imponer, en caso de una declaracion
administrativa relativa a la violacion de alguno de los derechos de propiedad
industrial,

1. Aspectos Procesales de las Infracciones Administrativas.
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Como en todo asunto, es necesario que exista un Interés juridico del promovente,
para que emprenda la gestién, o bien su representante legal, cuya calidad de
apoderado se puede comprobar de acuerdo al articulo 181 de la Ley de la

siguiente manera:

1. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos si el mandante es

persona fisica;

2. Mediante carta poder simple suscrita ante dos testigos, cuando en el
caso de personas morales, se trate de solicitudes de patentes, registros,
o la inscripcldn de licencias o sus transmislones.
En este caso, en la carta poder debera manifestarse que quien la otorga
cuenta con facultades para ello y citarse el instrumenio en el que

consten dichas facultades.

3. En los casos no comprendidos en la forma anterior, mediante
instrumento publico o carla poder con ratificacion de firmas ante notario
o corredor cuando se frate de persona moral mexicana, debiendo

acreditarse la legal existencia de esta y las facultades del otorgante, y

4. En los casos no comprendidos en la segunda forma, mediante poder
otorgado conforme a la legislacion aplicable del lugar donde se otorgue
o de acuerdo a los tratados internacionales, en caso de que el mandante

sea persona moral extranjera. Cuando en el poder se dé fe de la
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existencia legal de la persona moral en cuyo nombre se oforgue el
poder, asi como del derecho del otorgante para conferirlo, se presumira

la validez del poder, salvo prueba en contrario.

En cada expediente que se tramite deberd acreditarse la personalidad del
solicitante o promovente; sin embargo, bastard con una copia simple de la
constancia de registro, si el poder se encuentra inscrito en el registro genera! de

poderes establecido por el instituto.

El articulo 181 de la Ley se relaclona con fos articulos 16 y 17 del Reglamento de

la Ley.

La solicitud de declaracién administrativa conforme a la ley, debe contener los

sigulentes requisitos.

“Articulo 189, LPI. La solicltud de declaracién administrativa que se

interponga debera contener los sigulentes requsitos:

l. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;

Il.  Domicilio para ofr y reclbir notificaciones;

lil.  Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;

IV.  El objeto de la solicitud, detallindolo en términos claros y
precisos;

V.  Ladescripcién de los hechos, y
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VI.  Los fundamentos de derecho.

Ademdas de estos datos, de acuerdo al articulo 69 del Reglamento de la Ley,
deberan mencionarse en la solicitud de Qedaracl(bn administrativa, tratdndose de
infraccion administrativa, la ubicaciéon de la empresa, negociacion ©
establecimiento en donde se fabriquen, distribuyan, comercialicen o almacenen los
productos o se ofrezcan o presten los servicios con los cuales presunlamente se

cometa la infraccién denunciada.

La demanda se ha de formular por triplicado, para conservar una copia sellada y
para que se dé traslado con la otra, debe agregarse a la demanda el comprobante

de pago correspondiente.

Admitida la solicitud de declaracion administrativa de nulidad, caducidad y
cancelacion, el Instituto la notificara al titutar afectado, concediéndole un plazo de
un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, la
notificaclén se harad en el domicilio seffalado por el solicitante de la declaracion
administrativa. (articulo 193 LPI). En los procedimientos de declaracion
administrativa de infraccion se estara a lo dispuesto por las reglas para la

inspeccidn sefialadas en el articulo 209 fraccion (X de la Ley y 216.

En cuanto a la contestacion, esta debe ajustarse en lo general a la misma forma

que la solicitud, el articulo 197 de la Ley establece que el escrito en que el titular




afectado o en su caso el presunto infractor formule sus manifestaciones deberd

contener:

1. Nombre del titular o afectado o del presunto infractor, y en su caso, de

su representante;

2, Domicitio para oir y recibir notificaciones;

3. Excepciones y defensas;

4. Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la

solicitud de declaracion administrativa, y

6. Fundamentos de derecho.

Para fa presentacién del escrito y ofrecimiento de pruebas serd aplicable lo

dispuesto en el articulo 190 de 1a Ley, que a la letra menciona:

“Articulo 190 LPl. Con la solicitud de declaracién administrativa
deberdn acompaiarse, en originales o coplas debldamente
certificadas, los documentos y constancias en que se funde la accion

y ofrecerse las pruebas correspondientes. Las pruebas que se

165




presenten posteriormente, no serdn admitidas salvo que fueren
supervenientes.

Cuar;do se ofrezca como prueba algin documento que obre en los
archivos del instituto, bastara que el solicitante precise el expedionte
en el cual se encuentra y solicite |a expedicidn de la copia certificada
correspondiente o, en su caso, el cotejo de la coplia simple que se

oxhiba.”

Cuando el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se reflere el articulo
189, el IMP, lo requerird, por una sola vez, para que subsane la omision o haga
las aclaraciones que comesponda, par lo cual el Instituto, le daré un plazo de 8
dias y de no cumplirse en el plazo otorgado el requerimiento, so desechara la
solicitud. Ademas, la solicitud también se desechara por falta de documento que
acredite fa personalidad o cuando el registro en que se base la accion no se

encuentre vigente. (articulo 191 LP1).

En los procedimientos de declaracién administrativa se admiten toda clase de
pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que e! testimonio o la
confesion estén contenidas en documental; asi como las que sean contrarias a la

moral y al derecho tampoco seran admitidas.

La Ley les otorga valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios

elaborados por el titular o su licenciatario. {articulo 192 LP{).
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Otra regla general en cuanto al procedimiento, consiste en que toda solicitud o
promocién dirigida al Instituto, deberan presentarse por escrito y redactadas en
idioma espaiiol, los documentos que se presenten en idioma diferente deberdn

acompanarse de su traduccion al espafiol. (aricuto 5 fraccién Vil RLPI).

Las éollcitudes y promociones ademas deberan ser firmadas por el interesado o su
representante y estar acompafadas de! comprobante del pago de tarifa
correspondiente, si falta cualquiera de estos elementos, el Instituto desechara de

plano la solicitud o promocion.

De acuerdo al articulo 195 de la Ley, en el procedimiento de declaracion
administrativa no se sustanclaran incldentes de previo y especlal pronunciamiento

sino que se resolveran al emitirse la resolucion que proceda.

Tratadndose de procedimientos de declaracién administrativa de infraccion, en la
misma resolucion se impondra la sancion, cuando ésta sea procedente. (articulo
199 LPI, Gltimo parrafo). También el Instituto en estos procedimientos de
declaracion administrativa de infraccion, buscard concillar los intereses de los

involucrados. (articulo 199 bis-8 LPI).

En los procedimientos de declaracion administrativa refativos a la violacién de
alguno de los derechos que protege fa Ley, el IMPI, puede adoptar las medidas
establecidas en el articulo 199 bis, al que ya hemos hecho referencia; la persona

en contra de quien se haya ordenado alguna de ests medidas tiene un plazo de
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diez dias para presentar ante el Instiluto, las observaciones que tuviere respecto
de la medida y el Institulo puede modificar la medida tomando en consideracién

las observaciones que se le presenten. (articulo 199 bis-2 LPI).

El articulo 199 Bis-3 sefala que el solicitante de las medidas provisionales sera
responsable de! pago de dafios y perjuicios causados a la persona en contra de
quien se hubiesen ejecutado cuando la resolucion definitiva que hubiese quedado
fime sobre el fondo de la controversia declare que no existio violacién ni
amenaza de violacidn a los derechos del solicitante de la medida y cuando no se
hublese presentado la demanda o solicitud de declaracion administrativa de
infraccién ante la autoridad competente o ante el IMPI, respecto del fondo de la
controversia, dentro de un plazo de velnte dias contados a partir de la ejecucién

de la medida.

El Instituto decidird en la resolucién definitiva del procedimiento de declaracién
administrativa de infraccién, sobre el levantamiento o definitividad de las medidas

adoptadas.

2. Aspectos Procesales del Procedimiento Penal.

El articulo 227 de la Ley determina que son competentes los tribunales de la

Federacion para conocer de los delitos en materia de Propiedad Industrial,
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Una vez transcurrida la fase administrativa, si se considera, previo dictamen
técnico del instituto, la comision de un delito, se dara conocimiento al Ministerio
Publico para resolver conforme a derecho, dando paso de éste modo a la fase

penal, la cual se detalla a continuacion.

Un réquislto fundamental, para poder remitir a una ley especial, es lo previsto por
el articulo 6° del codigo penal en el Libro Primero, bajo el rubro Titulo Preliminar,

que a la letra dice:

*Cuando se cometa un delito no previsto en éste Cédigo, pero si en una Ley
especial o en un Tratado Internacional de observancla obligatoria en México, se
aplicaran éstos, tomando en cuenta las disposiciones del libro primero del

presente cédigo y en su caso las conducentes del libro segundo.

Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la

espaclal prevalecera sobre la general”,

Una vez expuesto o anterior en este punto especial de nuestro trabajo, relativo al
aspecto procesal, veremos grosso modo Ia etapa de la averiguacion previa para

después continuar con el proceso penal.

En la etapa de averiguacion previa para que se inicie una indagatoria, se requiere
presentar una denuncia, acusacién ylo querella de un hecho determinado que la

ley sefiale como delito, sancionado con pena privativa de la libertad.
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De esta manera se prohibe por la Constitucién, pesquisas y la aprehensién o
detencidn, con excepcion de la flagrancia de las personas si no existe una orden

emitida por una autoridad competente para tal fin.

La denuncia se puede definir como la comunicacion sobre algin hecho que podria
considerarse delictuoso, que una persona realiza ante la autoridad facultada para

ello. .

La acusacidén de acuerdo con el articulo 16 constitucional, puede considerarse
como querella y opera en los delitos de caracter privado para que se persiga al

delincuente.

Asl el requisito de la querelia del ofendido, solo se hace necesario en los casos

que asi lo determine el Codigo Penal.

La querella es un requisito de procedibilidad para poder movilizar la institucion
investigadora del Ministerlo Publico o Representante Social Federal quien es el
litular del ejercicio de la accién penal, pues se afirma la existencla del delito con
independencia de ella, la querella no es una condicién de derecho sustantivo, sin

embargo, tiene existencia en el &mbito del proceso por ser una institucion.

Los articulos referentes a la denuncia o querella son: 2, 113, 114, 116-120, 148 y
149 de! Codigo Federal de Procedimientos Penales, mismos que se relacionan en

virtud del estudio abordado.
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La Ley Organica de la procuraduria General de la repiblica establece en su
articulo 8, fraccion, |, inciso m, lo siguiente: “Articulo 8. La persecucion de los
delitos de! orden federal a que se refiere la fraccion V del articulo 2 de esta loy

comprende:

. . En la averiguacion previa...

m) Las demas que determinen las normas aplicables.

“Cuando el Ministerio Piblico Federal, tenga conocimlento por si o por
conducto de sus auxillares de la probable comision de un delito cuya
persecucién dependa de la querella o de cualquier otro acto equivalente,
que deba formular alguna autoridad, lo comunicard por escritoc y de
inmediato a la autoridad legitimada para presentar la querella o cumplir con
el requisito equivalente a fin de que se resuelva con el debido conocimiento

de los hechos, lo que a sus facultades o atribuciones corresponda.

Las autoridades hardn saber por escrito al Ministerio Publico Federal, la

determinacion que adopte.™®

Una vez que se cumple con el requisito de procedibilidad que marca la ley, se
inicla la llamada trilogia del Derecho penal, formada por los actos de acusacién,

los actos de defensa y los aclos de decisién. Los primeros corren a cargo del

* LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, articulo 8., México,
1996.

171




Ministerio Publico, los segundos a cargo del acusado y los terceros a cargo del

juez, estos actos constituyen el proceso penal.

El procedimiento penal inicia con la averiguacion previa, en la que el Ministerio
Pablico realiza las investigaciones para buscar el nexo de causalidad entre el
presunto responsable y el acto o hecho constitutivo de delito para establecer la

verdad historica."®

La averiguacién previa es el periodo de la accidn, también llamada etapa pre-
procesal que tiene por objoto investigar el delito y recoger las pruebas
indispensables para que el Ministerio Publico se encuentre en condiciones de
ejercitar o no la acclon penal, asimismo practica diversas diligencias ministeriales
dentro de las que sobresalen el asegurar los objetos e instrumentos de! delito, que
en materia de violacién de derechos de propiedad industrial es fundamenta para
combatir a los delincuentes que por ejemplo, se dedican a la falsificacién dolosa
de marcas de productos o servicios, asl como a ilicitos referentes a secretos

industriales.

En todas y cada una de las diligencias que se llevan a cabo para la integracién de
una averiguacion previa, se busca comprobar la posible responsabilidad penal de
quien o quienes resulten responsables en la comisién de los delitos, para que
dicha conducta se ajuste a algin tipo penali descrito en la Ley en la materia en el

capitulo Ill,’ bajo el rubro de los Delitos, de la Ley de la Propiedad Industrial,

 CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, atticulo 1°, fraccion i1,
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La averiguacion previa termina en caso de reunirse los requisitos exigidos
por los ordenamientos legales pertinentes, con la consignacion (articulo
134, 168 y 180 del Cadigo Federal de Procedimientos Penales). Asl el
Ministerio Publico, pone a disposicion de la autoridad judiclal las diligencias

y al presunto responsable.

En caso de no acreditarse la presunta responsabilidad del inculpado por
falta de elementos para comprobar la existencia del delito, se procede a
resolver la indagatoria remitiéndose a consulta de no ejercicio de 1a Accibn
Penal, pero si posteriormente pudieran surgir dichos elementos se envia a
la reserva o archivo (articulo 131 C.F.P.P), En caso de no reunirse dichos
elementos en el expediente, se resolverd mediante consulta de No ejercicio

de la accion penal o su archivo definitivo, (articulo 137 C.F.P.P.).

La segunda fase penal es la instruccidn, en ella después de ejercitarse la
accién panal el juez ordena la radicacién del asunto y lleva a cabo los actos
procesales encaminados a la comprobacion de los elementos del delito y al
conocimiento de la responsabilidad o inconsclencia del presunto sujeto

activo®

La instruccién a su vez se divide en tres partes:

* Articulo 19, fraccién 11, del CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES,
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1%, Comienza desde la resolucidn judicial conocida como auto de inicio de

radicacién o cabeza de proceso, hasta el auto de formal prisién.

2", Principia desde el auto de formal prisién o con el de sujecion a proceso y

concluye con el auto que declara agolada la Averiguacion.

3% La dltima, da inicio con e! auto citado y termina con el auto que declara cerrada

la instruccion.>®

En términos generales la instruccién comprende todas aquellas diligencias
realizadas por los tribunales, toda vez que se ha ejercido la accion penal con el fin
de esclarecer la existencia de los delitos, la circunstancia en que hubieren sido
cometidos y la responsabilidad o falta de responsabilidad de los participantes. Las
practicas instructoras estan reservadas por regla general al juez, regldas por el

principio de autonomla en las funciones procesales.

€l titular de fa acclén penal (Ministerio Publico), la conduce a los tribunales y al
hacerlo se convierte en parte. En el juicio que es la tercera etapa corresponde al
juez, después de haber recibido y practicado las pruebas conducentes al
esclarecimiento de la verdad histérica, las evalia para determinar la culpabilidad o

inculpabilidad de! supuesto sujeto activo del delito.

* Apuntes de Derecho Procesal Penal, Silva Herndndez Pedro,
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En la cuarta y Ultima etapa, que es la sentencia que no es mas que la resolucién
judicial que fundada en los elementos del injusto posible y en las circunstancias
objetivas y subjetivas condicionales del delito, resuelve la pretension punitiva

estatal, individualizando el derecho poniendo con ello fin a fa instancia.

En loﬁo procedimiento judicial, existen incidentes que se ventilan dentro del mismo
procedimiento y el penal no es la excepcion, también existen recursos como ¢l de
apelacion a los autos o resoluciones emitidas por el 6rgano jurisdiccional, y por
Gltimo en caso de que estos sean contrarios a las garantias individuales del
procesado o Inculpado se recurrird al juicio de Amparo. Dichos recursos se

trataran mas detalladamente on el siguiente punto dentro de este trabajo.%

Finaimente el perlodo llamado de ejecucion en realidad no forma parte del
procedimiento penal, sino del derecho Penitenciario y tiene como objeto que ol
érgano encargado de la ejecucion de las sanciones impuestas en sentencla firma,
sefiale el tralamiento y los lugares en que han de cumplirse las condenas.

Las penas y medidas de seguridad, que sefiala el Cédigo Penal en su numeral 24,

son:

1. Prision;

2. Tratamiento en libertad, semilibertad y trabajo a favor de la comunidad;

% Articulos 361 y 361, CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Titulo Décimo,
Recursos, Capitwlo 1, Revocacidn, Y Capitulo (1, articulos 363-391.
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3. Internamiento o tratamiento en libertad de inimputables y de quienes tengan el

hébito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrépicos;

4, Confinamiento;

5. Prohibicion de ir a lugar determinado;

6. Sanci6n pecuniaria;

7. Sederoga;

8. Decomiso de instrumentos, objeto y productos de delito;

9. Amonestacion;

10, Apercibimiento;

11.Caucién de no ofender;

12.Suspension o privacién de derechos;

13.Inhabilitacion, destitucion o suspension de funciones o empleos;

14.Publicacion Especial de sentencia;
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15. Vigilancia de la autoridad;

16. Suspension o disolucion de socledades;

17.Medidas tutelares para menores;

18. Decomiso de bienes correspondientes al enriquecimiento lliclto.”’

Analizando lo anterior, se aprecia que en delitos cometidos en materia de
propledad Industrial, en el caso de los procesos penales y para la aplicacion de las
penas y medidas de seguridad a los culpables de dichos llicitos, es de vital
importancia el peritaje rendido por expertos en ésta materia, ya quo es una de las
pruebas fundamentales que se aporian para estar en posibitidad de resolver los
mismos, una vez hecho esto, dard lugar a que el érgano jurisdiccional en base a
los elementos que integran el expediente, para dictar las penas o medidas de

seguridad que considere pertinentes segun el caso.%®

En estos delitos en especifico, se impondran de dos a sels afios de prision y multa
por el importe de cien a diez mil dlas de salario minimo general vigente en el
Distrito Federal, aspecto que ya se traté con detenimiento en los capltulos

anteriores.

57 Articulo 528, det CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, Titulo Decimotercero,
Ejecucion Capitulo 1, Disposiciones General

§8.Licenciado Felipe de JesasChambon Chavez, Subdi Divisional de Pr dn de s
Competencia Desteal, IMPL
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En sintesis, para e! ejercicio de la accién penal, en los supuestos previstos en las
fracciones | y Il del articulo 223 de la Ley en comento, se requerira que el Instituto
emita un diclamen técnico en el que no se prejuzgue sobre tas acciones civiles o
penales que procedan. Independientemente del ejerciclo de la accion penal, el
perjudicado por cualquiera de los delitos referidos por la ley se podra demandar
del o de los autores de los mismos, la reparacion y el pago de los dafios y
perjuicios sufridos con motivo de los mismos, siendo competentes los tribunales
de la federaclén para conocerlos, asi como de las controversias mercantiles y
civiles y de las medidas precautorias que se susciten, cuando dichas controversias
afecten los intereses particulares, podran conocer a la eleccion del actor, los
tribunales del orden comin, sin perjuicio de la facultad de los particulares de

someterse al procedimiento de arbitraje.®®

En los procedimientos judiclales, la autoridad judicial podra adoptar las medidas
previstas en la Ley de la Propiedad Industrial vigente, asl como en los tratados

internacionales de los que México sea parte.

En los Ultimos aflos, el tema de los delitos contra la propiedad industrial y los
derechos de autor han llamado la atencion tanto de los abogados postulantes
especialistas en la materia, como de funcionarios y empleados de la Procuraduria

General de la Republica y de la Secretarla de Economia, ésta ha culminado con la

* Articulo 227 de la Ley de la Propiedad Industrial,
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creacion de la Comision Intersecretarial para la Prolecclén, Vigllancla y

Salvaguarda de los Derechos de Propledad Industrial.
3. Recursos.

Tradicionalmente se ha designado como recurso aquel medio establecido por la
Ley para impugnar una resolucion, pudiendo esta revocarse, confirmarse o

modificarse.

La Ley de la Propiedad Industrial no prevé recurso ordinario alguno para impugnar
las resoluclones que emita en definitiva el Instituto respecto de los procedimientos
de registro de marca, declaracion administrativa de infraccién, declaracién de
cancelacion, caducidad o nulidad de 1a marca, en fales casos la (nica forma de
impugnar una resolucion es la interposicion del juicio de amparo indirecto ante un
Juez de Distrito en materia administrativa, sin embargo, debemos advertir que el

juicio de amparo no es un recurso, sino un juicio a parte.

Amparo _indirecto_o bi-instancial se divide en las_siguientes etapas

procesales:

1. Interposicion de la demanda ante Juez de Distrito: dentro de un término de
quince dias habiles, contados a partir del dla siguiente a aquel en que haya

surtido efectos la notificacién de la resolucion o acuerdo que se reclame,

0 yéase Acuerdo Presidencial de 1° de octubre de 1993, publicado en ¢l D.O.1., del 4 de octubre de 1993,
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2. Aufo admisorio de la demanda de Amparo: este deberd ser dictado dentro del

término de 24 hrs, Contadas desde la que fue presentada la demanda.

3. Informe Justificado de la Autoridad Responsable: en este caso, el IMPI, debera
presentar el informe justificado dentro de los cinco dias que siguen al
emplazamiento, pudiendo prorrogarse esto término por cinco dias mas, si el

Juez de Distrito asi lo estimara por la importancia del caso.
4. Celebracién de la Audiencia Conslitucional: cuya fecha serd fijada en el auto
admisorio de la demanda de amparo a mas tardar dentro del término de treinta

dias, esta etapa consla de tres periodos:

8) Perlodo Probatorio: consta de tres sub-perlodos que son ofrecimlento de

pruebas, admision de pruebas y desahogo de pruebas.

b) Perlodo de Alegatos: estos podran presentarse por escrito o expresarse

verbalmente.

c) Perlodo de Pronunciacién de Sentencia.

En contra de esta resolucién del Juez de Distrito procede el recurso de Revisién

que habra de resolver el fribunal Coleglado de Circulto, este recurso deberd

interponerse por escrito dentro de los diez dlas siguientes a que surta efecto la
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\n{ : .solucién impugnada, admitido este recurso se notificard al

\

Ministerio Pablico y se resolvera en un término de quince dias.

En camblo, en los casos en que la Ley de la Propiedad Industrial reconoce el
glercicio de acciones de tipo penal, civil, mercantii o administrativa ante
autoridades proplamente jurisdicclonales, si podrd hacerse valer en el momento

procesal oportuno algun recurso ordinario como son:

Recursos ordinarios gue en estos procesos pueden hacerse valer,

1. Revocaclon: medio de impugnacion ordinario que procede cuando el auto o la
resolucién de que se trate no pueda ser apelada, slempre y cuando no se trate
de la sentencla definitiva, este recurso habra de resolverio el mismo tribunal

que dicto la resoluclén impugnada.

Tratdndose de _procesos clviles: La revocacion debera interponerse dentro de los
tres dias siguientes a fa notificacion, el juez dara vista a fa contraria por tres dlas y

pronunciara la resolucion dentro de los tres dias siguientes.

Tratdndose de procesos penales; La revocacion habra de interponerse dentro de
un plazo de cinco dias, contados a partir de que surta efectos la notificacién de la
resolucién que se impugna, se notificara a la otra parte la interposicidn del recurso
y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes se celebrard una audiencia en la

que oyendo a las partes resolvera el recurso.
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2. Apelacion: medio de impugnacién ordinario de una sentencia o auto dictado en
primera instancia que cause al apelante algin agravio, este recurso serd

resuelto por el tribunal Superior al de primera instancia.

Tratdndose de un proceso civil: las apelaciones deberan interponerse ante el
tribunal de primera instancia, cuando se impugne un auto o sentencia
interlocutoria en un término de seis dlas y en contra de sentencia definitiva dentro
de un plazo de nueve dias contados a partir del dia siguiente a aquel en que
surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones, una vez admitido el recurso
se dara vista a la parte apelada bara que en el término de lres dias conteste los
agravios s se trata de un auto o sentencia interlocutoria, y de sels dlas si se trata
de sentencia definitiva, transcurrido este plazo, se formaré testimonio de apelacion
y se remitird a la Sala que corresponda dentro del término de cinco dias, ésta
formard el toca y emitird un auto en el que citara a las partes para o olr sentencia,
la que pronunciara y notificara por Boletin Judicial dentro del término de ocho dias
si se frata de auto o interlocutoria y de quince dias si se frata de sentencia
definitiva, este plazo podra prorrogarse por ocho dias més si el expediente es muy

voluminoso.

Traténdose de un proceso penal: las apelaciones podran interponeSrse en el acto

de [a notificacion o por escrito o comparecencia dentro de los cinco dias siguientes
si se tratare de sentencia, o de tres si se interpone contra un auto; admitido el
recurso se remitira al tribunal de apelacion el duplicado del expediente o

testimonio de apelacion dentro de un plazo de cinco dias, éste lo pondra a la vista
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de las partes por el plazo de tres dias para que manifiesten lo que a su derecho
convenga, si concluido este plazo no se presenta impugnacién alguna al recurso,
se sefialara dia para la vista dentro de los treinta dias siguienteé si se fratara de
sentencla definitiva y dentro de los cinco dias si se tratara de autos, en esta
audiencia realizaran las alegaciones que estimen pertinentes el apelante y las
demés partes, declarado visto el asunto, quedara cerrado el debate y el tribunal de

apelacion pronunciara el fallo que corresponda dentro de los ocho dias siguientes.

3. Queja: recurso procedente en contra del juez civil que se nlega a admitir una
demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes del
emplazamiento, contra la denegaciéon de apelacién, contra las sentenclas
interlocutorias dictadas en ejecucion de sentencias y demas casos que fije la
ley, se interpondra ante el mismo juez de primera instancia, dentro de los tres
dias sigulentes al acto reclamado y se daré un plazo igual para que éste remita
al Superior un informe Justificado, y en su caso, las constanclas procesales
respectivas, recibida tal documentacién el Superior resolvera dentro de los tres

dias siguientes.

En materia penal, 1a queja procede contra las conductas omisivas de los Jueces
de Distrito que no emitan las resoluciones o no seflalen la practica de diligencias
dentro de los plazos y términos dispuestos por el cddigo, o cuando no cumplan
con las formalidades o no despachen los asuntos de acuerdo a la ley, podra
interponerse en cualquier momento a partir de que se produjo la omisién,

mediante un escrito ante el Tribunal Unitario de Circuito que comresponda, éste
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admitira el recurso en un plazo de cuarenta y ocho horas y requerira al Juez de
Distrito para que rinda informe dentro de un plazo de tres dias, concluido este

plazo, habiendo o no recibido el informe, dictara [a resolucion que proceda.
4. Apelacién extraordinaria: es aquella apelacién que por circunstancias
especiales es admilida dentro de los tres meses que siguen a la notificacion de

la sentencia y s6lo es prevista en materia civil.

a

-~

Cuando se hubiere notificado el emplazamiento al responsable, por edictos y el

julcio se hublere seguido en rebeldla;

b) Cuando no estuvieren representados legitimamente el actor o el demandado, o

slendo Incapaces, las diligencias se hubleran entendido con ellos,

c) Cuando no hubiere sido emplazado el demandado conforme a la ley;

d) Cuando el juicio se hublere seguido ante un juez incompetente, no slendo

prorrogable la jurisdiccion.

5. Denegada Apelacion: este recurso se interpone ante el tribunal de primera
instancia y es resuelto por el fribunal de apelacién, es procedente en procesos
penales de competencia federal en contra de las resoluciones en que se haya
negado la apelacion o cuando ésta se conceda sélo en efecto devolutivo,

siendo procedente en ambos, pudiendo interponerse verbalmente o por escrito,
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dentro de los tres dias siguientes a aquel en que se notifique tal resolucién, el
tribunal de primera instancia debera expedir dentro de los tres dias sigulentes
un certificado en el que expondra el estado de las actuaciones, ¢! punto sobre
el que recayd el auto apelado y el texto del auto que lo declart inapelable, este
certificado deberad ser presentado por el promovente ante el tribunal de
aﬁelaclén dentro de un plazo de tres a treinta dias sigulentes a aguel en que lo
fue entregado por el tribunal de primera instancia ello en atencion a la distancia
y los medios de comunicacién, recibido este documento el tribunal de
apelacion pronunciaré la sentencia que corresponda dentro de los cinco dias

siguientes.

6. Recurso de responsabilidad Civil: Procede contra jueces y magistrados cuando
en el desempefio de sus funciones infrinjan las leyes por negligencia o
ignorancia inexcusables, deblendo interponerse dentro del afio siguiente al dia
en que se hublere dictado la sentencia o auto firme que puso término al pleito.
No sera procedente cuando el recurrente no haya utilizado en su tiempo los
recursos legales ordinarios contra la sentencla, auto o resolucién en que se

suponga el agravio.

Cuando se interpongan contra los jueces conoceran las salas del tribunal Superior

y en contra de magistrados conocera el Tribunal Pleno,!

hordad

* Para un estudio mds profundo de los asp en este apartado, véase Burgoa Orihucla,
Ignacio, £ Juicip de Amparp, trigesimotercera Edicion, Ed. Pomia, S.A., México, 1997; y Cédigo de
Procedimientos Civiles para ef Distrito Federal, arts, 683 al 737, Cédigo Federal de Procedimientos Penales.,
Atts, 361 al 398-bis.
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CONCLUSIONES

Realizado el estudio de la teoria, legislacion y jurisprudencia relacionada con fa

marca y su proteccion, llegamos a las siguientes conclusiones.

PRIMERA. E| derecho intelectual estd constituido por los derechos de autor y la
propiedad industrial.
SEGUNDA. Los signos distintivos y las creaciones industriales nuevas

comprenden los objetos de estudio de la propledad industrial.

TERCERA. La marca es un signo distintivo, que tiene como fin, diferenclar los

productos o serviclos de un establecimiento de otros de la misma clase o especle.

CUARTA. E! fundamento constitucional de la propiedad industrial es el articulo 73
fraccién X de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en la que

se faculta al Congreso de la Union para legislar sobre materia de comerclo.

QUINTA. Es hasta 1890, cuando encontramos las primeras disposiciones
destinadas de manera especlal a regular el derecho de marcas, sin embargo
podemos observar indicios del control que se tenia respecto de las marcas en los
pueblos del Anahuac y en la Nueva Espaiia, en donde se empleaban distintivos o
marcas, con funciones distintivas y no con fines de proteccion frente a terceros o

de uso exclusivo como se aplica en el régimen actual.
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SEXTA. Una persona puede hacer uso de una marca, sin éuo para ello tenga que
registrarla, sin embargo a fin de protegerla frente a terceros deberd obtener su
registro, lo cual no significa que el derecho a hacer uso de una marca oxista
debido a su inscripcién, sino que el derecho es propio de quien hace uso do la

marca, aun sin su registro

SEPTIMA. El regisiro marcario, es la forma juridica que establece la ley, para la

proteccion de las marcas en México.

OCTAVA. El derecho al uso exclusivo de la marca se confiere a través del registro
de dicha marca ante el Instituto Mexicano de la Propledad Industrial, siempre y
cuando se haya otorgado conforme a los establecido por la Ley de la Propledad
Industrial, sin que exista un derecho previo por uso anterior, en cuyo caso el
tercero de buena fe que explotaba dicha marca dentro del territorio nacional ,
tendré derecho a solicitar su registro dentro de los tres afios sigulentes al dla en
que fue publicado el registro, tramitando previamente la declaracién de nulidad det

registro otorgado.

NOVENA. El duefio de la marca no debe permitir, si asl lo considera oportuno, que

su marca caduque, par poder segulr obtenlendo beneficlos de la misma.

DECIMA. La ley ha aumentado el monto de las multas que como sancién se
pueden imponer a quien infrinja un derecho de propiedad industrial, y en

especifico en materia de marcas, como medida para hacer mas efectiva su

187



proteccién, ya que se plensa que para un infractor, puede ser mas grave y
doloroso una multa, que afecte su economia, para que asi no vuelva a cometer

una infraccidn administrativa tan facilmente.

DECIMO PRIMERA., En los Gltimos afios ha existido una tendencia a despenalizar
el mayor nimero de conductas violatorias de los derechos de propledad industrial,
en la materia de marcas que es el tema principal de este trabajo, para pasar a ser
infracciones administrativas, lo cual considero que es aceplable, porque es mas
agil el procedimiento para declarar una infraccion administrativa que para

perseguir un delito.

DECIMO SEGUNDA, Para hacer mas efectiva y extensiva la proteccion de la
propiedad industrial en el pals y como consecuencia de las marcas, se han creado
cuatro Oficinas Regionales que sirven de ventanillas de recepcién para poder
hacer mas facil la tramitacion de cualquier registro o asunto ante el IMP!, la Oficina
Norte tiene sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo Leén, la cual atiende a todos
los estados de! norte de la Republica, la Oficina Regional Mérida, la Oficina
Regional Oriente con sede en Guadalajara Jalisco y proximamente la Oficina

Regional en Ledn, Guanajuato.
DECIMOTERCERA. Se debe seguir capacitando a los funcionarios encargados de

la procuracién e imparticion de justicia en materia de propiedad industrial a efecto

de lograr una eficaz proteccion al contenido de la misma.
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