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INTRODUCCION

El Derecho de la Propiedad Intelectual ha observado imporante evolucién
desde dos aspectos fundamentales: legislativo y judicial. Se han promulgado
diverLos ordenamientos juridicos todos con el mismo proposito: asegurar y
preservar la tutela de los derechos de las diferentes instituciones que regula como
patentes, derechos de autor y marcas. Asimismo, el Poder Judicial de la
Federacion ha sentado trascendentes precedentes y criterios jurisprudenciales
que han permitido hacer una realidad el derecho marcario.

Hoy en dia nadie tiene duda: los signos distintivos constituyen
instrumentos eficaces y necesarios en la politica empresanal y suponen,
asimismo, un importante mecanismo para la proteccién de los consumidores.
Muchas marcas conforman preciado activo de numerosas empresas.

Por todo lo anterior se debe resaltar 1a necesidad de multiplicar los
estudios e investigaciones sobre {a legislacion que regula las marcas y también
acerca de su adecuada aplicacion e interpretacion tanto por las autoridades
administrativas como judiciales, con el objetivo de ratficar lo que funciona y
efectuar propuestas de solucion para las geficiencias normativas detectadas, con
el objetivo unico de lograr y consolidar un sistema legal y judicial que hagan
realidad ia vigencia plena de los derechos marcarnos.

Esta es la razén que motiva la realizacion de este modesto trabajo de
tesis, cuya investigacion se ha efectuado con entusiasmo y con el animo de
analizar con objetividad, buscando siempre cumplir ¢con nuestro ComMpPromiso
universitario de fundar y sustentar con argumentos solidos fas cnticas que se
pudieran hacer, las que siempre ilevaran un espintu constructivo y propositivo.

La estructura de este trabajo se ha dividido en cuatro capitulos. En el
primero se estudian los antecedentes histoncos y legislativos de las marcas, a
través de la evolucion que han presentado en nuestro pais desde la etapa
prehispanica hasta nuestros dias. Tambien se efectua un analisis de instrumentos
internacionales como el Convenio de Paris para la Proteccion de 1a Propiedad



Industrial y el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, los que nos
permiten corroborar que la legislacién naciona!l va a la vanguardia en el mundo
respecto a 1a tutela de los derechos marcarios.

El segundo capitulo trat sobre el aspecto sustantivo de las marcas:
conceptos, registro, derechos y obligaciones de su titular y formas de extincion.
En el tercero se hace compieto estudio de las infracciones administrativas y
delitos marcarios, asi como de sus respectivas sanciones y penas, sin omitir lo
relativo a los requisitos de procedibilidad para imponer sanciones o penas y el
pracedimiento administrativo de declaracion de infraccion,

En el Oltimo capitulo se analiza la proteccion contra la usurpacion de las
marcas en la jurisprudencia emanada del Poder Judicial de |a Federacion, en el
sentido de que si se titan numerosas tesis que pudieran considerarse obsoletas y
superadas, se considera que cumplen el objetivo académico de ilustrar y mostrar
la propia evolucién que los Tribunales Federales han efectuado de las diferentes
leyes de 1928, 1942, 1975y 1991.

Para la elaboracion de este trabajo de investigacion el método utilizado ha
sido por la naturaleza del mismo, eminentemente documental, se han elaborado
fichas hemerobibliograficas y se clasificaron los precedentes y criterios
jurisprudenciales que se recopilaron,

En caso de que ese H. Sinodo tenga a bien aprobar mi examen
profesional escrito y oral, asumiré con responsabilidad el motivante reto de
convertime de estudiante de Derecho en estudiosa del Derecho.



CAPITULO PRIMERO.
MARCO HISTORICO Y LEGISLATIVO DE LAS MARCAS
1.1 EVOLUCION HISTORICA DE LAS MARCAS
1.1.1 ETAPA PREHISPANICA

Antes de la conquista espanola, las culturas que florecieron en teritorio
nacional, entre las que podemos citar a los mayas, aztecas, zapotecas, toitecas y
purépechas, entre otras, habian alcanzado un importante grado de desarrolio en
las ciencias y las artes como por ejemplo en las matematicas, la astronomia e
innumerables manifestaciones creativas en la arquitectura o pintura o bien
trabajos de orfebreria, vasijas de barro y telares.

La organizacién politica, la regulacion de la actividad comercial, la
administracion de justicia y las nomas juridicas aplicables a las personas,
familias y propiedades, asombraron y admiraron a los espafioles, como lo ilustran
numerosos testimonios que aun se encuentran atesorados en las zonas
arqueolégicas o museos de! pais, aunadas a las valiosas cronicas de
historiadores como Juan de Torquemada, Bernal Diaz del Castillo, Lopez de
Gamara y Antonio de Solis.

Sin embargo. en retacion al derecho sobre las marcas, como informa el
doctor David Rangel Medina, "ninguna disposicion directa e indirecta parece
haberse dictado. El estudio de la reglamentacion de los comerciantes al menudeo
que vendian sus productos en los mercados de la ciudad, y de los comerciantes
al por mayor, que estaban orgamizados y que recibian el nombre de pochtecas,
no arroja ningun dato acerca del empleo de signos para distinguir las obras
industriales en los mercados, ni ge !a represion de la venta de mercancias
alteradas, no obstanle que la falsificacion de medidas si era castigada



. severamente con la pena de muerte, independientemente de la destruccion de
“. aquellas™*

Alrespecto, el maestro Nava Negrete cita interesantes ejemplos que en su
" concepto constituyen importante huella prehispdnica de la *marca”. En relacion al
comercio, siguiendo a Antonio de Solis explica que "haciéndose las compras y

ventas por via de permutacién, con que daba cada uno lo que le sobraba por lo
que habla menester; y el maiz o el cacao servia de moneda para las cosas
menores. No se gobemaban por el peso, ni le conocieron; pero tenian diferentes
medidas con que distinguir las cantidades, y sus numeros o caracteres con que
ajustar los precios segun sus transacciones” ?

En otro ejemplo, el maestro Nava Negrete sefala que “se sabe que los
habitantes det Andhuac emplearon algunos medios matenales que
individualizaban su condicién o clase social como la collera que servia para
identificar al mal esclavo, que ademas le impedia huir entre 1a gente o penetrar
por lugares estrechos.”

Finaimente, el autor en cita hace referencia a 1a existencia de los sellos o
también llamados pintaderas, mismos que °“se fabricaban para dos usos
diferentes: estampar con color o imprimir con relieve. Se estampaban sobre Ia
piel, como adorno, como distintivo o para identificacion; sobre 1a tela de los trajes,
papel, elc.; como ornamento segun l0s ntos y costumbres. Se imprimian en
relieve para aplicar ormnatos en la cerdmica o directamente en su alfareria para
embelleceria: también se impnmian en algunos afimentos y en objetos de ciera
plasticidad™. *

1.1.2 ETAPA COLONIAL

La falta de marcas propiamente dichas en la época colonial y I3 ausencia
por lo mismo, de adecuadas normas juridicas protectoras del derecno a la marca,

' Rangel Medina. David *Tratads ae Derecho Marcano * 1° edicdn Libros de Mexco héaxco, 1960
(43

* Nava Negrete, Justo. "Derecho de las Marcas™ 1° eacion Porrua Méuco 1985 p. 4

* Ibidem. p. 5

‘ibidem. p. 4



es explicada por el maestro Ortiz de Montellano quien nos nara que °“los
espaioles cercaron sus Colonias con una barrera mas insuperable que la de

- China, y asi secuestradas aquéllas del resto del viejo mundo, no fue durante tres

siglos la mayor parte det nuevo mundo descubierto por Colén, otra cosa que el
patrimonio de los Reyes Catélicos. No tocaban a las puertas de 1a Nueva Espana
mas que las flotas espanolas; los frutos de esta tierra, sus metales preciosos, iban
directamente a las arcas reales. y sobre el monopolio de un continente a donde
no llegaban mas que productores espanocles el comercio sino en ese circulo
mezquino de las pequenas transacciones, casi domesticas, que no exigian la
sanclén de principios juridicos muy complicados. Si tat era el comercio extenor de
la nueva Espaia, facil es concebir cual seria el comercio interior”. *

La anterior apreciacién aunada a ta consideracion de que la industria y e!
comercio constituyen factores determinantes del Derecho Marcario, han hecho
concluir a algunos autores, como el espafol José Maria Ots, en tomo a ia
propiedad industrial en los temitorios de las Indias que "no se encuentran en 13s
fuentes del Derecho Indiano, normas juridicas reguladoras de esta matena a lo
largo det periodo colonial”. ¢

No obstante Io anteriormente expuesto, existen datos y/o pruebas que hacen
indudable que en la época colonial existieron algunas normas protectoras de las
marcas, aunque en forma aislada y no en un cuerpo normativo uniforme, como
son los ejemplos que a continuacion se indican: 7

a) Cédula Real del 9 de noviembre de 1526. Dictada en Granada por el
Emperador Carlos V., ordenaba que sin limitacion, indios, negros o espanoles,
podrian y debian trabajar en las minas como cosa propia pagando solamente
el denominado quinto real, es decir, un veinte por ciento correspondia a 13
colonia espanoia. Esta disposicion estimulo que se abneran gran cantidad de
minas para la exiraccion de los metaies preciosos hecesarnos para proveer a
la creciente demanda de cruces, alhajas y vasos sagrados que regueria el
clero, a fin de exterionizar el espintu religioso de la époga o bien satisfacer los

' Cit Rangel Medina. David Op Citp6
! Ibidem p. 7
Nava Negrete, Justo Op Cit. pp. 35 y 36. Rangel Meaina, Cavid. Op Cdt pp. 7 2 12
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gustos de encomenderos (espaficles enviados a América para organizar la
propledad de tierras y minas, la explotacion a su favor de éstas a cambio de
auxiltar en la evangelizacion de los indigenas), funcionarios y burgueses. El
auJge de esta industria que llego a tener renombre universal, especialmente en
| ramo de plata, precio de prevenciones legislativas que garantizaran un
eficaz control de los derechos reales.

Ordenanzas del 20 de octubre de 1638. Dictada por el Marqués de
Cadereyta, regulaba lo relativo al arte de la plateria. Tenia por objeto evitar
fraudes al quinto real, por lo que los plateros debian contar con marcas y
sefales conocidas (otorgada por la administracion virreinal) para identificar las
piezas que labraran. Ademés, la mencionada marca debia registrarse ante el
Escribano Piblico del Cabildo de la Ciudad de México. Finalmente se
establecia que sin la citada marca no podian vender piezas, recibiendo en
caso de desobediencia severas penas como pérdidas de bienes, destierro
perpetuo e inclusive ta muente.

Cédula Real de! 1 de octubre de 1733. Expedida por la Corona Espaiola,
ordenaba que ningun platero de oro y plata podia vender alhaja alguna sin
que tuviera marca del antifice y del marcador, la que era puesta por los
Oficiales Reales.

Real Orden del 30 de diciembre de 1783. Dictada por el Virey Matias de
Galvez, sefialaba que el funcionario denominado ensayador (el que hacia el
reconocimiento de las piezas de oro y plata) debia practicar por si mismo
frecuentes visitas, a lo menos cuatro en cada ano. en el baratilo. portales,
plazas, platerias y demas parajes donde se llevara a cabo el comercio ge 1a
plata u oro. recogiendo lo que hallara sin marca.

Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre de Espaiia e
Indias. Este nstrumento legal fue expedido el 12 de octubre de 1778 y
ordenaba Qque [as mercagerias embarcadas para las Indias (Aménca)
deberian ir provistas de sus respectivas y legitmas marcas. Cuando resultara
comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se castigaba a los



autores y coémplices de ese delito con penas que iban del decomiso de la
-vmer'céderia y la de quedar privado, para siempre, de hacer comercio en
*. Indlas, hasta la de cinco afios de presidio en uno de los de Africa.

Por otra parte, debemos apJntar que el Derecho Marcario vigente durante la
Colonla, registra el empleo del hierro para marcar el ganado, debiendo dar cuenta
de ello al escribano del cabildo correspondiente; el uso de marcas 0 contrasenas
en Ios papeles denominados filigrana, introducidos por Espafa en el siglo XVl en
la Nueva Espafa en virtud de que en ésta no se fabricé papel sinc hasta el siglo
XVIII; y la utilizacion de marcas de fuego que eran hechas en hierro o en bronce
calentando al rojo vivo para aplicarias en el corte supenor e inferior de ios libros,
esta Ultima puede considerarse como antecedente de las marcas colectivas.

Finalmente, es durante I3 etapa colonial (recordemos que la consumacion de
nuestra independencia es el dia 27 de septiembre de 1821, con |a entrada triunfal
del Ejercito Trigarante a fa Ciudad de México), cuando se expide la primera
normatividad que rigid en el pais en matena de patentes de invencion, con el
decreto expedido por las Corntes Espafolas el dos de octubre de 1820 para
asegurar el derecho de propiedad a los que inventen, perfeccionen o introduzcan
algin ramo de Ja industria. El fitulo de propiedad de inventor no se llamaba
patente, sino certificado de invencion, el cual tenia una duracion de diez anos.

1.1.3 ETAPA INDEPENDIENTE

Al inicio del México Ingependiente, la proteccion legistativa del derecho
sobre las marcas era francamente deficiente, encontrandose unicamente
disposiciones aisladas, pnncipalmente dentro adet marco mercantil. Un pnmer
intento de regular la proteccion marcana resulto la promulgacion el siete de mayo
de 1832, de ia Ley sobre Derechos de Propiedad de los Inventores o
Perfeccionadores de algun Ramo de la industria. Sin embargo su contenido no
representaba avance técnico seno alguno. pero es imporante reconocer este
pnmer esfuerzo por regular 1a proteccion de |as mercancias.




A continuacién citamos en orden cronolégico, los diversos ordenamientos
juridicos que han regulado lo concemiente a Ja propiedad industrial,
particularmente en materia de usurpacion de marcas, 3 partir de la consumacién
de la independencia nacional; *

a) Cédigo de Comercio del 16 de mayo de 1854. Este instrumento juridico de
hace siglo y medio. creado por Teodosio Lares, no regulaba en forma directa
lo relativo a las marcas, pero implicitamente reconocia Su existencia y la
funcidn de las mismas en su aspecto esencial como es el distintivo.

Las marcas eran registradas en la Secretaria de Fomento. Colonizacion e
Industria, aun cuando no habia disposicion legal que lo prescribiera, por lo que
dicha dependencia establecié un procedimiento para ello; pero en realidad este
registro no otorgaba ningun derecho al propietario de la marca, como Io
demuestra la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior del
Distrito, fechada el 19 de febrero de 1884, en ei sentido de que no se tipificaba el
delito de falsificacion de marcas, aun cuando los interesados las habian
registrado en la Secretaria. Esta circunstancia no ies otorgaba |3 propiedad
exclusiva de ellas, porque no existiendo aun en el pais legislacion especiat sobre
marcas, debian éstas, mientras tanto, registrarse por los preceptos de la
Propiedad Literana y Artistica, con la que guardaban una gran analogia y, en ta!
virtug, el delito imputado no podia existir al carecer de una legslacion especifica.

Por ofra parte, regular las marcas por la fegislacion civit constituia una
aberracion para la practica de fabncantes e industriales, porque aun existiendo de
cienta forma una relacion entre estas. son muy diferentes tipos de derechos los
que se protegen.

b) Cédigo Civil del 8 de diclembre de 1870. Este ordenamiento reglamentaba
en su titulo octavo, “Del Trabajo", lo relativo a las muy variadas instituciones
de los que hoy en dia se designan como derechos de autor, contempladas en
tres ramas clasicas: propiedad terana, propiedad dramatica y propiedad

' Crstani, Julio Javier "Revista de investigaciones Juridicas” Escuels Libre de Derecno. Afo XXI.
No 2% Mexco, 1897,



artistica. Contenia ademas muy detalladas reglas para declarar la faisificacion,
asi como las penas por la comision de la misma.
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Codigo Penal del 7 de diciembre de 1871. Obra del insigne jurista Antonio
Martinez de Castro, regulaba bajo él titulo genérico de falsedad, a la que
definia como reproduccion exacta de una marca que se encuentra registrada
la falsificacién de moneda, de acciones, documentos de créditos publicos, de
billetes de banco, sellos, troqueles, pesas, medidas y marcas.

En realidad este ordenamiento legal no alude en forma directa a las marcas
de fabrica o de comercio, refiere propiamente a las marcas en su acepcion del
verbo marca, empleado para designar {as contrasefas de garantia de fa ley del
oro o de la plata; o de las marcas que para indicar el peso o la medida van
gravadas sobre los instrumentos de medicion o de ios sellos y demas signos
similares usados por Ia autonidad para identificar cualquier objeto con el fin de
asegurar el pago de algun impuesto.

De acuerdo con este codigo, se castigaba con arresto mayor y multa de
segunda clase, la falsificacion de una marca, estampilla o contraseia de una casa
de comercio, o de un establecimiento pnvado de banco o de industria. Igual pena
era sefalada tanto para el que hiciera uso de dichas marcas falsas, como al que
emplease las verdaderas marcas en objetos falsificados para haceros pasar
come legitimos (articuio 701).

Asimismo, se sancionaba con la mitad de las penas antes mencionadas, al
que procurandose las verdaderas marcas hiciese un uso indebido con perjuicio
del Estado, de una autoridad o de un particular. Finalmente, tres meses de arresto
era Ia pena por poner en un efecto de industna el nombre o {a razén comercial de
un fabricante diversos del que fo fabnco, imponiéndose la misma pena a todo
comisionista o0 expendedor de l0s efectos antes mencionados que a sabiendas los
pusiera en venta (articulo 708).

d) Codigo de Comercio del 15 de abril de 1884. En virtud de la reforma del 14
de diciembre de 1881 a la fraccion X de! aniculo 72 de la Carta Magna, se




- otorgaron facultades al Congreso de la Union para expedir un Cédigo de
T ;}Cor'ne‘}clo con lo cual la matena mercantil se federalizo.

' En este Cédigo se incluian las pocas disposiciones relativas a marcas que

'cdnlenyla el Codigo de Comercio de 1854 y también introduce nuevas

: "dlspdslclones al respecto; una de las mas importantes fue él capitulo denominado
*De la Propiedad Mercantil’, en el que instituye para el fabricante y el comerciante
ia propiedad en sus marcas (articulo 1419); mas para adquirir dicha propiedad de
la marca, se necesita deposilaria previamente en la Secretaria de Fomento, y
ésta tenia Ia facultad de conceder la propiedad si la misma marca no se usa ya
por otra persona, 0 no es de tal manera semejante que se comprenda la intencién
de defraudar intereses ajenos (articulo 1422).

De las anteriores disposiciones se deduce e! sistema constitutivo o atributivo
de la propiedad sobre la marca. Igualmente del propio Cédigo en comento resulta
la facultad discrecional del Estado para juzgar acerca de la imitacion marcaria.

Por otra parte, en el articulo 1441 se establecian los casos en que existia
usurpaclén de marcas: cuando se use una marca enteramente igual 3 otra;
cuando resulta gran analogia, porque las palabras mas importantes de una marca
se repiten en otra, aunque ésta anuncie un propietano diferente; cuando la nueva
marca se redacta de manera que pueda confundirse con la otra: cuando las
diferencias sean puramente gramaticales; y cuando consistiendo la marca en
dibujos o pinturas, sean estos tan parecidos que produzcan confusion.

Finaimente. en el Titulo Quinto “De los Términos para Reclamar ta Propiedad
Mercantil”, se senalaba que se tenia un ano a pantir de la usurpacion para hacer
valer la accion civil y dos meses para reclamar Ia accion penal.

e) Ley Sobre el Registro Mercantil del 11 de diciembre de 1885. En este
ordenamiento se establecia la obligacion a tos comerciantes de matricularse, y
en esa matricula entre otros actos juridicos. se anotaban los titulos de
Propiedad Industnal, Patentes de Invencion y Marcas de Fabrica; estos titulos



preducian sus efectos desde su inscnpcion, siendo el caso de que st no se
Inscribian se perdia el ejercicio del derecho frente a terceros.

S puede afirmar que las disposiciones de esta ley constituyen el mas remoto
ante.edente de nuestro actual registro de marcas en su funcion de medio para
acreditar el derecho de uso exclusivo sobre las mismas.

f) Ley de marcas de fabricas del 28 de noviembre de 1889. Es el primer
ordenamiento juridico especializado en la materia, comenzé a regir el primer
dia de 1890 y fue inspirada en su similar francesa de 1857. Define a la marca
de fabrica como cualquier signo determinante de la especialidad para el
comercio de un producto industrial (articulo primero).

Esta ley introduce los conceptos de falsificacion e imitacidn, consistiendo el
primero en la reproduccion de una marca ya protegida, en tanto que [a imitacién
consistente en la utilizacion de una marca que presente una identidad casi
absoluta en el conjunto, aunque no en cienos detalies y sea susceptible de
confundirse con otra legaimente depositada. disponiendo expresamente que
dichos delitos quedaban sujetos a las penas establecidas en el codigo respectivo,
produciendo ademas 1a accion de danos y penuicios (articuios 16y 18 ).

Eran considerados como culpables del delito de falsificacion, cualquiera que
fuera el lugar en que éste se haya cometido. los que hupieren falsificado una
marca o hecho uso de una falsificada, siempre que se aplicara a objetos de la
misma naturaleza industnal o mercantil (articulo 17).

Aqui es importante mencionar que el codigo de comercio de 1889, en vigor a
partir del pnimero de enero de 1890 (igual que Ia ley en comento), solamente
hacia referencia a !a obligacion de inscnbir en el Registro de Comercio los titulos
de marcas de fabrica con la consecuencia juridica en caso de omision, de no
producir perjuicio a terceros.
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g) Ley de Marcas Industriales y de Comerclo del 25 de agosto de 1903.
Anterior a la promulgacion de esta ley, con fecha siete de junio de 1890 se
expidio 1a Ley de Patentes c'e Privilegio a los inventores o Perfeccionadores,
misma que establecia que Iz 3 patentes se otorgaban por 20 afos susceptibles
de prérroga por cinco afos. Sin embargo, en lo relacionado con el delito de
fatsificacion al Codigo Penal det Distrito Federal.

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio en comento recoge notable
influencia de fa Convencién de la Union de Paris de 1883 y su revisidn de
Brusefas de 1890. Definia a la marca como el signo o denominacion caracteristica
y peculiar usadas por el industrial, agricultor o comerciante en los articulos que
produzca o expenda, con el fin de singulanizarios y denotar su procedencia
(anticulo primero).

En relacién a la usurpacion de marcas, 13 ley en comento se convierie en la
primera que contiene normas especificas en materia penal, al introducir reglas
precisas sobre la penalidad por falsificacién de marcas; venta de mercancias
marcadas ilegalmente; utilizar en jas marcas indicaciones falsas u omitir leyendas
obligatorias; e indicar falsamente que una marca esta registrada. Ademas
introduce una reglamentacion de las acciones por danos y perjuicios.

h) Ley de marcas, Avisos Comerciales y Nombres Comerciales del 28 de
junio de 1928. Desde luego que esta ley supera a ta de 1903. Conserva el
mismo sistema de la ley anterior al establecer directamente las penas para los
delitos de falsificacion, imitacion 0 uso ilegal de las marcas, nombres y avisos
comerciales, pero ahora con la exigencia del requisito previo al ejercicio de las
acciones, de una declaracion agminisirativa del entonces Departamento de la
Propiedad industnal.

i} Codigo Penal del 4 de octubre de 1929. Los anticulos 766 al 774 de este
Codigo de efimera vigencia, practicamente reproducen las disposiciones
contenidas en la Ley de 1928, que prevé y sanciona los delitos de uso ilegal,
imitacion y falsificacion de marcas, asi como uso de indicaciones falsas en las



marcas, I0 que resulta incongruente porque se trata de una repeticion de
preceptos establecidos en una ley especial.

j} Ley de fa Propiedad Industrial del 31 de diciembre de 1942. Esta ley
codifica todas (as disposiciones relativas a patentes de i iversién, a marcas, a
avisos comerciales, a nombres comerciales y a corapetencia desleal. Es
reglamentaria de los articulos 28 y 89 fraccién XV, de la Ley Fundamental.

En esta ley se establecen normas reguladoras del procedimiento para dictar
las declaraciones administrativas de nulidad, de extincidn por falta de uso, de
falsificacion, imitacion y uso ilegal de marcas, asi como de existencia de
confusién de servicios. productos o establecimientos entre competidores. Para tal
efecto. se indican los requisitos que deben reunir 1as solicitudes de declaraciones
administrativas; también se reglamenta la notificacion de la demanda respectiva,
la oportunidad para que el propietario de 18 marca registrada o el presunto
falsificador, imitador, usuario ilegal o desleat competidor formule su defensa por
escrito y presente pruebas.

Se suprimio el procedimiento para obtener las revocaciones de las
resoluciones administrativas, que conforme a la ley de 1928, los interesados
inconformes ocurrian ante los Jueces de Distnto en un juicio especial de
oposicién o federal revocatorio. Consiguientemente, al no consignar en 1a Ley en
comento medio alguno de impugnacin de sus resoluciones, dictadas éstas, 13
revision de su legalidad quedo en manos de los mismos Jueces de Distrito, pero a
través del juicio de amparo.

k) Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre de 1975. En esta Ley se
define a la marca como signos que distinguen un producto o servicio de la
misma clase o especie de otra. Se clasificaban las marcas de productos y de
servicios; el derecho al uso exclusivo de las mismas se obtenia mediante su
registro ante la Secretana de Comercio y Fomento (ndustrial, previo
cumplimiento de l0s requisitos que para ello se establecian.



Una de las mas importantes innovaciones de Ia ley en comento fue la

- transformacion del sistema de derecho penal especial de la propiedad industrial
en uno mixto, que divide en dos grupos las sanciones: las de caracter

" administrativo  comespondientes a las infracciones consideradas como
administrativas, y las de indole penal previstas para la comision de delitos,
diferenciandose en cuanto que las primeras sanciones se identifican
fundamentalmente con un sistema de imposicidn de multas, en tanto que las de
caracter penal, consisten en penas de privacion de la libertad.

Como consecuencia de 1o anterior y conforme a 1a tendencia que en dicha
época se empezo a manifestar en cuanto a la despenalizacion de las conductas
infractoras en matena de propiedad industrial, muchas de fas conductas
anteriormente consideradas como defitos, como es el caso de la violacion a 1as
denominaciones de ongen, dejaron de tenerse como tales, solo dando lugar ala
aplicacion de sanciones de caracter agministrativo.

Se imponia como pena de prision, la de dos a seis anos y multa de mil a cien
mil pesos. o una sola de estas penas a juicio del juez, a quien cometiera
cualquiera de los delitos previstos en ia propia ley en su anliculo 211.

Esta ley conservd algunos de los principios previstos en la Ley de la
Propiedad Industrial de 1942, como la necesidad de una declaracion de la
autoridad administrativa en cuanto a la existencia de los hechos posiblemente
constitutivos del delito, de manera previa al ejercicio de la accion penal, asi como
la utilizacién de leyendas obligatonas como condicion igualmente para el ejercicio
de la accion penal.

Finalmente, por decreto publicado en el Diano Oficial de 1a Federacion del 16
de enero de 1987, se reformé el ordenamiento juridico que nos ocupa. Destaca
en dichas reforma que, aun conservandose el requisito de la declaratoria por
parte de la autondad administrativa respecto de la existencia de hechos
constitutivos de delito. de manera previa al ejercicio de fa accion penal, se
contempla la posibilidad de aplcar diversas medidas cautelares, como 13
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~- consistente en el aseguramiento de la mercancia 0 productos con los cuales se
. cometan infracciones o delitos.

1.2 NORMATIVIDAD NACIONAL VIGENTE EN MEXICO.
1.2.1 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos es la Norma
Suprema o Ley Fundamental del sistema juridico mexicano que actualiza !a
maxima: "Sobre la Constitucidén, nada; bajo la Constitucién, todo™.

El maestro Alberto del Castillo define a la Constitucion como “un conjunto
de normas por medio de las cuales se organiza al Estado, las relaciones de sus
organos entre si y con los particulares y consagra los derechos fundamentales de
los gobernados estableciendo los sistemas de control de 1a misma y de los
derechos del gobernado™. °

Bajo este contexto, los articulos quinto, primer parrafo; 28, parrafos primero,
segunda y noveno; 73, fraccidn XXIX-F y 89, fraccion XV, de la Ley Suprema,
conforman los fundamentos constitucionales del Derecho de Propiedad Industrial,
del que forma parte esencial la institucion de las marcas.

a) Artlculo 5. - "A ninguna persona podrad impedirsele que se dedigue a la
profesion, industnia, comercio o trabajo que le acomode, siendo licito. El
ejercicio de esta libertad solo podrd vedarse por determinacion judicial,
cuando se ataquen los derechos de terceros. o por reduccion gubemativa,
dictada en tos términos que marque 1a ley, cuando se ofendan los derechos de
la sociedad. Nadie puede ser privago del producto de su trabajo, sino por
resolucién judicial.”

! Castilio del Valle, Albarto del. *La Defensa Juridica de la Constitucion en México". 1* edicién.
Ouero. hexco, 1994, p. 14,
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Este precepto tiene estrecha relacion con e! afticulo 28 de la propia
Constitucion, en cuanto consagra la garantia de libertad de comercio, trabajo e
industria.

.t texto constilucional establece tres limitaciones basicas a fa libertad de
industria y comercio:

Primera: llicitud. El articulo 1830 de! Cédigo Civil Ia define como todo hecho
contrario a las leyes de orden publico 0 a 1as buenas costumbres.

Segunda: Dafo a los derechos de terceros. Esta limitacion se plasma en
Ias normas que aluden a la competencia desleal,

Tercera: Ofensa a los derechos de la sociedad. El interés juridico protegido
de toda norma constitucional es el orden social, como es el caso de las
mencionadas normas contra {a competencia desleal en la industria y comercio, en
proteccion de! publico consumigor.

b) Artlculo 28.- "En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los
monopolios, las practicas monopélicas. los estancos y las exenciones de
impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo
tratamiento se dara a las prohibiciones a titulo de proteccion a ia industria.

“En consecuencia, la ley castigara severamente, y las autonigades perseguiran
con eficacia, toda concentracion 0 acaparamiento en una O pocas manos de
articulos de consumo necesano y gue tenga por objeto obtener el alza de los
precios; todo acuerdo, procedimiento 0 combinacién de los productores,
industriales, comerciantes 0 empresanos de servicios, que de cualquier manera
hagan para evitar la libre concurrencia o 1a competencia entre si y obligar a los
consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo o que constituya
una ventaja exclusiva indebida a favor de una o vanas personas determinadas y
con perjuicio de! publico en general 0 de alguna clase social.




*Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo
se concedan a los autores y artistas para la produccion de sus obras y los que
para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y
perfeccionadores de alguna mejo-a”.

E! primer parrafo de! precepto constitucional en comento contiene una
prohibicion general respecto de la existencia de monopolios, practicas
monopélicas, estancos, exenciones de impuestos y aquellas prohibiciones que se
establezcan a titulo de proteccion a la industra. Estas prohibiciones, sin embargo,
no son absolutas, ya que en el propio texto constitucional se incorporan diversas
excepciones que no se consideran monopolios, a8 pesar de que se irata de
actividades que desde un punto de vista econdmico pudieran considerarse con tal
caracter, como es el caso de las "areas estratégicas”, las que se refieren a las
funciones que ejerce el Estado de manera exclusiva en actividades economicas
como: correos, telégrafos y radiotelegrafia; petréieo y los demas hidrocarburos;
petroquimica basica; minerales radioactivos y generacién de energia nuclear;
electricidad; acuiacién de moneda y emision de billetes.

En materia de Propiedad industrial tampoco se consideran monopolios los
privilegios que por tiempo determinado se concedan para el uso exclusivo de sus
inventos a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

El monopolio es toda situacidn de un mercado. en el cual la competencia no
existe del lado de 1a ofenta; toda vez que un individuo 0 empresa produce y vende
la produccion total de un determinado bien o servicio, eliminando a todos los
competidores reales o potenciales. La eiminacion de la competencia y el contro!
exclusivo de la ofenta. permite el gjercicio de un manejo total sobre los precios y el
logro de ventajas o beneficios excesivos.

En el segundo parrafo del articulo 28 constitucional, se encomienda a la ley «
Federal de Competencia Economica- castigar severamente y a las autoridades
perseguir las siguientes conductas:



"Téd'a con_cemracién 0 acaparamiento en una o pocas manos de articulos de
“.consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios.

e Todo acuerdo, procedimiento 0 combinacion de los procuctores, industriales,

- comerciantes o empresarios de servicios, que de cua quier manera hagan,

para evitar la libre concurrencia o la competencia entre si y obligar a los
consumidores a pagar precios exagerados,

* En general todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de
una o varias personas determinadas y con perjuicio del plblico en general o

de alguna clase social.

c
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Anrticuio 73.- “El Congreso tiene facultad™

“XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promocion de la inversion
mexicana, la regulacion de la inversion extranjera, la transferencia de tecnologia y
1a generacion, difusion y aplicacidn de los conocimientos cientificos y tecnolégicos
que requieren el desarrolio nacional”.

Dentro del régimen de facultades expresas que con respecto a los Poderes
Federales se desprende de! articulo 124 Conslitucional, para el Congreso de I3
Union -Camara de Diputados y Senadores- posee facultades exclusivas para
legistar en materia de Propiedad Industnal.

d) Articulo 89 "Las facultades y obligaciones del Presidente son 1as siguientes":
“XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arregto a la ley
respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algun ramo de

la industria”.

Esta fraccion contempla una importante facultad del titular del Poder Ejecutivo
Federal, a fin de impulsar en esta forma el desarrolio econémico del pais.



1.2.2, LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Con fecha 27 de junio de 1991, se publico en el Diaro Oficial de la
Federacion, 1a Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial. Dentrode
su exposicion de motivos destacan las siguientes consideraciones:

“Un aspecto fundamental de la modernizacion de la industria y del
comercio en el pais consiste en propiciar la mejoria de 13 calidad de los bienes y
servicios en el mercado nacional”.

“Por un lado, se busca facilitar a los consumidores o usuarios su selecciéon
al consumidor de productos de diferentes marcas. Asimismo, se requiere evitar
que las expectativas de calidad por parte de los consumidores, cuando adquieran
bienes y servicios, resulten defraudados 0 se vean desonentados por la aparicion
de variedades nuevas de productos”.

“Asi, las marcas de productos o servicios, los nombres de los
establecimientos, los avisos comerciales y las denominaciones de origen de los
productos, tienen un papel especial para la defensa de los intereses de los
consumidores demandantes de calidad y para e! buen funcionamiento del
mercado, evitando la competencia desleal entre los que colocan o distribuyen
bienes y prestan servicios. En numeroscs paises se estd actualizando la
legislacion en el campo de !a propiedad industrial”

El ordenamiento juridico ae referencia tuvo vigencia plena por un periodo
de tres afos, toda vez que con fecha dos de agosto de 1994 se publicd en el
Diaro Oficial de la Federacion, Decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Proteccion de la
Propiedad Industrial.

La reforma aludida fue profunda e nicié con el cambio de nombre a (3

propia legislacion, denominandose como se le conoce hoy en dia, es decir, Ley
de la Propiedad Industrial.
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La exposicién de motivos de la precitada reforma ofrece, entre otros, los
siguientes razonamientos:

“El proceso de internacionalizacion de la economia mexicana ha pemitido
aprovechar las oportunidades que se han presentado por la globalizacion de la
economia mundial. De esta manera se ha aumentado la formacion de capital y la
capacidad de produccion en el pais, incrementando substancialmente los flujos de
inversién extranjera y ampliando los mercados extemos, facilitando la venta de
productos nacionales, asi como la adquisicién de insumos y productos finales a
precios internacionales.”

“La expansion cada dia mayor del comercio intemacional y el acelerado
progreso tecnologico, hacen necesara la actuafizacion permanente de! marco
Juridico de la propiedad industnial para establecer reglas claras que faciliten los
flujos internacionales de comercio, inversién y tecnologia.”

“La iniciativa tiene por objeto perfeccionar el sistema nacional de
propiedad industnial a traves de una mayor proleccion a los derechos
conducentes, el otorgamiento al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial de
las facultades necesarias para el ejercicio de las funciones de autoridad
administrativa en esta matena y la armonizacion de la Ley con las disposiciones
de los tratados internacionales de Ios que México es parte”.

“Otro objeto de la iniciativa es proteger adecuadamente las marcas que se
han hecho famosas en los circulos comerciales del pais e impedir el uso indebido
de las mismas y la comision de actos de competencia desleal que se traducen en
un engafio al consumidor”.

Ante esta reforma legislativa, la estructura de la Ley de la Propiedad

Industrial, consta de 229 articulos divididos en siete titulos, que son los que a
continuacion se indican:
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Titulo Primero. Disposiciones Generales. Abarca los primeros ocho
anticulos de la ley, misma que es de orden publico y de observancia federal. Tiene
por objeto, entre otros puntos. el prevenir los actos que atenten contra la
Proriedad Industrial 0 que constituyan competencia desleal relacionada con I3
mist1a y establecer |as sanciones y penas respecto de ellos.

La autoridad agministrativa encargada de aplicar la ley, es el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industnal, organismo descentralizado, con
personalidad juridica y patrimonio propio.

Titulo Segundo. De las invenciones, modelos de utllidad y disefios
Industriales. Abarca del articulo noveno al 81 de Ia ley. Establece el derecho
exclusivo de explotacion en su provecho a la persona fisica que realice una
invencion, modelo de utilidad o diseno industrial. Tratdndose de! derecho de
explotacién de un invento, dicho derecho se otorga a traves de patente, y por lo
que hace a las otras dos figuras juridicas que nos ocupan, se reconocen mediante
los registros respectivos, conforme a los tramites y requisitos que establece fa
propia ley.

Titulo Tercero. De los secretos industriales. Comprende del articulo 82
al 86 bis-1, de la ley. Define con precision a los secretos industrales, delimitando
sus caracteristicas y estableciendo las sanciones conducentes en caso de
violacion de los referidos secretos.

Titulo Cuarto. De las marcas y de los avisos y nombres comerciales.
Comprende del ariculo 87 al 155 de la ley. Sedala que los industriales,
comerciantes o prestadores de servicios podran hacer uso de marcas en la
industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho
a Su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industnal. Algunos autores llaman a este titulo Derecho Marcario.

Titulo Quinto. De la denominacion de origen. Comprende del
articulo156 al 178 de 3 ley. Basicamente contemplia las formas de proteccion a
esta imponante figura de 1a Propiedad Industnal, a través de la declaracion que al



“"efecto emita el Instituto Mexicano de la Propiedad industral. Establece los

s requisitos de procedibilidad para la autorizacion de uso de una denominacion de

origen ylas causas de su caducidad, nulidad y cancelacion.

Titulo Sexto. De los p:ocedimientos administrativos. Comprende del
articulo 179 al 202 de la ley. Este titulo se refiere esencialmente a la declaracion
administrativa de nulidad, caducidad, cancelacion o infraccion administrativa, por
parte del Instituto Mexicano de la Propiedad (ndustrial. También establece la
procedencia y tramitacion del recurso de reconsigeracion.

Titulo Séptimo. De Ia inspeccion, de las infracciones y sanciones
administrativas y de los delitos. Comprende del articulo 203 al 229, inclusive,
de la ley. En este titulo se establecen las facultades del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industnial, de inspeccion y vigilancia, a través de visitas de inspeccion o
bien del requenmiento de informes y datos.

En relacion a las infracciones administrativas, se sigue el criterio de
adecuar las conductas ilicitas en el rubro, precisamente, de infraccién
administrativa y sancionar penalmente la reincidencia en las mismas. Los delitos
en materia de Propiedad Industnal son perseguidos por querella de la parte
ofendida.

Finalmente, con fecha 21 de noviembre de 1994 se publicé en el Diario
Oficial de la Federacion, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.
Constituye un ordenamiento moderno de 79 articulos divididos en cuatro titulos
que son: disposiciones generales; de 1as invenciones, modelos de utilidad y
diseios industnales; de las marcas. awvisos y nombres comerciales; del
procedimiento.
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1.3 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL VIGENTE EN MEXICO
1.3.1 CONVENIO DE LA UNION DE PARIS

El Convenio de la Unién de Paris es un tratado intemacional. Dentro del
marco del Derecho Internacional Publico, los instrumentos que consignan
compromisos entre diversos paises, se denominan tratado, convenio, concordato,
carta o acuerdo, entre otros.

Ahora bien, una "Unién” esta formada por todos 105 paises que son parte
de un tratado en particular. El nombre de la Unién es, en la mayoria de los casos,
tomada del lugar donde el texto del convenio o tratado fue pnmeramente
adoptado, en esta ocasion, Paris.

En nuestro Derecho Positivo, el articulo 133 de la Carta Magna establece:
“Esta Constitucién, las Leyes del Congreso de la Unién que emanen de ella y
todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se
celebren por el Presidente de la Repulblica, con aprobacion de! Senado, seran la
Ley Suprema de toda la Union. Los jueces de cada Estado se arreglaran a dicha
Constitucion, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que
pueda haber en las Constituciones o Leyes de los Estados.”

Sobre el particular, en la doctnna se ha suscitado controversia respecto a
la jerarquia o subordinacion entre leyes federales y los tratados intemacionales.
Por un lado se argumenta que al mencionar el articulo 133 constitucional primero
a las leyes, se poaria interpretar que en una pirdmide, estarian por encima 10s
tratados; y por otro lado, se esgrime que al estar el tratago por encima de la
legislacion ordinana, ésta practicamente quedaria derogada. Pero también podria
interpretarse el texto constitucional en el sentido de reconocer iguat jerarquia a los
ordenamientos federales- como la Ley de ta Propiedad Industnal- y tratados
internacionales- como el Convenio de la Unién de Paris -.
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: Al respecto, nuestro mas alto tribunal se ha pronunciado recientemente
sobre este topico a través de la siguiente tesis jurisprudencial:

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERARQUICAMENTE
POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO
RESPECTO DE LA CONSTITUCION FEDERAL.- Persistentemente en la
doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquia de normas en
nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitucion Federal es la
norma fundamental y que aungue en principio la expresion ~ . . . Seran la Ley
Suprema de toda la Union . . ~ parece indicar que no sblo la Carta Magna es la
suprema, la objecion es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de
la Constitucién y ser aprobadas por un drgano constituido, como lo es el
Congreso de la Union y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley
Fundamental, lo que claramente indica que sdlo la Constitucion es la Ley
Suprema. El problema respecto a la jerarquia de las demas normas del sistema,
ha encontrado en la junsprudencia y en la doctnna distintas soluciones, entre las
que destacan: supremacia del derecho federal frente allocal y misma jerarquia de
los dos., en sus vanantes lisa y llana, y con la existencia de “Leyes
Constitucionales™, y la de que serd ley suprema la que sea calficada de
constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los
tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente
debajo de la Ley Fundamental y por encima de! derecho Federal y el Local. Esta
interpretacion de! articulo 133 Constitucional, denva de que estos compromisos
internacionales son asumidos por el Estado mexicano en Su conjunto y
comprometen a todas sus autoridades frente a la comunigad internacicnal; por
ello se explica que e! Constituyente haya facultando al Presidente de la Republica
a suscnbir los tratagos internacionales en su calidad e Jefe de Estadoy, de la
misma manera, el Senago interviene como representante de 1a voluntad de las
entidades federatvas y, por medio de su ratificacion, obliga a sus autoridades.
Otro aspecto importante para considerar esta jerarquia de los tratados, es el
relativo a que en esta matena no existe Lmitacion competencial entre la
Federacion y las entidades federativas, esto €s. no se toma en cuema la
competencia federal o local de! contenido del tratado, sino que por mandato
expreso del propio articulo133 el Presidente de [a Replblica y el Senado pueden
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obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que
para otfros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como
consecuencia de lo antenor, la interpretacion del articulo 133 ileva a considerar en
un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquia en virtud de lo
dispuesto en el articulo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las
facultades que no estan expresamente concedidas por esta Constitucion a los
funcionarios federales . se entienden reservadas a los Estados”. No se pierde de
vista que en su anterior conformacién, este Maximo Tribunal habia adoptado una
posicion diversa en I3 tesis P.C./92, publicada en la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federacion, Nimero 60. correspondiente a diciembre de 1992,
pagina 27.de rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES.
TIENEN LA MISMA JERARQUIA NORMATIVA.", sin embargo, este Tribunal
Pleno considera oportuno abandonar tal cnterio y asumir el que considera la
jerarquia superior de los tratados incluso frente al derecho federal.

Amparo en revisién 1475/98.- Sindicato Nacional de Controladores de
Transito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Aleman. Ponente: Humberto Roman Palacios. Secretario:
Antonio Espinosa Rangel.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta. Novena época.
Tomo XIV Noviembre de 1999. Pag. 46.

En relacién con la normatividad vigente en la materia, podemos afirmar
que afortunadamente la Ley de la Propiedad Industrial tiene incorporado en su
texto las disposiciones contenidas en el Convenio de fa Union de Paris, porf lo que
ha sido superada 1a posible controversia en cuanto a a jerarquia o subordinacion
entre ambos ordenamientos juridicos.

Retomando nuestro tema de tesis, el Convenio de la Union de Paris para
la Proteccion de !a Propiedad industnal se suscnbid en la ciudad capital de
Francia. el 20 de marzo de 1883. Mexico se adhirio a €l el 7 de septiembre de
1903 y suscnibio las sucesivas revisiones de la Haya (seis de noviembre de 1925),
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Liisboa (11 de octubre de 1958) y Estocolmo (14 de julio de 1967), misma que fué
““publicada en el Diario Oficial de la Federacion del 27 de julio de 1976.

IZn el también conocido como Convenio de Paris se establecen las siguientes
" disr.osiciones en materia de marcas:

" » Independencia de la proteccion de 1a marca en diferentes paises.
* Invalidacion del registro o prohibicién del uso de la reproduccion, imitacion o
traduccion de una marca notoriamente conocida.
« Prohibicién de conceder el registro de marca de escudos, banderas y otros
emblemas de Estado de los paises de la Union.
¢ Transferencia de la marca.
s Proteccion de la marca “tal cual es” en los diversos paises de la Union.

1.3.2. TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMERICA DEL NORTE

Podemos establecer que un tratado de libre comercio es un acuerdo que
tiene como objeto supnmir o disminuir los obstaculos que limitan o impiden el
ingreso de los bienes de un pais u otro. Dichos obstaculos pueden ser aranceles
simples (come impuestos establecidos en un pais para la importacion de
produclos de otros paises, 10 cual provoca que se eleve su precio y, con ello sean
menos atractivos para los consumidores), aranceles estacionales (que impiden 13
enfrada de cienos productos en determinadas estaciones del ano). controles
sanitanos (que muchas veces. Mas que para revisar si un producto puede estar
infectado o contaminado, se utiiza como una forma de proteger a los productos
locales) y restncciones por competencta desleal (es decir, que un pais niegue el
ingreso de un producto por considerar que su elaboracion, por ejemplo, estuvo
apoyada por subsidics del gobierno). asi como muchos otros obstaculos que
timitan 0 impiden totaimente la imporntacidn de productos de otros paises.

Y en ese sentido se suscribio el Tratado de Libre Comercio, aunque desde
luego que no es posible I3 desaparicion total de un dia para otro de los obstaculos
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al intercambio de bienes y servicios entre Canada, Estados Unidos y México.
Dichos obstaculos irdn desapareciendo o disminuyendo gradualmente.

Al establecer los antecedentes del Tratado de Libre Comercio, se debe
destacar el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido
como GATT y hoy en dia como Organizacion Mundiat de Comercio. Este acuerdo
se adopta en Ginebra, Suiza, el 30 de octubre de 1947, como el preambulo
necesario para una pronta liberacion del comercio.

México se convirlié en miembro del Acuerdo, firmando el protocolo de
adhesion, el 25 de julio de 1986, siendo aprobado por la Cadmara de Senadores
del Congreso de 1a Unién, segun decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federacion el 11 de septiembre del mismo ano. El instrumento de ratificacion fue
firmado el dia siguiente y depositado en la Direccién General del GATT el 20 de
octubre. Finalmente se publicd en el Diario Oficial de la Federacion el 26 de
noviembre de ese mismo aio de 1986.

As| el GATT es el instrumento juridico de caracter interacionat que otorga
3 nuestro comercio e industria nacional, por primera vez, la proteccion y
seguridad necesana para participar dentro del contexto de un mercado libre,
abierto a ia leal competencia internacional.

El GATT reconoce la conveniencia de que se integren bloques
econdmicos en los que libere el comercio entre sus integrantes, a traves de
suprimir o reducir los obstaculos a sus importaciones mutuas, excluyendo de las
mismas a otros paises. Asi, el anticulo XXIV contiene una excepcion expresa a la
norma general de tratado de nacion mas favorecida, siempre que se asegure que
su finalidad es garantizar 1a libertad del comercio intrazonal, sin que el mismo
constituya un obstaculo para el comercio con el resto del mundo.

Para obtener lo antenor, es necesano que dichas agrupaciones revistan la
forma de una Union Aduanera o de una Zona de Libre Comercio. que se eliminen
los derechos arancelanos y demas obstaculos que graven la totalidad de los
intercambios comerciales entre los paises miembros del grupo, y que los
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aranceles y medidas no arancelarias que inciden en el comercio entre ios
miembros del grupo y el resto del mundo, no sean mas restictivos que 10s
aplicados de la creacidn del grupo.

Por lo anterior, debemos concluir que el articu! ; XXIV del GATT, se
convirtié en el fundamento juridico que permitid a México celebrar con Canada y
Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio de América del None, sin
contravenir las disposiciones del propio GATT.

En este contexto, el dia cinco de febrero de 1991, Canada (Brian
Mulroney), Estados Unidos (George Bush) y México (Carlos Salinas de Gortari),
anunciaron el inicio de las negociaciones que condujeron a un Tratado de Libre
Comercio entre los tres paises, lo que crearia la zona de libre comercio mas
grande de! mundo.

Después de prolongadas vy dificiles negociaciones, finalmente el Tratado
de Libre Comercio fue firmado por Canadd, estados Unidos y México el 17 de
diclembre de 1992, ratificado por los tres paises durante 1993 y entrd en vigor el
primero de enero de 1994.

El Tratado de Libre Comercio consta de veintidos capitutos. El primero sefala
sus- objetivos y el décimo séptimo engloba a la propiedaa intelectual. Tales
objetivos son los siguientes:

“-.» . Eliminar obstaculos al comercio y facilitar la circulacion transfronteriza de
bienes y de servicios entre los territorios de tas partes.

* Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.

¢ Aumentar substancialmente tas oportunidades de inversion en los temitorios
de Ias partes.

¢ Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de
propledad Intelectual en territono de cada una de las partes.

» Crear procedimientos eficaces para la aplicacion y cumplimiento del tratado,
para su administracion conjunta y para la solucion de controversias.
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* Establecer lineamientos para la ulteror cooperacion trilateral, regional y
multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios del tratado.

Respecto a las marcas, dentro del capitulo décimo séptimo, articulo 1708,
encontramos su definicion como cualquier signo o cualquier combinacion de
signos que permitan distinguir los bienes o servicios de una persona de los de
otra, incluyéndose nombres de personas. disefios, letras, numeros. colores,
elementos figurativos o la forma de los bienes o las de sus empagues. Se
establece como facuitad de las partes a fin de poder establecer como condicion
para el registro de las marcas que (05 signos que las constituyan sean visibles
(disposicion armonica con la legislaciéon mexicana en materia de propiedad
industrial).

Se conviene que las partes podran supeditar la posibilidad del registro de una
marca al uso, sin embargo, la mera presentacion de la solicitud de registro ante
las autoridades competentes, no estara sujeta a la condicion de uso efectivo de la
marca.

Como una innovacién importante y para proteger adecuadamente a las
. marcas notoriamente conocidas, en términos del articulo 6 Bis del Convenio de
Paris para Ia Proteccion de la Propiedad Industrial, es de destacarse que el
Tratado de Libre Comercio dispone que para establecer la notonedad de una
marca, se tomara en cuenta el conotimiento que de esta se tenga en el sector
relevante del publico consumidor, incluyendo aquel conocimients en el temtorio
de las partes que denve unicamente de la publicidad y promocién de la marca.
Esto implica, por ejemplo, que si se trata de una marca que identifica esquies, no
se requiere que ésta sea conocida por todo el publico consumidor, sino tan sélo
por el sector consumidor de estos bienes, que serian los esquiadores.

Como un aspecto de gran importanc:a practica e interés para los exportadores
mexicanos, 1as partes prohibiran el registro como marca, de palabras, al menos
en espanol, frances e inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios,
0 los lipos de bienes o ge servicios, a los que la marca se aplique. La importancia
de este acuerdo estnba en que en ocasiones 10s exportadores mexicanos hacia
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los Estados Unidos de Ameérica, principalmente, enfrentaban barreras no
arancelarias para la exportacion, consistentes en que algun ciudadano o residente
en dicho pais, habia registrado como marca, el nombre genérico en espafiol, de
determinado producto y cuando algun fabricante mexicano pretendia exportario,
se le impedia, al tener en su etiqueta 0 empaque, el nombre genérico, que un
fercero ya habia registrado como marca.

Por ultimo, a fin de preservar la identidad nacional y tradiciones de los paises
contratantes, ademas de proteger al pablico consumidor, se acordé que alguna de
las partes negara el registro a las marcas que contengan o consistan en
elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a emor, 0 elementos que
puedan denigrar o sugerir falsamente una relaciéon con personas, vivas 0 muertas,
instituciones, creencias. simbolos nacionales de cualquiera de las partes o que
las menosprecien o afecten en su reputacion.




CAPITULO SEGUNDO
MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL DE LAS MARCAS
2.%.  DEFINICION DE MARCA

La palabra marca proviene del vocablo aleman mark, que significa sedal
dibujada, pegada, hecha a fuego, etc.. en una cosa, un animal 0 anteriormente,
en una persona como por ejempio en un esclavo, para distinguirlo o saber a quien
pertenecia.

En el dmbito nacional e internacional, la doctrina, legistacion y junsprudencia
han formulado diversos conceptos de marcas, como enseguida pasamos a
exponer:

a) . Doctrina. Para el Doctor Range! Medina, “se considera como marca el signo
de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de servicios para

diferenciar sus mercancias o servicios de los de sus competidores™. 0

Por su parte, el maestro Rodriguez Rodriguez sefala que “la marca es la
sefal externa que es usada por un comerciante para distinguir fos productos por
€| elaborados. vendidos o distnbuidos. 0 l0s servicios que presta. de manera que
el adauirente pueda cerciorares de su procedencia y el comerciante quede a
salvo de los efectos de la competencia desleal que le hicieren los que
pretendiesen utilizar el prestigio y ia solvencia de aquel, para colocar productos
inferiores o no acreditados.” "'

El maestro Nava Negrete entiende por marca "todo signo o medio material
que permite a cualquier persona fisica o juridica distinguir los productos que
elaboran o expenden, asi como aquelias actividades consistentes en servicios de

' Rangel Medina. David *Derecho Intelectual®. 1* sdicdn Mc GraweHill. Maxco, 1998, p. 62
' Rodtiguez Rodriguez. Joaguin. "Derecho Marcantl’. 21* edicien. Porrua Méxco, 1984 p. 425.
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otros iguales o similares cuya finalidad inmediata es la de atraer la clientela y
después conservaria y aumentaria,” ?

En derecho comparado, el 1zspafiol Baylos Corroza indica que “la marca es un
signo destinado a individualizar los productos o los servicios de una empresa
determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el publico
consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su
individualidad; sino en cuanto ejemplares de una serie”. *

El francés Yves Saaint-Gral sostiene que “en el plano juridico la marca puede
ser definida, como un signo distintivo que permite a su titular (fabricante o
comerciante) distinguir sus productos o servicios de los de su competencia. La
marca es pues un signo de adhesion de la clientela. En el plano econémico, la
marca puede ser definida, como un signo que tiende a proporcionar a la clientela

.1

una mercancia o un servicio cubierto publicamente con su garantia”.

Finalmente, los colombianos Carillo Ballesteros y Morales Casas, aseveran
que “las marcas es un signo que tiene como fin distinguir mercancias, para
beneficio de quienes se han servido de ellas y no han sido engafiados en cuanto
a su eficacia o utilidad. beneficio que también se extiende al comerciante que

quiere presentar o mejorar su clientela’. 1

Como podemos observar, de las seis definciones expuestas se desprenden
como elementos esenciales de 1a marca el signo, sefal externa o medio matenal
que permite a industnales, comerciantes y prestadores de servicios, distinguir,
diferenciar e individuahzar sus productos, mercancias o servicios de la
competencia, con el objeto de garantizar ta procedencia, calidad o prestigio de ios
mismos, 10 que les asegura atraer, conservar y aumentar clientela.

b) Legislacion. El articulo 1708.1 del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte define a la marca como cualquier signo o cualquier combinacion de

'* Nava Negrete, Justo. Op Cit. p 147
" Itidem . p. 145.
 Ibidem. p. 143.
¥ Jbidem. p. 144
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signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de
otra, incluyéndose nombres de personas, disefos, letras, nimeros, colores,
elementos figurativos o la forma de los bienes o las de su empaque.

En Espafia, la Ley de Marcas de 1988 dispone en su ¢ iticulo primero que "se
entlende por marca todo signo v medio que distinga o sirva para distinguir en el
mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos
o similares de otra persona.”

La Legislacién Francesa, !a ley de !a matena sefala en su articulo primero que
“se considera como marca de fabrica, de comercio o de servicio fos nombres
patronimicos, los seudénimos, los nombres geograficos, las denominaciones
arbitrarias o de fantasia, la forma caracteristica de! producto o de su
acondicionamiento, las etiquetas, envolturas, emblemas, grabados, timbres,
sellos, vifietas, orillos, nbetes, combinaciones o disposiciones de colores. dibujos,
relieves, letras, cifras, divisas y, en general, todo signo materiales que sirvan para
distinguir los productos. efectos o servicios de una empresa cualquiera.”

Nuestro derecho Positivo senala en el articulo 88 de la Ley de la Propiedad
Industrial que “se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado™.

Atentos a las cuatro definiciones legales transcritas, podemos afirmar que en
esencia contienen los mismos elementos, como lo asevera el tratadista espafiol
Mascarenas: "El derecho de los diversos paises nos da definiciones de la marca
que en realidad no difieren las unas de las otras mas que en la forma. No
encontramos diferencia esencial. Las diferencias surgen al establecer cuales son
los signos que pueden constituir la marca®. '® Al respecto nos permitimos agregar
que en su contenido observan también los mismos elementos de las definiciones
elaboradas por la doctrina, 10 que confirma a esta como una imponante fuente
formal del derecho de 1a propiedad industrial.

' Nava Negrete, Justo. Op Cit. p 146,



¢) Importancia. El Poder Judicial de la Federacién no se ha pronunciado en el
sentido de establecer un concepto de marca, sin embargo, consideramos que
la jurisprudencia que enseguida se invoca, ilustra el elemento esencial de las
definiciones doctrinales y legales de marca, es decir, el signo individualizador
que distingue a una marca de otra:

MARCA CARACTERISTICAS DE LA. La marca ha de ser el signo
individualizador de las mercancias; es menester que sea distinta de toda otra
marca; que sea especial, lo que significa gue su naturaleza debe ser tal, que no
se confunda con otra registrada con anterioridad denominada antecedente, y
pueda ser reconocida facimente.

Amparo en revision 2733/71. La Nueva Medalla, S.A. 14 de febrero de 1972,
Unanimidad de votos.

Amparo en revision 2986/71. Alcoholes, vinos y licores. Planta elaboradora, s.a.
28 de febrero de 1972. Unanimidad de votos.

Amparo en revision 30/73. Bioresearch Products Laboratones, S.A. 2 de marzo de
1973. Unanimidad de votos.

Amparo en revision 230/73. American Home Products, Corporation. 6 de julio de
1973. Unanimidad de votos.

Amparo en revision 469/73. Motores y Aparatos Eléctricos, S.A.. de C.V. 21 de
agosto de 1973. Unanimidad de votos.

Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en Matena Administrativa del Primer Circuito.
Séptima época.

Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federacion 1917-1995. Tomo 111,
Materia Administrativa. p.504.

De Ias definiciones formuladas por la doctnna, legislacidn y jurisprudencia,
podemos destacar los siguientes puntos:

a) Clasificacion de las Marcas. Siguiendo al Doctor Rangel Medina, cuatro
son los criterios de clasificacion de la marca mas aceptados, estos son: ¥’

" Ranget Medina, David Op Cit. pp 62y 63.



Desde el punto de vista del objeto a distinguir, las marcas pueden ser de
productos o de servicios. Por tradicion las legislaciones sobre marcas
aludieron a marcas que tienen por objeto diferenciar un producto de otro, una
mercancia de otra, asi como ser sinonimos: mercaderias, efectos. bienes,
articulos, etcétera. Pero a partir de 1946, en la ley norteamericana de marcas
(Lanham Act) se incluyen como objetos distinguibles o que se identifican por
medio de las marcas los servicios. La ley mexicana de 1975 adopté el sistema
cada vez mas generalizado de reconocer y reglamentar al lado de las
mercancias, los servicios. lgual acontece con la vigente ley de 1991
reformada en 1994,

Desde el punto de vista del sujeto titular de la marca, estos signos
distintivos pueden ser marcas industriales, marcas de comercio y marcas de
agricultura. En su evotucion historica, 1a proteccion a las marcas se destinaba
unicamente para quien las utilizara sobre los productos de su fabricacion,
razén por la cual las antiguas leyes se denominaban leyes de marca de
fabrica o leyes de marcas industriales. En las ultimas décadas del siglo XIX se
admitio la posibilidad de proteger 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 industnal de quien las produjo. Las marcas de agncultura,
son las de mas reciente uso, es ya frecuente ver productos agricolas naturales
como frutas y legumbres que directamente ostentan marcas. asi como Ios que
se presentan semitransformados en envases, Iatas o bolsas de plastico, entre
otras.

Consideradas desde su composicion, integracion o formacion, las
marcas pueden ser nominativas 0 denominativas. st consisten en un vocablo,
en una palabra o frase. También pueden ser figurativas, innom:nadas o
graficas, cuando el signo es un emblema, un dibujo 0 una combinacion y
distribucion de colores mostrados en una superficie. Pero si dicha forma es
tndimensional, tienen volumen, entonces se trata de una marca plastica, como
ocurre en las que consisten en forma de envases, frascos, etcetera.
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-« Finalmente, se conocen como mixtas aquellas marcas que resultan de una
combinacién o varias combinaciones de las tres modalidades anteriormente
citadas.

b) Funciones inherentes a las marcas. Diversas funciones se le reconocen

a las marcas, mismas que podemos resumir en seis principales o esenciales:

» La funcion de procedencia u origen, tiene una referencia histonca, cuando
a principio del siglo XX se indicaba el ongen de la mercancia fabricada o
elaborada por determinada persona fisica o moral, constituyendo una especie
de certificado de origen. Actualmente, en virtud del incremento considerable
de la comercializacion de los productos y de la prestacion de servicios,
mediante a circulacion y distribucion en los mercados nacionales e
internacionales, se han restado imporancia a la funcién de procedencia u
ongen de la marca. la que en palabras del autor rumano S. Marinecu, "ya paso
de moda. el consumidor se interesa mas por la calidad de los productos, que

por sus fabricantes”. '*

« La funcion de garantia de calidad, significa que e! producto o servicio que
se identifica con una marca, reuna ciertas caracteristicas ae calidad que son
identificadas y acogidas por los consumidores, Sin embargo es preciso
apuntar que la marca no es una garantia juridica de (a calidag del producto
por que se presenta el caso que un fabncante produzca o venda bajo la
misma marca productos de calidades diferentes.

¢ La funcién de colectar clientela, consiste en que 13 marca constituye el
medio principal para atraer a la chentela. La marca mediante fa funcion que
realiza de distinguir los productos 0 senvicios, permite al fabricante o
comerciante agquinr una clientela, conservaria y después aumentaria, esto
ultimo acontece cuando !a marca por si misma. tiene suficiente fuerza de
atraccidn a través de la publicidad.

'* Nava Negrete, Justo Op. Cut. p. 153



La funcion de proteccion, deriva de la posibilidad del consumidor de
identificar y distinguir los productos o servicios de otros iguales o similares, y
por lo mismo, la posibilidad de elegir faciimente los que mas le convengan a
sus intereses y necesida fes. En consecuencia, el consumidor tiene una
necesidad pronunciada d: la marca como forma de proteccidn contra las
mercancias que no son marcadas correctamente 0 cuya presentacion se
dirige a enganarlo.

La funcion publicitaria, significa que !a marca, por medio de !a publicidad
adquiere una fuerza de atraccion sobre los consumidores, razon por la cual se
destinan grandes presupuestos al rubro publicitano.

Finalmente, la funcién distintiva de la marca, quiza la mas importante,
porque se traduce en el mejor instrumento para adquirir, conservar y aumentar
la clientela porque garantiza la calidad constante de las mercancias o
Servicios.

C) Requisltos o caracteristicas esenciales de la marca. La doctrina senala

€inco requisitos o caracteristicas esenciales de ia marca:

La marca debe ser distintiva. Este requisito hace referencia a que la marca
esta destinada a identificar un producto © servicio entre los productlos o
servicios de la misma especie o clase ofrecidos por los competidores, al grado
de afirmarse que no puede concebirse que una marca no lenga caracter
distintivo.

La marca debe ser especial. Esta caracteristica |a explica el doctor Rangel
Medina: "La marca es especial en el senlido de que solo se aplica a la
categoria de productos o servicios para los que ha sido creada. De aqui surge
la regla general, sequn ia cual la marca no puede registrarse para proteger,
indeterminadamente, de modo indiscnminado, cualguier Mercancia o servicio,
ya que el alcance de la proptedad de una marca se limita a la proteccion de

los productos o servicios para los que fue registrada.” h

¥ Rangel Medina. David Op Cit p 65
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* La marca debe ser novedosa. La novedad constituye un atributo sin la cual
no hay marca. La marca debe ser nueva para que pueda cumplir su funcion
de signo distintivo. No hace falta que sea nueva en absoluto, es decir, que no
haya sido usada nunca por otro; pero es preciso que & 2a nueva respecto a la
clase de productos o servicios a 105 que se aplica, porque la confusion es
posible solamente cuando hay identidad de mercancias y de marca.

* La marca debe ser veraz. Cualquiera que sea el signo elegido, sera marca si
no contiene indicaciones contranas a la verdad. que puedan inducir al publico
en error sobre el origen y la calidad de las mercancias 0 que de cuaiquier
modo constituyan actos que puedan inducir al publico en error sobre el origen
y calidad de las mercancias o que de cualquier modo constituyan actos que
conlieven al engafo en la seleccion de l0s productos o servicios.

* La marca debe ser licita. Para que el signo distintivo sea juridicamente
tutelable como marca es indispensable que no sea contrano a la ley, moral,
buenas costumbres y orden ptblico.

2.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL REGISTRO DE UNA MARCA

Previamente al desarrolio y analisis del procedimiento administrativo del
registro marcario, haremos referencia a las fuentes del derecho sobre |a marca,
asi como a las marcas registrables y no registrables.

La Ley de {a Propiedad Industrial considera como fuentes de! derecho
sobre la marca tanto al primer uso de 1as mismas cuanto a su registro, pero el
derecho de exclusividad sobre el signo marcario solo se adquiere mediante su
registro ante el instituto Mexicano de ia Propiedad Industnal, cumpliéndose con
las formalidades y requisitos que estable ia ley de !a matena y su reglamento.

Sobre el paricular, recordamos el contenido del articulo 87 del
ordenamiento legal en cita: “Los industriales, comerciantes o prestadores de



servicios podran hacer uso de la marca en 1a industria, en el comercio o en los
servicios que presten. Sin embargo, el derecho exciusivo se tiene mediante su
reglstro en el Instituto.”

La dottina ha considerado al uso como un término equivalente a la
costumbre. En este tenor, el maéstro Garcia Maynez define a ésta como, “un uso
implantado en una colectividad y considerado por ésta como juridicamente
obligatorio, es el derecho nacido consuetudinariamente; el jus monbus
constitutum.” ®°

En consecuencia, el uso a semejanza de la costumbre, es una practica
constante y reiterada como obligatoria desde el punto de vista legal. Asimismo, es
importante apuntar que para que una marca se considere como tal, no es
necesario que se encuentre registrada, como lo explica el maestro Mauricio Jalife:
“...desde el momento en que un producto o un servicio es distinguido como un
signo (palabra, disefo, la combinacion de ambos o a traves de una forma
tridimensional), se considera que existe la marca, independientemente de que
ésta se registre. Sin embargo, la obtencidn del registro constituye un
reconocimiento oficial de que ese signo reune los elementos necesarios para ser
considerado legalmente como marca. Sucede con preocupante frecuencia, que
una empresa inicie la comercializacion de un producto distinguiéndolo con una
denominacion, la cual se estimd cumplia funciones de marca, y que
posteriormente, al pretender oblener su registro, le sea negado por tratarse, por
ejemplo, de una denominacion genénca que carece de los atributos necesanos
para ser consideragda como registrable.” o

Por otra parte, al primer uso de una marca se le atribuyen efectos juridicos en
los siguientes casos:

1. Como una excepcion que puede ser opuesta en caso de litigio por quien es
sefalado como infractor de una marca registrada, ya que el derecho al uso de

* Garcia Maynex. Eduarao. "introduccion al Estudio ge! Derecns” 50° sdicion. Porrua Mexco,
1896 p. 61

* Jalfe Daher. Mauncio "Aspectos Legales ae las Marcas en Maxco® 1% edicién Themis Méxco,
1999.pp. 1y 2.

= Rangel Medina. David Op. Cit pp 63y 64
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una marca, obtenido mediante su registro, no produce efectos contra un
tercero que de buena fe ya explotaba dicha marca u otra semejante en grado
de confusion, para los mismos o similares productos o servicios, a condicion
de que ese tercero hubiere empezado a usar la marca, de manera
ininterrumpida y con anterioridad a la fecha de presentacién de la solicitud de
registro o del primer uso declarado en ésta.

2, Enelcaso que se menciona. el primer adoptante de la marca mediante su uso
tendrd ademas del citado derecho de excepcion, el derecho de solicitar el
registro de la marca dentro de los tres anos siguientes at dia en que fue
publicado el registro, en cuyo supuesto, previamente debera resolverse sobre
la nulidad del registro ya efectuado.

Como ya hemos apuntado. la Ley de la Propiedad Industnal, el derecho de
uso exclusivo de la marca se obtiene mediante su registro, por lo que en primer
término, de acuerdo con el articulo 89 de la mencionada tey, veremos qué signos
pueden conslituir una marca susceptible de registro:

a. 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 especie o clase. Es de
resaltarse los pnncipios distintivo y de especialidad que identfiquen e
individualicen a tos signos marcanos. Estos signos pueden estar constituidos
por emblemas, etiquetas, vinelas. envolturas, formas de! envase, mapas,
elcétera. La condicion de que el signo sea visible excluye la registrabilidad de
las marcas de somdo.

Los colores pueden ser un imponante elemento de distintividad y ser
registrados como marcas. Claros ejemplos de esto son los colores rojo y
blanco de "Coca Cola", amarillo y rojo de *Mc Donald’s”, azul, blancoy rojo de
“Pepsi®, blanco y rojo de "Mariboro™ y amarillo y negro de "KODAK". Estas
combinaciones son suficientemente gistintivas (al grado de que el publico
asocia instintivamente 13 impresion visual de esa combinacion de colores, con
la empresa o el producto de que se trate) y aparecen dentro de una
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.co .ormaclon grafica especifica. En este tenor, la combinacion de colores que
~”utmza una marca, Unicamente puede formar pante del registro de ia misma
‘cuando ésta aparece en el disefio o etiqueta propios de la marca.

Y

b. Las formas tridimensionales. Constituye una novedad de !a actual Ley
de !a Propiedad Industria! que no contemplaba la anterior Ley de
Invenciones y Marcas. Las formas tridimensionales, para ser registrables,
ademas de presentar caracteristicas de originalidad, deben ser estaticas,
esto es, que No pueden registrarse como marcas formas trdimensionales
animadas o cambiantes. Un ejemplo lo tenemos con las fondas
"HIPOCAMPO", las cuales normalmente colocan una figura tridimensional
de un "caballito de mar’, como signo distintivo de los servicios que prestan
dichos establecimientos.

Por lo anterior, resulta recomendable que siempre que el envase de un
producto sea peculiar, se registre bajo esta nueva modalidad que
contempla la Ley de la Propiedad tndustnal.

¢. Los nombres comerciales y denominaciones o razones soclales. El

nombre comercial es la denominacidon bajo la cual una empresa o
establecimiento industrial, comercial o de servicios se distingue frente al
publico consumidor. Ejemplos (que incluyen razones sociales) son
“LIVERPOOL", *“SEARS", "SUBURBIA®, "PALACIO DE HIERRO" vy
"SANBORNS". El nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo estaran
protegidos, sin necesidad de registro. La publicacién del nombre comercial en
la Gaceta produce ia presuncion de la buena fe en la adopcion y uso del
mismo. La proteccion abarca la zona geografica de la chentela efectiva de fa
empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se
extiende a toda la Republica si existe difusion masiva y constante a nivel
nacional de dicho nombre comercial.

. El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda
con una marca registrada o un nombre comercial publicado. Ejemplos de
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~las lmitaciones descritas son los nombres de "Hugo Sanchez” para ropa

: deportiva o “Daniela Romo” para cosméticos.

" Por. el contrario, el articu's 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece
un catdlogo formado po denominaciones, figuras, formas, letras, objetos o
. titulos, entre otras, que expresamente se consideran como no registrables en

calidad de marcas. Veamos:

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o
camblantes. Si se permitiera el registro de una denominacién, figura o
forma tridimensional, animada o cambiante, Se caeria en una
incertidumbre de como se usaria |8 marca en virtud de que es una
obligacion del titular de la marca, usaria tal como se registrd, ya que de lo
contrarip se caeria en el supuesto del no uso de [a misma y en
consecuencia, la declaracion de su caducidad.

Los nombres propios, técnicos o de uso comun de los objetos que
pretendan ampararse, lo mismo que las palabras que se hayan
convertido en la designacion genérica de los productos o servicios.
Esta prohibicion se fundamenta en el derecho que lienen todas las
personas de usar palabras o signos de uso comun, de dominio publico. El
nombre propio de los productos o servicios es aguel con el gue se designa
al objeto en si mismo considerado, esto es, el nombre necesario, como
mesa, cama o ponafolio. Los nombres técnicos lo constituyen las
expresiones 0 denominaciones utilizadas especificamente en
determinadas ciencias u oficios. Finaimente, los nombres de uso comin
son nombres vulgares. usuales. que no habiendo sido onginaimente el
nombre necesario del producto 6 una oesignacion genérica. con el tiempo
y por el uso se van incorporando en el lenguaje hasta convertirse en
denominaciones de empleo necesano para designar el producto de que se
trate.

Las formas tridimensionales que sean del dominio piblico o que se
hayan hecho de uso comin y las que carezcan de originalidad, asi
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como la forma usual de los productos o la impuesta por su naturaleza
o funcion, Por envases de dominio publico se entienden aquellos que
desde un principio son de uso generalizado y que consecuentemente ya
no pueden ser objeto de exclusividad a través de su registro como marca.
Por formas tridimensionales de uso comun se en .enden aquellas cuyo uso
se ha caracterizado, perdiendo en consecLencia Sus caracteristicas
individualizadoras y por formas carentes de onginalidad deben entenderse
aquellas que nunca han poseido caracteristicas distintivas propias.
Ejemplos de estas formas son los envases cuadragos “Tetra Pak™ o los
envases de plastco desechables que actualmente utilizan todas las
empresas refresqueras. En cambio, hay otras formas tndimensionales
tales como los envases del “ORANGE CRUSH" o0 *Coca Cola™, que por su
originalidad son registrables como marcas. independientemente del otro
signo nominativo que se inscriba para diferenciarlos, en cuyo caso
gozaran de la proteccion de dos registros,

. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean

descriptivas de los productos o servicios, asi como las palabras
descriptivas o indicativas de la especie, calidad, cantidad,
composicion, destino, valor, lugar de origen de los productos o la
época de su produccion. Que una denominacion, figura o frase sea
descnptiva significa que l1a misma proporcione directamente la definicion
del producto o serwicio haciendo alusion directa e inequivoca a los
atnbutos, naturaleza o caracteristicas de dicho producto o servicio, como
por ejemplo "RICOPAN", "NUTRIJUGO" y "PRACTILIBRO", o expresiones
como "SUAVE", "PRACTICO" o "PORTATIL". Es impontante sefalar que
los signos que no resultan registrables por ser descnptivos, constituyen sin
lugar a dudas, la causa del mayor nimero de objeciones y negativas de
marcas que se proponen a registro.

Las letras, los digitos y los colores aisiados. Esta prohibicion es muy
clara. pues resultaria imposible que una persona reservara para su uso en
exclusiva un color, y que nadie mas pudiera usar dicho color en articulos
determinados. Tampoco el Estado puede reconocer y garantizar un
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derecho exclusivo sobre cualquier letra de! alfabeto o digito en forma
aislada, ya que fas mismas son de! dominio publico y, por tanto, de uso
libre. Sin embargo. como vimos anteriormente, un color, en combinacion
con otros, o con disenos, si es registrable. En relacién a las letras y
digitos, podrdn ser registrables cuando presenten alguna particularidad,
denominacién, diseio o signo que les den un caracter distintivo. Como
ejemplos de éstos Ultimos tenemos: “Bl” de Bufete Inmobiliario o “IBM° de
International Business Machine Corp.; "VO5", “H24" y "K2".

L.a traduccion a otros idiomas de las palabras no registrables, o
mismo que el cambio caprichoso de su ortografia o l1a formacion
artificial de palabras no registrables. Los cambios caprichosos en la
ortografia de !a palabra cuando siendo éstas descriptivas se les suprima o
adicione algun elemento 0 se empleen en su constitucion algunas letras
del alfabeto diferentes gramaticaimente, pero iguales fonéticamente. como
por ejemplo mesa-meza, hielo-ielo, teléfono-telephono y silla-siya.

. Las que sean reproduccion o imitacién sin autorizacién de escudos,

banderas o emblemas de paises, estados, municiplos o divisiones
politicas, asi como las denominaciones, siglas, simbolos o emblemas
de organizaciones internacionales, gubernamentales o© no
gubernamentales o de cualquier organizacion reconocida
oficialmente, incluyéndose su designacion verbal. La razon por la que
estos signos no son registrables obeaece al contenido del articuto 6 Ter
del Convenio de Pans. gel que Neéxico es pane, por el que se procura
evitar el engafo sobre calidad. ongen o condicion de ios productos. en que
se podria hacer incumr al publico consumidor, en relacion a la
procedencia de los productos.

L.os signos oficlales de control y garantia o sus imitaciones, asi como
la reproduccién o imitacion de monedas, billetes de banco, monedas
conmemorativas o cualquier medio oficial de pago naciona! o
extranjero. Esta prohibicion encuentra su justificacion en ia ilicitud del
otorgamiento de un registro de esta naturaleza, en virtud de un interés
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predominante y de caracter publico apoyado en la propia economia
naciona!l e inclusive mundial y en que indudablemente se haria creer al
consumigor que los productos o servicios asi marcados tienen una
procedencia ¢ aval oficial. Ademas, son conductas sancionadas por el
articulo 241 del Codigo Penal Federal la falsificacion de sellos. cunas,
llaves o troqueles, marcas, pesas 0 medidas oficiales, asi como la
falsificacion de billetes y monedas nacionales y extranjeros.

I. La reproduccion o imitacién de condecoraciones, medallas u otros
premios reconocldos oficialmente. Esta disposicion la ejemplifica el
maestro Carlos Vifamata: “Esta prohibicion se establecio para proteger los
intereses de la colectividad, para que el consumidor no sea engafado
respecto a la calidad, procedencia u orngen de tos productos o servicios
que se amparan con la marca. Resultaria muy facil para un ganadero
registrar como marca un premio, y con dicha marca identificar su ganado,
lo cual ocasionaria un enriquecimiento ilicito en su favor, pues estaria
vendiendo sus semovientes induciendo al publico consumidor al error
respecto a si se trata de animales premiados o descendientes de éstos,
cuando en realidad no tendrian ninguna relacion.” =

j. Las denominaciones geograficas y los gentilicios que indiquen ia
procedencia de los productos o servicios, asi como nombres y adjetivos
que pueden originar confusion sobre la procedencia de los productos o
servicios. Esta disposicion tambien tiene por objeto pnmordial evitar engaios
a los consumidores, paricularmente, sobre el ongen o procedencia de fos
productos o servicios que se han de amparar con la marca. En sentido
contrario, si son susceptibles de registro las denominaciones geograficas y
gentilicios cuando no ex:sta vinculacion directa, con el lugar de procedencia
de los productos a protegerse con la marca y no puedan inducir a error al
publico consumidor sobre !a misma. Ejemplo: “HOLANDA" (helados),
“NORDICO" (jabones) y “TABASCO" (salsas).

> vikamats Paschies, Catlos ‘La Proprociad Inteloctual’. 1° ediaidn. Tntlas Méexco 1898, p. 257
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L.as denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la
fabricacion de productos, para amparar estos. Ejemplos de esta
disposicion son: CHAMPAGNE, Francia (vinos); LEON, Guanajuato
(ZAPATOS) Y CHINCOCUAC, México (suéteres).

Los nombres, seudonimos, firmas y retratos de personas, sin el
consentimiento de las mismas o de sus parientes proximos. Esta
prohibicién encuentra su justificacion no en el hecho de que estos signos
carezcan de capacidad distintiva, sino en ia ilicitud de su adopcion por un
tercero que no goce de un derecho personal sobre tales signos ligados a la
personalidad de cada individuo. Ejermplo de nombres y seudonimos que gozan
de proteccion son: “FORD", "PACO RABANE", “OSCAR DE LA RENTA",
“CHABELQ" y "CAPULINA". Para que una persona obtenga un beneficio con
el uso del nombre, seudénimo, firma o retrato de otra persona, requiere de
autorizacion directa del afectado o la de sus causahabientes.

. Los titulos de obras intelectuales protegidos por la legislacion autoral.

Esta disposicion tiene refacion con los derechos morales o patrimoniales del
autor, ya que solo este puede autonzar que sus creaciones Se registren como
marca por un tercero para proteger servicios o productos diversos. Ejemplo de
personajes ficticios son "MICKEY MOUSE", "PLUTO" y "LOS PICAPIEDRAS".

Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales engafosas
acerca de la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o

) serviclos. Esta disposicion también procura la tutela de los derechos de los

consumidores. Por ejemplo, no se podra registrar "LAVAMATICO" para el
servicio de lavado de colchas. si estos servicios no son automatizados, es
decir, si solamente los lavan a mano, lo que constituye un engano al pablico
respecto a las cualidades de los servicios que se prestan.

Las marcas que sean Iguales o semejantes a una marca que se estime
notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier
producto o servicio. La misma ley sefiala que se entendera que una marca
es notoriamente conocida en México, cuando un sector determinado del
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publico o de los circulos comerciales del pais. conoce la marca como
consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en México o en el
extranjero por una persona que emplea esa marca en relacion con sus
productos o servicios, asi como el conocimiento que se tenga de la marca en
el territorio como consecsencia de la promocién o publicidad de la misma.
Ejemplos de marcas notorias son; “Coca-Cola” (refrescos), “Mariboro”
(cigarros), "Rolls Royce” (automoviles) y “Mc Donald's” (hamburguesas).

Por otra parte, es importante subrayar que esta restriccion no sélo opera en
relacion a los productos que usualmente dicha marca distingue, sino que la
imposibilidad de registro se extiende a cualquier otro producto o servicio. Por
ejemplo, si se plantea una solicitud para registrar ia marca “Adidas” por una
persona distinta a su titular, seria igualmente negado su registro para “caizado
deportivo” que para "productos quimicos”.

4

La marca que sea Idéntica o semejante a otra ya registrada y vigente, 0
cuyo registro esté en tramite, para distinguir iguales o similares
broductos o serviclos. Esta disposicion produce en la practica multiples
controversias porque fa apreciacion de ta similitud de marcas es una facultad
discrecional -subjetiva- del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

p. La marca que sea idéntica o semejante a un nombre comercial de una
negociaclon cuyo giro sea similar a los productos o servicios que se
pretendan amparar con la marca. Resulta I6gico y por demas justificable
que se niegue el registro de una marca si afecta los derechos adquindos del
titular de un nombre comercial publicado en I3 gaceta y viceversa, porque de
no ser asi. seria facit gesviar la clientela de un comerciante, industrial o
prestador de servicios en beneficio de un tercero y justificar dicha conducta
aesleal al amparo de un registro legalmente obtenido. Esta disposicion es la
excepcion a los pnncipios de terntonalidad y especialidad.

Ahora bien, en relacion al procedimiento administrativo del registro

marcario, en pnmer lugar se debe presentar una solicitud por eschto ante el
Instituto Mexicano de 1a Propiedad Industnal, con io$ siguientes datos:
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Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante. En su caso, los datos del
apoderado.

El signo distintivo de la marca, mencionando si es *iominativo, innominado,
tridimensional o mixto.

Debe indicarse si la marca no se ha usado; pero si ya ha sido usada, debera
proporcionarse la fecha con la indicacion del dia. mes y afio en que se inici6 el
uso.

Productos o servicios que protege ia marca: debiéndose indicar Ia clase a la
que corresponden, asi como si se trata de un producto, 0 de dos a diez
productos o si la marca abarca toda clase.

Segun se trate de una marca de fabrica, o de comercio o de servicios, debe
sefialarse en la solicitud si se trata de un establecimiento industrial o
comercial o de servicios, proporcionandoc el domicilio completo del
establecimiento.

En 105 casos en que se reclame prioridad, debe mencionarse el pais de la
solicilud si se trata de un establecimiento ingustrial o comercial o de servicios,
proporcionando el domicitio completo del establecnm[ento.

En los casos en que se reclame priondad, debe mencionarse el pais de la
solicitud original, la fecha de presentacion y el numero de sene de |a solicitud
extranjera.

Nombre y firma autografa del solicitante o su apoderado; lugar y fecha.

A la solicitud del registro de una marca, debe acompanarse la siguiente

documentacion:

Comprobante de pago de !a tarifa de derechos por concepto de estudio de la
solicitud.

Siete etiquetas en blanco y negro con las medidas reglamentanas, cuya
exhibicidon no se requiere si se trata de marcas nominativas.

Siete eliquetas a color con las medidas reglamentanas.

Siete impresiones fotograficas o el dibujo con las medidas reglamentarias de
la marca tndimensional en los tres planos.

Documento que acredite la personalidad del apoderado.
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"~ “En caso de marcas en copropiedad, reglas de uso y licencia de la marca y su
" transmisién de derechos.

Recibida la solicitud de registro de una marca con la informacion y anexos
antes mencionados, el instituto Mexicano de [a Propiedad Industrial formara el
expediente respectivo, ! cual observara las siguientes etapas:

* El examen administrativo o de forma, que tiene por objeto verificar si los
requisitos formales y la documentacion exhibida quedaron satisfechos.

= El examen de novedad o de fondo, que consiste en comparar el signo que se
presenta a registro con las marcas ya registradas, o en tramite de registro, a
efecto de determinar si existe algun otro impedimento para el registro de la
marca.

* El acuerdo de concesion del registro o el que lo niega. En caso de concesion
el Instituto expedira él titulo correspondiente.

* Ya sea que se conceda o se niegue el registro, la resolucion sera publicada en
la Gaceta de ta Propiedad Industnal.

* Contra la negativa no esta previsto ningun medio de defensa ante el propio
Instituto, por to que el medio de impugnacion procedente contra el acuerdo
denegatorio de registro es un amparo indirecto ante un Juez de Oistrito en
Materia Administrativa.

Finalmente, debemos apuntar que los efectos del registro de la marca tienen
una vigencia de diez anos contados a partir de la fecha de presentacion de la
solicitud y podra renovarse de modo indefinido por penodos de diez afos a
condicion de que la solicitud de renovacion se presente por ei titular del registro
dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su vigencia.
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2.3 DERECHOS DEL TITULAR DEL REGISTRO MARCARIO

Derivado del registro de la marca su propietario goza de las siguientes
prerrogativas: ¢

* Derecho al uso exclusivo de la marca.

* Derecho de persecucidn a los infractores, mediante la solicitud de declaracion
administrativa de infraccion.

* Derecho de ofrecer y rendir pruebas en el procedimiento de declaracion
administrativa de infraccion.

* Derecho de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industnal dicte la
resolucion administrativa de infraccion previo el desarrolio del procedimiento
consistente en emplazamiento al presunto infractor y la contestacion y
pfuebas que este aporte.

* Derecho de solicitar se impida la circulacion de mercancias con la marca
infractora.

* Derecho de solicitar se prohiba la comercializacion de productos ilegalmente
marcados.

* Derecho de solicitar el aseguramiento de los productos ilegaimente marcados.

* Derecho de senalar el destino de los bienes asegurados.

s Derecho de solicitar Ia practica de visitas de inspeccion para comprobar 10s
hechos que puedan ser constitutivos de la infraccion al derecho de
exclusividad del propietario de |a marca registrada.

*» Derecho de solicitar la aplicacion de las sanciones administrativas
establecidas por la tey contra los infractores.

+  Derecho de exigir 13 inoemnizacion que corresponda al titular de la marca por
dafos y perjuicios que le sean causados por la infraccion

+  Derecho a la reparacion del dafo matenal ¢ la indemnizacion de dafos y
perjuicios por 1a viclacidn de sus derechos, en la inteligencia de que dicha
reparacion en ningun caso sera infenor al cuarenta, por ciento del precio de
venta al publico de cada producto o 1a prestacion de servicios que impliquen
una violacion al derecho de exclusividad de uso de la marca.

* Range! Medina, David Op Ct.pp 78y 75



.« . Derecho de solicitar al Insttuto Mexicano de la Propiedad Industnial ta
investigacion de la infraccion administrativa.

« Derecho de conceder licencias de uso de !a marca ya sea con caracter
©ONeroso o a titulo gratuito.

» Derecho de conceder franquicias mediante el convenio respectivo.

» Facultad de transmitir los derechos que confiere la marca registrada.

» Derecho de renovar el registro por periodos subsiguientes de diez afios.

* Derecho de renunciar al registro mediante la solicitud de su cancelacién.

» Derecho de promover la declaracion de nulidad de registros marcarios
concedidos invadiendo los derechos del registro previamente otorgado.

s Derecho de defender el registro de la marca cuando éste sea objeto de
demanda de nulidad, caducidad o cancelacion.

o Derecho de solicitar del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el
dictamen técnico que como requisitos de procedibilidad se exige para el
ejercicio de 1a accion pena! en los delitos de reincidencia en 1a infraccion de
imitacion de marcas y de fabricacion de marcas en forma dolosa y con
especulacion comercial.

Finalmente, es importante apuntar que los derechos antes descritos se
relacionan estrechamente con las ventajas inherentes al registro marcario:

* Desde el momento en que |a solicitud del registro se presenta (fecha legal o
de presentacion), se ongina el bloqueo de solicitudes que terceros presenten
posteriormente para marcas iguales o similares en ta misma clase, evitando
con ello que cualquier persona se apodere de la marca.

* Alobtenerse el registro, quien emplea la marca recibe el reconocimiento oficial
de que la marca noinvade derechos previamente adquindos por terceros. y de
que se trata de una marca registrable, cuyo uso no provoca la comision de
una infraccion administrativa o de un delito.

* La obtencion de! registro repercute favorablemente en la valoracion
economica de ta empresa. ya que se cuenta con el reconocimiento de la

! Jahfe Daher, Maunzio Op Cit. p &
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autoridad respecto de la titularidad del derecho al uso exclusivo de las marcas
propiedad del industrial, comerciante 0 prestador de servicios.

OBLIGACIONES DE| DUENO DE LA MARCA REGISTRADA

Derivado del registro de la marca su propietario tiene a su cargo las siguientes

obligaciones: *®

Usar la marca en territorio nacional, por lo menos en uno de los productos o
servicios consignados en el registro, de manera continua y sin interrupciones
de tres 0 mas anos consecutivos.

Usar la marca tal como fue registrada. Sin embargo, puede quedar satisfecha
esta obligacién cuando la marca se use con modificaciones gue no alteren su
caracter distintivo.

Usar la marca precisamente como signo distintivo de los productos o servicios
para los que se registré y no como denominacion genenca de los mismos. Si
el propietario de la marca provoca o tolera que ésta haya perdido su funcién
diferenciadora e identificadora de 105 productos o servicios procederd a la
cancelacion del registro.

Dejar de usar la marca registrada cuando asi lo declare el Instituto Mexicano
de la Propiedad Industrial. Esta prohibicién de usar la marca se decretard
cuando su uso Sea un elemento asociado a practicas monopolicas o de
competencia desleal; cuando el uso de la marca impida 13 distribucion,
producciéon o comercializacion de los bienes y servicios que distingan: y
cuando dicho uso entorpezca 0 encarezca la produccion, a prestacion o la
distribucién de bienes o servicios basicos en caso de emergencia nacional. El
desacato de esta prohibicion sera sancionado como infraccton administrativa.

** Ranget Mechna, Davia Op. Cit. pp. 76 y 77
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Usar la leyenda “Marca Registrada” o las siglas "M.R." o la letra “R"
unicamente en los productos o Servicios amparados por el registro. El
incumplimiento de esta disposicion serd sancionado como una infraccion
administrativa.

Duplicar en los productos, envases o embalajes de productos amparados por
las marcas las leyendas “Marca Registrada”, “M.R." o “R" 0 por algun otro
medio hacer del conocimiento del publico que los productos 0 servicios se
encuentran protegidos por las marcas registrada. El incumplimiento de esta
obligacién origina una pérdida de las acciones civiles y penales derivadas de
la violacion del derecho exclusivo sobre la marca, asi como el derecho de
solicitar la practica de medidas precautorias en el procedimiento de
declaracién administrativa de infraccion de derechos por parte del Instituto
Mexicano de 1a Propiedad Industrial.

£n los casos en que se solicite que el Instituto adopte las citadas medidas
precautorias: comprobar ante dicha autoridad Ia violacion a su derecho, que
tal violacion es inminente, 1a posibilidad de sufrir un dafo irreparable y el
temor fundado de que las pruebas desaparezcan o alteren; otorgar fianza, y
proporcionar Ia informacion necesaria para !a identificacion de los bienes,
servicios o establecimientos relacionados con la violacion del derecho de
exclusividad.

Inscribir en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industnat el documento en el
que conste la transmision de los derechos que confiere la marca registrada, 1a
consecuencia de no efectuar dicha inscnpcion impide que la cesion produzca
efectos en perjuicio de terceros.

Inscribir en el propio Instituto el documento en que conste un gravamen de los

derechos de la marca registrada. El incumplimiento de este requisito registral
ocaslona que el gravamen no produzca efectos en perjuicio de terceros,
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*  Inscribir en el Instituto ia Licencia de uso de la marca registrada. El
Incumplimiento de este requisito registral impide que la licencia produzca
efectos en perjuicio de terceros.

* Antes de la celebracion del convenio de franquicia, proporcionar a quien se la
pretenda conceder, la informacién sobre el estado que guarda su empresa,
asi como la informacién técnica, econémica y financiera de la misma, y las
obligaciones y derechos del franquiciatario que derive de la celebracién del
contrato.

* Inscribir la franquicia en el Institulo Mexicano de la Propiedad Industrial, la
omisién de este requisito determina que la franquicia no produzca efectos en
perjuicio de terceros.

* Renovar el registro de la marca. La falta de renovacion causa la caducidad de!
registro,

2.5 FORMAS DE EXTINCION DEL REGISTRO MARCARIO

Las causas provocadoras de la pérdida del derecho exclusivo que confiere el
registro marcario son las siguientes:

A) Caducidad. Esta figura juridica contempla tres supuestos: por uso de l1a
marca en forma distinta a como fue registrada, si las modificaciones alteran su
caracter distintivo; porque la marca dejo de usarse durante los tres anos
consecutivos inmediatos antenores a 1a solicitud de declaracion de caducidad.
amenos que exista causa justificada para la suspension del uso durante dicho
periodo (es importante senalar que con la normatividad vigente. en lugar de
comprobar el uso. para conceder la renovacion del registro basta hacer la
declaracion bajo protesta de decir verdad, de que la marca se ha usado porlo
menos en uno de los productos o servicios y que no ha sido interrumpiao el
uso durante los mencionados tres afios O mas); porque no se efectue su
renovacion.



B) Cancelaclon. Esta figura juridica contempla dos supuestos: por propia
voluntad de su titular, cuando renuncia al derecho de exclusividad de la
marca; por difusion de la marca motivada por que su titular provocd o tolerd
que se transforme en unz denominacion genérica de 10s productos o servicios
para los cuales se registrd, de tal modo que en los medios comerciales y en el
uso generalizado por el publico, 1a marca haya perdido su caracter distintivo,
como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

C) Nulldad. Esta figura, in genere es, "la sancién que establece la ley para los
actos juridicos que se han realizado de manera imperfecta, consistente dicha
sancién en declararos ineficaces de manera retroactiva, 0 sin efectos
juridicos: o bien que es la cesacion o destruccion retroactiva de los efectos de
un acto juridico que se realizé de manera imperfecta en alguno o todos sus
elementos”. 77

Habrd nufidad cuando un acto juridico es otorgado con sus elementos
esenciales (consentimiento y objeto), pero fe falta algun elemento de validez
como son la forma, la capacidad, la licitud o cuando el consentimiento esta
viciado. Existen dos tipos de nulidad: absoluta y relativa.

La nulidad absoluta se ongina con el nacimiento del acto juridico cuando
éste es ejecutado contra el tenor de leyes prohibitivas o de interés publico. Por
regla general la ilicitud es la causa pnncipal que produce 1a nuiidad absoluta. Por
ultimo diremos que |a nulidad absoluta se produce Ipso iure; el acto afectado por
ella no tiene efectos juridicos, como se desprende del texto del articulo 2226 del
Caodigo Civit Federal: “La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto
produzca provisionalmente sus efectos, los cuales seran destruidos
retroactivamente cuando se pronuncie por el juez 13 nulidad. De ella puede
valerse todo interesado y no desaparece por fa confirmacion o la prescripcion”.

" Bailon Valdominos. Rosalio *Formuiatio de Nuldades Crviles'. 2° reimpresion. Limusa, Méxca,
1997. p 14,
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La nulidad relativa se presenta por estas causas: la falta de forma prescrita

por la ley: la incapacidad leqal de las partes: la presencia de algun vicio del
consentimiento (error, dolo o violencia): la lesion y por tener un objeto, motivo 0
fin Hicito.

Ahora bien, la declaracién de nulidad de un registro se traduce en una nulidad

absoluta, que retrotrae sus efectos a la fecha de presentacion, es decir, es una
nulidad que deviene de fallas de origen, en virtud de que se tramitd y concedi6 en

contravencion a (a ley de la matena.

Las causas determinantes de la nulidad del registro de la marca son las

siguientes:

Porque se otorgd el registro en contravencion de la ley de la Propiedad
Industrial,

Cuando existe un conflicto de uso contra registro, el cual se produce cuando
la marca registrada sea idéntica 0 semejante en grado de posibilidad de
confusidn, a otra que haya sido usada con anterioridad a fa fecha legal de la
marca registrada. Las marcas en conflicto deben aplicarse a los mismos o
similares productos o servicios. Ademas, quien alegue el derecho preferente
por uso antenior, debera comprobar el uso ininterrumpido de 1a marca antes de
1a fecha de presentacion de la registrada. El uso que se invoque puede
haberse efectuado en el pais 0 en el extranjero.

Cuando en fa solicitud del registro fueron aponados datos falses.

Cuando existe conflicto @e un registro contra otro registro, el cual surge
cuando un registro se otorga no obstante la existencia de otro que esta
vigente para una marca igual o semejante en grado de posibiidad de
confusion que, ademds. distingue ios mismos productos O Servicios o
similares.




* Cuando el representante del duedo de una marca registrada en el extranjero
solicita y obtiene en México el registro a su nombre, sin el expreso
consentimiento del titular del registro extranjero.

Por Ultimo, la declaracién de nulidad, caducidad o cancelacién del registro de
una marca, se harad administrativamente por ef Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, aunque en nuestra opinién esta imponante determinacién debe estar a
cargo de una autoridad jurisdiccional. Contra la determinacion del Instituto, ya sea
decretando la nulidad o negandola, no existe un recurso ordinario en la ley de la
materia, por lo que su impugnacion debera hacerse valer mediante el juicio de
amparo indirecto ante ef Juez de Distrito.
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CAPITULO TERCERO

INFRACCIONES Y DEL!TOS EN MATERIA DE MARCAS

3.1. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
3.1.1 CONCEPTO DE INFRACCION ADMINISTRATIVA.

La palabra infraccién provine del latin infractio, que significa quebramiento
de ley o pacto, El maestro José Otén Ramirez la define como “la contravencion a
normas de caracter administrativo derivada de una accion u omision™

Para el maestro Acosta Romero, el concepto general de infraccién “alude
a la violacion de la ley administrativa, que se orgina por un hecho o abstencién
declarados ilegales por 1a ley, que amerita una sancion administrativa, es decir,
que aplica la misma autoridad administrativa®. *°

Las leyes administrativas, constituyen un conjunto de normas juridicas que
tienden a asegurar el orden publico, otorgando derechos y obligaciones a los
gobernados, lmitando asi la actuacion de los pariculares. Sin embargo, en
ocasiones éslos no observan o incumplen dichas disposiciones de caracter
administrativo, es entonces cuando el Estado interviene para hacer respetar e!
orden juridico a través de la potestad sancionadora de la administracion publica.

En este orden de ideas. el Estaco inicia un procedimiento de investigacion
de caracter administrativo. para que siguiendo las formalidades de fey y
respetando las garantias constitucionales (de legalidad y audiencia). se determine
la existencia o no de una infraccion administrativa que deba ser sancionada.

Acorde con lo antenor, podemos concluir que las infracciones
admenistrativas en matena de marcas, estan constituidas por todos aqueilos actos
positivos 0 negativos (hechos u omisiones) que contravengan las disposiciones

¥ Chr. Drocionano jutidico mencano Instituto de investigaciones juridicas ae la UNAM 124 Edicion
Potrua Mexco, 1898 Tomoll.p 1714

* Acosta Romero, Miguel. ‘Teoria General det Derecho Administrativo® 11* Edaon Porrua
Newco, 1992 p 716
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":' :‘de la Ley de la Propiedad Industrial, e investigadas y sancionadas por el Instituto
Mexicano de I3 Propiedad Industrial.

. 31.2 ANALISIS DEL ARTICULO 213 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD
sNDUSTRIAL.

Este precepto establece en veinticinco fracciones Ias diversas conductas
que constituyen infracciones administrativas a las disposiciones de la Ley de la
Propiedad Industrial. En relacion con nuestro tema de tesis, las fracciones que
hacen alusién a las infracciones a los derechos marcanos, son las que a
continuacion se transcnben y se comentan:

Articulo 213. Son infracciones administrativas:

|. Realizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria,
comerclo y serviclos que Iimpliquen competencia desleal y gque se
relacionen con ia materia que esta ley regula.

Esta fraccion hace referencia a la impontante figura de la competencia
desleal, cuando ésta se relaciona con la materia que la Ley de la Propiedad
Industrial regula, entre la que destaca Ia relativa a las marcas.

Para entender la institucion de fa competencia desleal, debemos acudir al
contenido del articulo 10 Bis del Convenio de Paris para fa Proteccion de la
Propiedad Industrial, precepto que ha inspirado en diversas doctrinas,
Jurisprudencias y leyes nacionales, el concepto o 13 regulacion de la competencia
desleal. El numeral de referencia senala lo siguiente

Anrticulo 110 Bis “Competencia Desleal.

1) Los paises de la Union estan obligados a asegurar a los nacionales de los
paises de la Unién, una proteccion eficaz contra la competencia desleal.
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+.“2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a

los usos honestos en materia industrial o comercial.

“3) En particular deberan proaibirse: R
*1. Cualquier acto capaz de. crear una confusion, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de
un competidor,

2. Las aseveraciones falsas en el ejercicio de! comercio, capaces de desacreditar
el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor;

“3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacién, las
caracteristicas. la aptitud en el empleo o la calidad de los productos.”

Por parte de la doctrina, el maestro Rodriguez afirma que ta competencia
desleal “supone necesariamente ge un acto desviatono de la clientela. pero solo
aquel en el que exista una intencion fraudulenta o que vaya mas alla de lo que el
sentido moral consiente lo autoriza™. ¥

Finalmente, en jurisprudencia emitida por e! Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Pnmer Circuito, bajo el rubro MARCAS.
COMPETENCIA DESLEAL, REQUISITOS PARA QUE SE ACTUALICE LA
INFRACCION ADMINISTRATIVA PREVISTA EN LA LEY DE INVENCIONES Y
MARCAS, en la parte conducente establece que. "podemos definir a I3
competencia desleal, como Ia conducta de un competidor que utilizando cualquier
procedimiento en contra de las buenas costumbres o de alguna disposicion tegal,
sustraiga, utilice o explote un derecho comercial o industnial de otro recurrente,
con el fin de obtener ventajas indebidas para si, para vanas personas. 0 para
causarle un dano a aquél.” (Amparo en revision 3043/90. Kenworth Mexicana,
S.A.de C.V. 30 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David
Gongora Pimentel. Secretana: Guadalupe Robles Penetro Semanano Judicial de
la Federacion. Octava Epoca. Tomo VII. P. 320).

* Rodriguez Rodriguez, Joaquin QOp. Cit p 441



Por nuestra parte, concebimos a fa competencia desleal como la conducta
observada por una persona fisica o moral en el desempeno de sus actividades
industriales, comerciales o de servicios, contraria a las disposiciones legales y a
las practicas (que configuran fos buenos usos y costumares) honestas, nobles y
probas, en detnmento de sus competidores, titular:s de los derechos de
propiedad industrial.

Por lo que respecta a los derechos marcarios, podemos afirmar que todas
las conductas violatonas a dichos derechos, invariablemente constituyen
conductas de competencia desleal, como son l0s casos de imitaciones marcarias.

IIl. Poner a la venta o circulacién productos u ofrecer servicios, indicando
que estan protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el
registro de marca ha caducado o ha sido declarado nuio o cancelado, se
incurrird en infraccion después de un afio de la fecha de caducldad o en su
caso, de la fecha de caducidad en que haya quedado firme la declaracion
correspondiente,

Esta disposicion legal tiene relacion con el articulo 131 de la Ley de la
Propiedad Industnal, respecto a que la ostentacion de la leyenda "marca
registrada®, las siglas "M.R.” o el simbolo ®, implica que la marca de que se trate
se encuentra debidamente registrada. por [0 que resulta légico que se sancione
toda conducta que contravenga este precepto al sefialar una falsa indicacién de
marca registrada.

IV. Usar una marca pareclda en grado de confusion a otra registrada, para
amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos
por la registrada.

Esta disposicion legal tiene relacion con la fraccion XVI del articuio 90 de
la Ley de la Propiedad Industnal. que sefala que no sera registrable como marca
aquélla que induzca a la confusion con otra registrable o vigente, constituyendo
una norma de caracter preventivo y |a Que comentamos presenta ya un caracter
represivo.
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La palabra confusion significa Ja mezcia de dos 0 mas cosas diversas de
modo que las pares de la una se incorporasen a la otra: falta de orden o de
claridad (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espainola). Y ante la
omisién de la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento, el maestro Jalife
Daher propone como criterio a utilizar para determinar cuando existe “similitud en
grado de confusion” de marcas, es atendiendo los siguientes aspectos: *'

a) Contraste de las marcas atendiendo a Su aspecto visual (cuando a primera
vista de golpe, sin realizar mayores analisis, dos marcas pueden ser tan similares
que se confunden ya por un medio grafico de identificacion como un gallo, ya
porque sus etiquetas combinan los mismos colores o los envases son
practicamente iguales), fonético (como seria ef caso de pronunciar las marcas de
café "LEAL" y “LEGAL", otro caso es el de un marca que pretendi6 registrarse
para distinguir “cervezas’, bajo las siglas "T.K.T.", lo que aun y cuando
visualmente dicha marca no era confundible con 1a conocida marca “TECATE",
fonéticamente se daba una total coincidencia que impedia, desde luego, ia
concesion del registro o bien, ocasionaria 1a comision de la infraccién que se
comenta) e ideologico (aspecto tambieén conocido como semantico o de
significado, es decir, se refiere especificamente a la idea gue la marca proyecta
en la mente del consumidor, como serian las marcas *KISSES™ y "Besos”, mismas
que no presentan similitud alguna en et aspecto fonetico y visual, pero en el
ambito ideolégico, por ser una traduccion de la pnmera, la coincidencia es
absoluta porque la idea que evocan en {a mente del consumidor es exactamente
la misma).

b) En funcion de los productos o servicios que distinguen.
c) En atencién a la coincidencia de vocablos en su conjunto.

d) En funcion del publico al que se dirigen los productos y servicios y los lugares
en que se expenden y proporcionan.

»* Jalife Daher. Maurico. Op Cit po. 34y 35

62



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, siempre que dichos nombres,
denominaciones o razones sociales estén relacionados con
establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por
la marca.

Esta fraccion tiene por objeto trasladar el supuesto previsto para el uso
ilegal de una marca (fraccion IV antes comentada) a (a hip6tesis normativa de que
la misma sea empleada como elemento de un nombre comercial 0 de una
denominacion o razon social,

Al respecto, consideramos oportuna la critica que efectia a este precepto
el maestro Jalife Daher: “En reiteradas oportunidades, con motivo del comentario
realizado respecto de diversos preceptos relacionados con el conflicto marca /
nombre comercial / denominacién social, hemos destacado el erroneo enfoque
asumido por el legislador sobre este asunto, el cual parece tener su origen en el
hecho de que se equipara a la denominacion social con instituciones del derecho
de la propiedad industrial, siendo que nada justifica esta suposicion... la confusion
en que incurre el legistador, consistente en asignar a la denominacidn social
efectos de institucion generadora de derechos de propiedad industrial, hace que,
al contar con una denominacion social, se presuponga que la misma se usara

como marca, lo que provoca 1a confrontacion.” ¥

Efectivamente, no es posible considerar a las denominaciones O razones
sociales (correlativo al nombre propio de las personas fisicas) como derechos de
Propiedad Industnal, concediéndoles efectos de exclusividad equivalentes a los
que denvan gel empleo de un nompre comercial, siendo Que se trata de figuras
juridicas diferentes.

¥ Jahfe Daher, Maurico. *Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial®, 1* Edicion. Mc Graw-Hill.
México, 1998, p.31
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VIl. Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o
emblemas a que se refiere el articulo 4 y las fracclones VI, ViNI, IX, XII, XIif,
XIV y XV del articulo 90 de esta Ley.

£n principio en esta fraccion no se afectan directamente derechos de una
persona O empresa en particular, sino que se considera como indebida la
utilizacién como marca de signos que se califican como inapropiados para ese fin
como los consistentes en escudos, banderas 0 emblemas de cualgquier pais,
entidad federativa, municipio u organismo intemacional o divisiones politicas
equivalentes; denominaciones, sigtas, simbolos o emblemas de organizaciones
internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra
organizacion reconocida oficialmente; sellos oficiales de control, monedas, billetes
de banco 0 monedas conmemorativas; condecoraciones, medallas u otros
premios obtenidos en exposiciones, fenas, congresos, eventos culturales o
deportivos, reconocidos oficialmente. En estos supuestos por io general el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe iniciar de oficio el
procedimiento de declaraciéon administrativa de infraccién,

Por el contrario, en el caso de los signos distintivos consistentes en los
nombres, seudonimos, firmas y retratos de personas; los titulos de obras
intelectuales o artisticas de publicaciones y difusiones periddicas, los personajes
ficticios o simbolicos, los personajes humanos de caractenzacion, los nombres
afisticos y las denominaciones de grupos aristicos y tratdndose de marcas
notorias, al existir un afectado individual, por lo general el procedimiento de
declaracion agministrativa de infraccion se inicia a peticion de parte.

VIl Usar una marca previamente registrada 0 semejante en grado de
confusion como nombre comercial, denominacién o razon social o como
parte de éstos. de una persona fisica o moral cuya actividad sea la
produccion, importaciéon o comercializacion de bienes o servicios Iguales o
similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimlento,
manifestado por escrito, de! titular del registro de marca o de la persona gue
tenga facultades para ello.




Este supuesto normativo tiene estrecha relacién con las infracciones
previstas en las fracciones IV (usar una marca en grado de confusion) y XVIli
(usar una marca idéntica a otra registrada) del anticulo en comento, al usarse una
marca previamente registrac a 0 semejante en grado de confusion como nombre
comercial 0 como parte de #5te, concomitantemente se comete alguna de las
conductas a que se refieren las mencionadas fracciones IV y XVIil.

XVIIi. Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin la
licencia respectiva, en productos o servicios iguales o simllares a los que la
marca se aplique,

Esta hipétesis normativa fue incorporada como infraccion con las reformas
en 1994 a la Ley de la Propiedad Industrial, en vitud de que antenormente se
tipificaba como delito. Por su estrecha relacion con la anteriormente comentada
fraccion IV, se considera pertinente fusionar ambos preceptos en uno solo como
lo propone el maestro Jalife Daher: "Esta hipotesis fue incorporada como
infraccién administrativa en las reformas a la LPl en 1994, como resultado de su
eliminacion como delito. Sin embargo. de manera sumamente desafortunada, e!
precepto se mantuvo de manera independiente al supuesto que prevé el uso
ilegal de una marca similar en grado de confusién, que es el previsto en la
fraccion IV de este mismo articulo 213. Lo deseable, sin ninguna duda. hubiese
sido que ambos preceptos se fusionaran, para sancionar en Ia misma forma el
empleo de una marca igual o confundible sin consentimiento de su titular”. »*

XIX. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o similares a
los que se aplica una marca registrada a sabiendas de que se usd ésta en
los mismos sin consentimiento de su titular.

En esta fraccion se vuelven a repetir los supuestos de una marca
registraga en relacion al conocimiento del que la usa indebidamente de que
carece de 13 autonzacion del titular y que comercialice 10s productos que ampara
la marca registrada. Es importante destacar que el comercializador debe tener
conocimiento de el uso de la marca ha sido sin el conocimiento del titular. Esta

* Ibigem Tomo Hil p 481
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siluacion explica la practica de notificaciones extrajudiciales por medio de
fedatario publico para que el comercializador asuma la responsabilidad lega! o
cese en |a venta de los proguctos que indebidamente emplean la marca.

El término “a sabiendas” tiene por objetivo prote jer al comercializador de
buena fe, que no tiene la capacidad material de conocer y verificar la situacion
juridica de los bienes que comercializa o pone en circulacion.

XX, Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica
una marca registrada que hayan sido alterados.

Esta hipolesis constituye una importante disposicién que previenen [a
comision de moltiples y graves actos de competencia desleal, como pueden ser
por ejemplo los emprendidos por un competidor que, para desacreditar una marca
rival, pueda recurrir a ia alteracion de los productos competidores.

Asimismo, se refiere a los casos de productos no onginales, como es el

caso de aceites de coche o shampoos que aun vendiéndose en su paquete
' original, el contenido ha sido alterado, por lo que se reitera su finalidad de impedir
que el consumidor sea victima de practicas desieales en el comercio,
preservando con ello la funcidn de garantia y distintividad que la marca siempre
debe cumplir.

XXI. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos a los que se aplica
una marca registrada, después de haber alterado, sustituido 6 suprimido
parcial o totaimente ésta,

En esta fraccion se presentan los mismos elementos que los supu'estos
anteriores, pero con la modificacion que significa el alterar una marca. Tiene
estrecha relacion con el anticulo 128 de la propia Ley de la Propiedad Industrial,
en el cual se ordena que las marcas deben usarse tai y como fueron registradas o
con modificaciones que no alteren su caracter distintivo.

El presupuesto que nos ocupa se actualiza cuando los titulares de marcas,
al hacer modificaciones a su propia marca, la hacen parecerse a otra con mas

66



prestigio y/o clientela efectiva en menoscabo de! titular de 'a marca afectada,
como ocurre usualmente con ciertos productos, por ejemplo calzado o vestuario,
en que Ia marca que éstos portan es suslituida por la de otro comerciante que
adiciona estampados o accesorios a dichos productos, eliminando la marca
original.

XXV. Las demds violaciones a las disposiciones de esta ley que no
constituyan delitos.

Esta fraccion es de gran amplitud y acoge todas aquelias conductas que
no encuadren en los antenores supuestos. Ejemplos de actos que podrian
constituir infraccion administrativa al amparo de este precepto, es el relativo a la
obligacién de proporcionar informacion al Instituto Mexicano de la propiedad
Industrial (articulo 204) o ta oposicion a una visita de inspeccién (articulo 206).

3.2 DELITOS EN MATERIA DE MARCAS
3.2.1 Concepto de Delito.

La doctrina ha apartado diversas definiciones de delito “Para Maurach es
una accion tipicamente antijuridica, atribuible, para Beling es la accion tipica
antijuridica, culpable, sometida a una adecuada sancion penal y que ltena las
condiciones objetivas de penalidad; Max Emesto Mayer define al delito como
acontecimiento tipico, antijuridico e imputable; Edmundo Mezger afirma que el
delito es una accion tipicamente antijuridica y culpable; para Jiménez de Asua es
un acto tipicamente antjuridico cufpable, sometido a veces a condiciones
objetivas de penahcad imputable a un hombre y sometido a una sancion penal” »

Al analizar los anterores definiciones, el maestro Lopez Betancourt
concluye que son siete 10s elementos de! delito, correspondiendo a cada aspecto
positivo su respectivo negativo. Cuando se hable de los pnmeros (aspecto

' cfr. Lepez Betanceurt, Eguardo "Teoria del delito”. 7* Edcion Porrua Mexco. 1999 p 65
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positivo) estaremos ante la existencia del delito; cuando del segundo, de Su
inexistencia, como a continuacion se indica: *

Elemento Posltivos Elementos Negativos
Conducta 1 Ausencia de conducta
2 Tipicidad 2 Ausencia del Tipo 6
Atipicidad
3 Antijuricidad 3 Causas de justificacion
4 Imputabilidad 4 Inimputabilidad
5 Culpabilidad 5 Inculpabilidad
6 Condicionalidad Objetiva 6 Falta de condiciones
objetivas
7 Punibiidad 7 Excusas absolutorias

De manera breve, los maestros Carranca y Trujillo y Carrancd y Rivas
explican los referidos elementos: "La dogmatica juridica moderna fija et concepto
de delito a los efectos técnicos - juridico, asi: es la accion antijuridica, tipica,
imputable, culpable y punible, en las condiciones objetivas de punibilidad. Accién
quiere decir acto u omision, elemento fisico del delito. La accion antijuridica es 1a
que se opone a la norma cultural, subsumida en la penal. La accion tipica es la
que se adecua al tipo legal, hipdtesis de conducta humana consagrada en la ley.
L3 accion imputable es la atnbuible a un sujeto en vista de su capacidad penal. La
accion culpable es la imputable y responsable. es decir, la que cabe se reproche
al sujeto. La accion punible es la que en |a ley esta conminada con una pena. la
que sirve de presupuesto a la pena, requinendose en la ley condiciones objetivas
para su justificacion , como son todas aquellas que con tal caracter se incluyen en
el tipo. Los elementos positivos del concepto de dehto, que son los antes

descntos, estan limitagos por 1os negativos , y ambos completan dicho precepto”
»

* |igem. Tomo Ml p.2162
* Carranca y Trujilio, Raw! y Carrancs y Rivas, Raul. "Cédigo Penal Anotaco”. 22° Edicion. Porrua
hiexco, 1999. p 31
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Las anteriores consideraciones doctrinarias son recogidas por el Cédigo
Penal Federa!l que en su articulo séptimo senala: "Delito es el acto u
omisién que sancionan las leyes penales”

Por regla general en los codigos penales (Federal, Estatales y del Distrito
Federal) se regulan los diferentes delitos (vg. Robo, lesiones, homicidio, violacion,
secuestro, fraude y peculado, entre otros). Sin embargo, existen otras conductas
antisociales que se encueniran tipificadas en otros ordenamientos, como es el
caso de la Ley de Propiedad Industrial, a estas conductas se les denomina
"Delitos especiales”, precisamenle porque constiluyen disposiciones normativas
penales que no forman parte del Codigo Penal, sino gue se encuentran dentro del
texto de una ley especial.

Por otra pante, las caracteristicas que distinguen a la infraccion del delito
son las siguientes:

a).- La infraccion es sancionada generalmente por una autoridad
administrativa subordinada, mientras que el delito es castigado por una autoridad
Judicial.

b). El acto u omision que da lugar a la infraccién viola disposiciones de
caracter administrativo como por ejemplo leyes, reglamentos 6 circulares. El delito
vulnera normas de derecho penal que protegen valores juridicos como la vida, la
salud, 6 el patrimonio.

c).- La infraccion puede ser atibuida a personas fisicas y a personas
morales, mientras que el delito unicamente puede cometerse por personas
fisicas.

d).- La sancién aplicable en el caso de la infraccion se traduce en multas,

clausuras o arrestos hasta por treinta y seis horas. £n el delito puede imponerse
una sancion privativa de la libertad (carcel) hasta por sesenta afos.
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3.2.2 Analisis del articulo 223 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Este precepto estatlece en seis fracciones las diversas conductas que
constituyen delitos en mat :jia de propiedad industrial. En relacion con nuestro
tema de tesis, las fracciones que hacen referencia a los delitos sobre derechos
marcarios, son las que a continuacion se transcriben y se comentan:

Articulo 223. Son delitos:

|.- Relncidir en las conductas previstas en las fracciones !l a XX!i del
articulo 213 de esta Ley, una vez que la primera sanclén administrativa
Impuesta por esta razén haya quedado firme.

El elemento fundamental de esta fraccion es el termino “reincidir”, e! cual
es definido en el segundo parrafo, del articuio 218 de la propia Ley de la
Propiedad (ndustrial: "Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta ley y
demas disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes
infracciones a un mismo precepto, cometidas dentro de los ¢os anos siguientes a
la fecha en que se emiti6 |a resolucion relativa a la infraccion”.

Lo anterior significa que para la comision del delito tipificado en esta
fraccién es requisito indispensable haber cometido, con antenoridad, infraccion
administrativa a la que le haya recaido la sancion administrativa correspondiente
a través de Resolucion emitida por el Instituto Mexicano de 1a Propiedad
Industrial, misma que debe haber quedado firme.

En nuestra opinion es necesana una adicion iegislativa a esta fraccion a
efecto de que la reincidencia se considere respecto a todas y cada una de las

conductas previstas en el anticulo 213 de 13 ey en comento.

Por otra pane, el segundo pamafo del articulo sexto del Codigo Penal
Federa! establece:™ Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas
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) ‘dlsposlclones, la especial prevalecera sobre la general. "Esto significa que de
- manera preferente se debe aplicar la Ley de la Propiedad Industrial.

Precisamente el segundo parafo del articuto.; 18 de este ordenamiento
Juridico establece que por reincidencia se entiende cad 1 una de las subsecuentes
infracclones a un mismo precepto, cometidas dentro ae los dos aios siguientes a
la fecha en que se emitié la resolucion refativa a la infraccion.

Aqui es de llamar la atencidn Ia notoria contradiccion entre lo dispuesto
por la fraccion | del articulo 223 y e! segundo parrafo del numeral 218, ambas de
la Ley de la Propiedad Industnal. Efectivamente, de acuerdo con el prmer
precepto en cita determina que la reincidencia se computa desde el momento en
que la sancion administrativa hubiere quedado firme, mientras que para el
segundo ese momento es aquel en el que la resolucion administrativa sea
emitida. En nuestra opinién debe prevalecer lo establecido por la fraccion | del
citado articulo 223 en virtud de que ninguna resolucion administrativa que no haya
quedado firme, podra afectar la esfera juridica del particular.

Il. Falsificar marcas en forma dolosa y con fin de especulacién
comercial, marcas protegidas por esta ley. La pnmera parte de esta fraccion se
refiere a “falsificacion de marcas”, expresion criticada por !a doctrina, en virtud de
“que no parece descnibir un tipo de conducta identificable de cuantas suelen
sancionarse en esta matena. Cuando una persona reproduce ilegalmente una
marca, y la aplica a mercancias faisas, es claro que esta incuriendo en
actividades de falsificacion. pero ésta estd dingida al producto mismo, en el
sentido de que es éste el que puede calificarse como falsificado. La marca es
solamente un vehiculo para llevar al consumidor a fa adquisicion de un bien que
se presenta como auténtico sin serlo, a consumir el faiso en tugar del onginal, y a
beneficiar con su compra al falsificador. Es entonces ei bien respectivo el que
debe entenderse como falsificado, y 1a falsificacidn de la marca es s6lo un
elemento mas que, para efectos legales, puede defimrse en términos mas
precisos como reproduccion ilegal de la marca, o bien, como uso no autonzado,

que desde luego son expresiones que refieren un mismo contenido” ¥

*" Jahte Daher. Mauncio Op Cit p 505
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Respecto al requisito de que Ia falsificacion sea dolosa, no cabe duda que
su insercion en ley resulta innecesaria en virtud de que nadie va a falsificar una
marca de buena fe, esto es que la faisificacion implica el conocimiento exacto del
sujeto activo de los derechos tutelados y de las mercancias auténticas, lo que
conlleva su animo de transgredir 1a ley.

Finalmente, en relacién al elemento consistente en la especulacion
comercial, debemos destacar que antes del 17 de mayo de 1999, ia fraccién en
comento utilizaba el término “escala comercial™, el cual resultaba vago e impreciso
y permitia que muchas falsificaciones de marcas quedaran impunes, al no
acreditarse en las causas penales el cuerpo del delito por la ambigiedad de ese
término "escala comercial®,

La reforma en comento fue acenada porque va acorde con nuestro
sistema juridico (el término “escala comercial™ habia sido copiado del texto del
Tratado de Libre Comercio de América de! Norte). particularmente con e!
contenido de! articulo 75 fraccion 1 del Cédigo de Comercio que reputa acto de
comercio toda adquisicion, enajenacion y alquiler venficado con propdsito de
especulacion comercial, de mantenimientos, articulos, muebles o mercaderias,
sea en estado natural, sea después de trabajados o labrados. Esto significa que
la especulacion comercial se presenta cuando se persigue un dnimo de lucro,
pero en este €aso. un lucro :ndebido.

ill. Producir, almacenar, transportar, introducir al pais, distribuir 6
vender, en forma dolosa y con fin de especulacion comercial, objetos que
ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta ley, asi como aportar
o prever de cualquier forma, a sabiendas, materias primas o insumos
destinados a la producciéon de objetos que ostenten falsificaciones de
marcas protegidas por esta ley.

Esta fraccion considera una gama de conductas muy amplia, con lo que la

proteccion juridica de las marcas se ve fortalecida. Destacan los elementos
relativos al dolo (querer el resultado ilicito) y 1a especulacion comercial (dnimo de
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lucro), asimismo el sujeto activo toma diferentes matices: productor, almacenador,
transportista, inductor, distnbuidor, vendedor, aponador 6 proveedor, en relacion a
objetos que ostenten faisificaciones de marcas tutelados o a las materias primas o
insumos destinados a la produccion de objetos que ostenten falsificaciones de
marcas protegidas legalmente.

Por otra parte debemos apuntar gue el articulo 223 Bis de la Ley de la
Propiedad Industrial sefala otro delito marcario cometido por quien venda a
cualquier consumidor final en vias o en fugares publicos, en forma dolosa y con el
fin de especulacion comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas
protegidas por esta Ley. En principio e! tipo penal aqui descrito podria encuadrar
en la fraccion Il del articulo 223 del ordenamiento juridico citado, sin embargo no
es asi porque va dirigido particularmente a los denominados “vendedores
ambulantes”, con el claro objetivo de desestimular tan dafnina actividad para los
titulares de los derechos marcarios.

De acuerdo a las reformas del 13 de julio de 1994 a la Ley de la
propiedad, e! catdlogo de delitos marcarios se vio disminuido en virtud de que
diversas conductas que hasta antes de la referida reforma eran consideradas
como delitos (vg. Usar una marca registrada, usar como marca el escudo nacional
y usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada), ahora
constituyen infracciones administrativas.

3.3 Sanclones Administrativas y Penas por Delitos Marcarios: Articulos 214
y 224 de la Ley de la Propledad industrial.

3.3.1 Sanciones por Infracciones Administrativas: Articulo 214 de la
Ley de la Propiedad Industrial.

De acuerdo con el pnmer parrafo det afticulo 21 Consttucional la
imposicidn de 1as penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial y la
aplicacion de sanciones por infracciones coresponde 2 la autoridad
administrativa.
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En congruencia con el principio de la division de poderes (articulo 49 de la
Norma Suprema), es facultad de la autondad administrativa aplicar
sanciones por las infracciones previstas no solamente en los reglamentos
gubernativos y de policia, sino también en ordenamientos sustantivos de
caracler administrativo, como es el caso de la Ley de la Propiedad
Industrial.

El maestro Nava Negrete define a la sancion administrativa como “el
castigo que imponen las autondades administrativas a los infractores de la ley
administrativa. Presupone la existencia de un acto ilicito, que es la operacion o
infraccién de un ordenamiento juridico administrativo. El daiio que se causa porla
infraccion ¢ ilicito administrativo, a la administracion, a ia colectividad, a3 los
individuos o al interés general tutelados por la ley, tiene como consecuencia
juridica ef castigo consistente en la sancion administrativa™. **

L.a autondad competente para imponer las sanciones por infracciones
administrativas en materia marcaria es el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial, las cuales pueden consistir en lg siguiente:

a) Multa.- Esta figura juridica puede ser definida como “la pena pecuniaria
consistente en el pago al Estado de una cantidad de dinero.” **  Las
multas estan previstas como sancion y son aplicables al sujeto que cometa
una infraccion.

La imposicion de multas puede ser hasta un importe de veinte mit dias de
salario minimo general vigente en el Distnto Federal. Cuando persista la
infraccion administrativa después de que se notfique la Resolucion por la que se
sancione dicha infraccion y expire el plazo concedido por el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial para que el infractor demuestre haber cesado en su
conducta infractora, se impondra una multa adicional hasta por el impone de
quinientos dias de salano minimo vigente en el Distrito Federal por cada dia que

* ¢hr “Diccionano Juridico Meucano” Op Cit Tomo IV, p 2872
¥ Ibigem Tomo 111 p 2162

74



~persista la infraccion. En caso de reincidencia se duplicaran las multas pero no
- excedera del triple de los citados montos economicos.

La facultad discres jonal de la autonidad administrativa para determinar el
monto de las multas pue.je dar jugar a que injustamente se apliquen sanciones
diferentes en su cuantia que conlieven inequidad y despropercionalidad ante
infracciones iguales, es decir, que a dos sujetos en la misma situacion econdmica
y que cometan la misma infraccion, se les apliquen multas muy diferentes por lo
que ve a su monto.

b) Clausura.- Significa cerar el estabiecimiento por una orden, ya sea
administrativa o judicial, y puede tener el cardcter de medida (en nuestra
ley) o de sancion. La clausura puede ser temporal hasta por noventa dias
o definitiva.

La clausura puede imponerse en !a resolucion respectiva ademas de la
multa o sin que ésta se haya impuesto, en a inteligencia de que la clausura
definitiva sera procedente cuando el establecimiento haya sido clausurado
temporalmente por dos veces y dentro de! lapso de dos anos, si dentro del mismo
se reincide en la infraccion, independientemente de que hubiere vanado su
domicilio.

La ejecucion de la clausura temporal o definitiva se lleva a cabo por
personal comisionado del Instituto Mexicano de la Propiedad Industnal,
levantando acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por 1a
persona con la que se entienda la diligencia o por el personal ccmisionado si
aquélla se niega a proponerios.

El acta circunstanciada debe contener: hora, dia, mes y ano en que se
practique {a diligencia; calle, numero, poblacion y entidad federativa en gue se
encuentre ubicado el lugar donde se practique 12 visita; numero y fecha del oficio
de comisién que la motivd. Incluyendo a igentificacion del inspector; nombre y
caracter de la persona con quien se entendio la diligencia; nombre y domicilio ge
las personas que fungieron como testigos; mencion de la oportunidad que se dio
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al infraccionado de ejercer su derecho de hacer observaciones; declaracion del
infraccionado, si quisiera hacerta, mencion de la oportunidad que se dio al
infraccionado de ejercer su derecho de confirmar por escrito las cbservaciones

que hubiera hecho en el momento de la diligencia y macer otras nuevas al acta
levantada, dentro del término de diez dias; y n.mbre y firma de quienes
intervinieron en 1a diligencia, incluyendo al personal comisionado, y en su caso, la

indicacion de que el infractor se nego a firmar el acta.

Del acta levantada se dejara copia a la persona con quien se entendio la

diligencia, aun cuando se hubiere negado a firmarta, io que no afectara su validez.

Finalmente, la ejecucion de la clausura temporal se sujetarad a las siguientes

reglas:

c)

En caso de que en el establecimiento se encuentren bienes o productos
perecederos, se procedera a extraerios bajo la responsabilidad del propietario
o encargado del establecimiento.

Si los bienes o productos perecederos fueren objeto de la infraccion
administrativa que se sanciona, el propietaro del establecimiento o el de los
bienes o productos de que se trate solo podra extraerlos si otorga previamente
garantia suficiente, a juicio del instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
para asegurar |a reparacion de los dafos y perjuicios que se causen al titular
del derecho de proptedad industnal afectado por a infraccién administrativa o
a lerceros, en cuyo Caso Se removeran ios signos distintivos infractores.

Los selios de clausura tendran una numeracion progresiva y seran
relacionados en el acta respectiva.

Liegado el término de la clausura temporal, e Instituto ordenara el retiro de los
sellos mediante diligencia de la que se levantara acta circunstanciaca.

Arresto.- Consiste en la detencion de caracter provisional y se realiza en
lugar distinto del destinado al cumplimiento de 1as penas de privacion de la
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libertad. Acorde a la garantia individual consagrada en el articulo 21 de fa
Canta Magna, el arresto administrativo no podra. bajo ningin concepto,
exceder de 36 horas. No se tiene noticia a la fecha de arresto alguno
ordenado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Por otra parte, es importante destacar que al dictar la Resolucién
Administrativa correspondiente, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
debera tener en cuenta:

o Elcaracter intencional de la accion u omisién constitutiva de la infraccién,

¢ Las condiciones econémicas del infractor.

e La gravedad que la infraccion implique en relacibn con el comercio de
productos o la prestacion de servicios, asi como el perjuicio ocasionado a los
directamente afectados.

Finalmente, debemos apuntar que las sanciones administrativas son
independientes (articulos 221 y 221 bis de la Ley de la Propiedad Industrial) de la
indemnizacién que pudiera cotresponder por dafos y perjuicios, en términos de 13
legislacion civil y en los términos de ia ley de Ia materia que sefala que dicha
indemnizacion nunca serd menor o inferior al cuarenta por ciento de! precio de
venta al publico de cada producto o la prestacion de servicios que impliquen
violacion a los derechos protegidos por (a ley.

El procedimiento por la conusion de una infraccion por naturaleza juridica no
es compatible con la condena de resarcimiento por dafios y perjuicios. Para lograr
la indemnizacion es necesano instaurar un juicio civil que de lugar a una
sentencia que condene al infractor. Desde luego que ta Resolucion dictada por el
Instituto Mexicano de ta Propiedad Industrial debe estar firme, en virtud de que
constituira el documento base de la accion civil.

Astmismo, podria ser procedente una accion por dano moral ya que el uso
indebido de una marca puede danar la reputacion, crédito comercial, etcétera de
una empresa, ya que la reputacion, la imagen, el crédito comercial de un
comerciante constituyen un bien social de alto valor y cuando es dafado puede
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considerarse como dano moral puesto que tales bienes son inmateriales y
repercuten en la situacion econoémica de la empresa reflejandose en dafos
patrimoniales.

3.3.2 PENAS POR DELITOS MARCARIOS: ARTICULO 224 DE LA LEY DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La palabra pena proviene de! vocablo latino poena, referente al castigo
impuesto por fa autoridad legitima al que ha cometido delito o falta. E! significado
de! mencionado vocablo implica también e! sufimiento, afliccion y dolor.

Para el maestro Alvaro Bunster la pena es "la disminucién de uno 0 mas
bienes juridicos impuesta jurisdiccionalmente al autor de un acto antijuridico
(delito). ** El autor en cita ilustra su definicion con el ejemplo del homicida que
ve materialmente reducida su esfera juridica al deber soponar la pena de
privacion de libertad en un centro penitenciario.

El maestro Mir Puig define a la pena como “un mal con el que amenaza el
Derecho Penal para el caso de que se realice una conducta considerada como
delito.” *' Y para el maestro Castellanos Tena la pena es el castigo legaimente

impuesto por el Estado al delincuente para conservar el orden juridico.” a

Por otra parte, el tratadista Maurach enfatiza la impontancia y necesidad de la
pena al decir: “Una comunidad que renunciara a su imperio penal . . . renuncaria
a simisma.” ** Al respecto. el maestro Malo Camacho agrega: "La pena es un
elemento fundamental y megdular del derecho, al grado de ser rasgo definitorio de

la propia rama juridica que, precisamente, se denomina derecho penal.” *  Yel

‘ cir ‘Diccronana Juridico Mex:cano™ Op Cit Tomo IV p 2372

' Lopez Betancount, Eduarco “Introduccion al Derecho Fenal”, 8* Egicron Porrua Méxco, 2000
p 253

* Castellanos Tena, Fernando “lineamientos Eiementales ce Derecho Penat’ 23 Edicon Pornua
Mexco, 1986. p. 318

3 Ctr. Arnola Cantero, Juan Fedenco ‘La Pena de Muerte en Ménce® 2* Eacion. Tritias Mexico,
1965 p. 59

* Malo Camacho. Gustavo. *Derecno Penal Mexcano®. 2* Edicion Porria Méxco, 2000 .70
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doctor Garcia Ramirez concluye: “Delito sin pena, es como una campana sin
badajo.” **

- De todo lo anteriormente expuesto, podemos sefalar las siguientes
caracteristicas que debe contener la pena:

a)} Proporcional al delito. Esto es, los delitos graves deben sancionarse con
penas igualmente graves.

b} Personal. Sdlo debe imponerse al delincuente, nadie debe ser castigado
por el delito de otro.

c) Legal. Las penas deben estar siempre establecidas en al ley, haciendo
realidad el principio nulla poena sine tege.

d) lgual. Implica que las penas deben aplicarse por igual, sin importar
caracteristicas de las personas, como lo pueden ser su posicién social,
economica, religiosa, etcétera.

e) Correccional. Debe tender a comegir la conducta equivocada del
delincuente.

f) Juridica. Poria aplicacion de penas se logra el restablecimiento def orden
legal.

Ahora bien, ei articulo 224 de [a Ley de la Propiedad Industnal, sefala que
las penas que se deberan de aplicar a 10s sujetos activos que cometan alguna
de las conductas antisociales en matena de marcas, son ias siguientes:

¢ Reincidir en las conductas previstas en las fracciones Il a XX!I del anticulo
213 de la Ley de la Propiedad Industnai (relativas a faltas consideradas
como infracciones). una vez que la pnmera sancion administrativa

** Garcta Ramirez. Sergio "Proceso Penal y Derchos Humanos® 3* Eaicon. Porria. Méxco, 1997
0.205.
| opez Betancourt Eauardgo. Op Cit p 254

ESTA TESISNO SAIF ™
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Impuesta por esta razén haya quedado firme: De dos a seis afos de
prisién y multa por el importe de cien a diez mil dias de salario minimo
general vigente en el Distrito Federal.

e Faisificar, en forma dolosa y con el fin de especulacion comercial, marcas
protegidas por 13 Ley de la Propiedad Industrial: De tres a diez afios de
prisién y multa de dos mil a veinte mil dias de salario minimo genera!
vigente en el Distrito Federal.

¢ Producir, almacenar, rranspontar, introducir al pais, distribuir o vender, en
forma dolosa y con fin de especulacion comercial, objetos que ostenten
falsificaciones de marcas protegidas por la Ley de la Propiedad Industrial,
asi como aportar 0 proveer de cualquier forma, a sabiendas, matenas
primas o insumos destinados a la produccion de objetos gue ostenten
falsificaciones de marcas protegidas por la ctada Ley: De tres a diez afios
de prision y multa por el importe de dos mil a veinte mil dias de salario
minime general vigente en el Distrito Federal.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el anticulo 223 bis delaLey de
la Propiedad Industnal, a! que venda a cualquier consumidor final en vias o en
lugares publicos, en forma dolosa y con el fin de especulacion comercial, objetos
que ostenten falsificaciones de marcas protegidas, se impondra de dos a seis
afios de prision y multa de cien a diez mil dias de salano mintmo general vigente
en el Distrito Federat,

La autoridad competente para investigar y perseguir los delitos marcarios
es el Ministerio Piblico Fegeral (Procuradurnia General de la Repubhica), en virtud
de tratarse de ilicitos de caracter federal. Es imponante subrayar que los delitos
marcarios solamente se perseguiran por querelia de parte ofendida.

La querella es definida por el maestro César Augusto Osorio como “una
manifestacion de voluntad. de ejercicio potestativo, formulada por el sujeto pasivo
o el ofendido con el fin de que el Ministerio Publico tome conocimiento de un



delito no perseguible de oficio, para que inicie e integre la averiguacion previa

correspondiente y en su caso ejercite la accion penal.” ¢’

Por otra parte, de acuerdo con el contenido ¢'2l articulo 194, fraccién VIl
del Cédigo Federal de Procedimientos Penales, falsi.icar, en forma dolosa y con
fin de especulacion comercial, marcas protegidas por fa ley de la materia (articulo
223-ll de la Ley de ia Propiedad Industrial). o producir o almacenar, transportar,
introducir al pais, distribuir o vender, en forma dolosa y con el fin de especulacion
comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la ley de
la materia, asi como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas. materias
primas © insumos destinados a la produccién de objetos que ostenten
falsificaciones de marcas protegidas por la legistacion marcaria (articulo 223-{l)
Ley de la Propiedad Industrial), son conductas antisociales que se clasifican como
delitos graves, porque se considera que afectan de manera importante valores
fundamentales de la sociedad.

En relacion con lo antenior, la fraccion | del anticulo 20 de la Carta Magna
establece que tratandose de delitos graves. no serd procedente otorgar el
beneficio al inculpado o procesado de 13 libertad provisional bajo caucion. En
nuestra opinion, respecto a los delitos marcarios considerados por el Codigo
Federal de Procedimientos Penales como graves, lo correclo seria que tales
delitos se persigan de oficio y no por querella de pane ofendida.

Finaimente, 2 autondad competente para aplicar las penas por delitos
marcarios, es el Juez de Distrito en Matena Penal, perteneciente al Poder Judicia!
de la Federacion.

3.4 REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD PARA IMPONER SANCIONES Y
PENAS

Un requisito de procedibilidad para el ejercicio de ias acciones cCiviles 0
penales denvados de 1a violacion de un derecho de propiedad industnal, asi como
para la adopcién por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

' Osono y Nisto. Cezar Augusto °*La Averguazion Previa® §* Eaicién Porrua. Mexco. 1998 p 66
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respecto al procedimiento de dectaracion administrativa relativa a la violacion de
algun derecho marcario (vg. retiro de la circulacion de las mercancias, objetos,
utensilios © instrumentos: prohibicion de comercializacion; aseguramiento de
mercancias, orden general de suspension y ctausura), consiste en que sera
necesario que el titular del derecho haya aplicado a los objetos motivos de la
violacién 13 leyenda “marca registrada” , las siglas “M.R.” o el simbolo ®, o
bien, que por algun otro medio haya manifestado o hecho de! conocimiento
publico que los productos o servicios respectivos se encuentran protegidos por un
derecho de propiedad industrial.

En lo que se refiere a los tnbunales competentes para conocer de los
delitos marcarios, asi como de las controversias mercantiles y civiles y de las
medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicacion de la Ley de la
Propiedad Industrial. estaremos en presencia de la jurisdiccion concurrente.

Lo anterior significa que podran conocer de las mencionadas controversias
y delitos los Tribunales del Poder Judicia! de la Federacion (Juzgados de Distrito),
pero cuando solamente se afecten intereses particulares, podran acudir, a
eleccion del actor, a los tribunales del fuero comun, sin perjuicio de la facuitad de
los particulares de someterse al procedimiento de! Arbitraje ante e! Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.

Respecto al ejercicio de la accion penal, éste se encuentra limitado a la
emisién de un dictamen tecnico en dos €asos concretos: cuando el sujeto activo
de la probable comision de un delto en matena de propiedad industrial, reincida
en las conductas previstas en las fracciones Il a XXII (relativas a infracciones
administrativas) del articulo 213 de la Ley de la Propiegad Industnal, una vez que
la primera sancion administrativa impuesta por esta razon haya quedado firme; y
cuando se trate de fa falsificacion, en forma dolosa y con fin de especulacion
comercial, marcas protegidas por a Ley.

En los supuestos antenores, el Ministeno Pablico Federal debe recabat,

antes del ejercicio de {a accion penal, el dictamen técnico que emite el instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual no prejuzga sobre las acciones que
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procedan. Este dictamen se justifica por la propia complejidad de la materia, y et
recurrir @ dictdmenes especializados por la autoridad competente otorga una
mayor certeza para ejercer o no la accion penal, por Io tanto. este dictamen es un
elemento indispensable para la integracion de !a averiguacion previa que dard
lugar posteriormente al proceso penal corespondiente. En todos los demas
aspectos la averiguacion sigue 10s lineamientos convencionales del procedimiento
penal en todas sus instancias.

Podemos afirmar que la naturaleza juridica de! dictamen técnico es la
siguiente: corresponde a una simple opinién de la autoridad administrativa que
esta considerada como perito en la matena y que ademas se encuentra facultada
para emitir tat dictamen que se presume respetable, seno y o mas aproximado a
las interpretaciones de las normas legales relacionadas con los bienes que se
tutelan, es decir, con las marcas.

£n realidad este dictamen no tiene caracter vinculante, pero es definitivo,
ya que tiene un peso notable dentro de la averiguacion previa, ya que el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industnial, por disposicion legat, es perito en la materia,
y por tanto aporta un crterio muy importante al Ministenio Publico Federal que es
dificil de contradecir.

Es imponante puntualizar que el dictamen por si mismo no constituye ni
declara un derecho en contra de quien aparezca como presunto violador de las
normas. Es por esta razon que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
como autoridad administrativa, debe constrefirse a externar un punto de vista
técnico si las conductas y hechos puestos a su consideracion, constituyen o no,
violacion a los derechos previstos en la ley, sin imputar esta conducta a persona
alguna, es decir, no debe individualizar en si es o no responsable de un delito.

El dictamen debe limitarse a establecer si a su juicio se dan los elementos

del cuerpo del delito, es decir, debe omitir pronunciarse sobre la culpabilidad o
responsabilidad del sujeto activo.
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Por otra parte, el dictamen tecnico no constituye una base decisiva ni un
mandamiento de autordad que obligue a declarar de tal o cual manera al
presunto responsable. El Juzgador puede resolver en sentido contrario tomando
en cuenta los demas elementos que obren en e} expediente, esto es, l0s jueces
no estan vinculados por el dictamen y pueden absolver al presunto responsable o
viceversa. El dictamen no produce efectos de cosa juzgada.

La solicitud del dictamen puede provenir tanto del titular afectado, aun
cuando y no se haya presentando Ia querella respectiva ante la Procuraduria
General de la Republica o a'propia solicitud del Ministerio Publico.

También es conveniente apuntar que el dictamen rendido por el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial es equiparable a una Resolucidn, por lo que
puede ser impugnada via amparo indirecto ante un Juez de Distrito en Materia
Administrativa.

En resumen, este requisito de procedibilidad consiste unicamente en 13
" declaracidn de la autoridad administrativa respecto del delito.

3.5 PROCEDIMIENTO DE DECLARACION DE INFRACCION

El articulo 187 de la Ley de la Propiedad Industnal establece: "L as solicitudes
de declaracion administrativa que establece esta Ley, se substanciaran y
resolverdn con arreglo al procedimiento que sefala este capitulo y las
formalidades que esta Ley prevé, siendo aplicable supletonamente, en lo que no
se oponga, el Codigo Federal de Procedimientos Civiles.”

De acuerdo con el siguiente articuto 188 del mismo ordenamiento, el Instituto
Mexicano de 1a Propiedad Industrial podra iniciar el procedimiento de declaracion
administrativa de oficio 0 a peticion de quien tenga interés juridico y funde su
pretensién.



Estos articulos tienen estrecha relacion con el primer precepto de! Codigo
Federal de Procedimientos Civiles, que dice: “Sélo pueden iniciar un
procedimiento judicial o intervenir en el, quien tenga interés en que la autoridad
Judicial declare o constituy 1 un derecho o imponga una condena, y quien tenga el
interés contrario.

Este interés es un interés de obrar, que debe ser personal y actual, legitimo y
juridico, esto quiere decir que para abrar en juicio, conviene que exista un estado
de hecho contrario a derecho; existe interés cuando existe la necesidad de
realizar un derecho y sélo puede lograrse mediante la intervencion de los
tribunales. Se podria concluir que la medida del interés es la medida de {a accion;
donde no hay interés no hay accion.

Entonces, el primer requisito para la accién, es que sea promovida por una
persona, y que ésta tenga interés juridico y que ademas, funde su pretension. Al
no contener la Ley de la Propiedad Industrial una definicion de interés juridico,
opera la aplicacion supletoria del Codigo Federal de Procedimientos Civiles.

Por otra parte, como una situacion particular, la ley de 1a matena permite al
Instituto Mexicano de a Propiedad Industnat iniciar acciones de oficio.

La solicitud de declaracion administrativa de infraccion debe reunir los

siguientes requisitos:

o Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante.

+ Domicilio para oit y recibir notificaciones.

+ Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante.

« Elobjeto de la solicitud. detallandolo en terminos claros y precisos.

¢ Ladescnipcion de los hechos.

« Los fundamentos de derecho.

o También es conveniente ofrecer las pruebas cormespondientes y en su caso, la
peticion de medidas cautelares.

La solicitud de declaracion administrativa de infraccion debera acompanarse
de los documentos y constancias en que se funde la accion.
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Cuando la solicitud no cumpla los requisitos antes citados, el Instituto
Mexicano de |3 Propiedad Industrial requerira af solicitante por una sola vez, para
que subsane la omision en que incurrid o haga I1s aclaraciones pertinentes,
concediéndole un plazo de ocho dias y en ciso de no desahogarse tal
requenmiento dentro del mencionado plazo, se desechara la solicitud.

No habra prevencion cuando el promovente no acredite su personalidad o
cuando el registro, patente, autorizacion o publicacion que sea base de la accion,
carezca de vigencia. En estos casos el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial desechara de plano la solicitud de declaracién aarministrativa,

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industnal comerd traslado al presunto
infractor, con los elementos y pruebas que sustenten la presunta infraccién,
concediéndole un plazo de diez dias para que manifieste lo que a su derecho
convenga y presente [as pruebas correspondientes.

Como en la mayor parte de los procedimientos de declaracion administrativa
de infraccion, se ofrece como uno de los medios de prueba, la practica de una
visita de inspeccion por pare del personal especializado del nstituto Mexicano
de la Propiedad Industrial, es hacia el fina! de la correspondiente diligencia, en
que se corre tras!ado al presunto infractor con los documentos base de 1a accién.

El presunto infractor debera formular sus manifestaciones, o0 mas propiamente
su contestacion a la solicitud de declaracion administrativa de infraccion,
cumpliendo los siguientes requisitos:
¢ Nombre del presunto infractor y, en su caso. de su representante.
¢ Domicilio para orr y recibir notificacicnes
¢ Excepciones y defensas.
¢ Las manifestaciones u objeciones a cada uno de los puntos de la solicitud de

declaracion administrativa.

¢ Fundamentos de derechos.
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La falta de contestacion a la solicitud de declaracion administrativa, 0 su
contestacion extemporanea, traerd como consecuencia que se tengan por
confesados los hechos de [a comespondiente solicitud.

La solicitud de declaracion administrativa de infraccion, la contestacié 1
respectiva y las pruebas ofrecidas, admitidas y desahogadas, permitiran a la
autoridad administrativa dictar resolucién definitiva en ia que, en su caso, se
impondran las sanciones procedentes.

87




CAPITULO CUARTO
LA PROTECCION DE LAS MARCAS EN LA JURISPRUDENCIA

4.1 ANALISIS DE JURISPRUDENCIA RELEVANTE EN MATERIA DE
MARCAS.

La voz jurisprudencia proviene del latin jurisprudentia, compuesta por los
vocablos Juris que significa derecho y prudentia que quiere decir conocimiento,
ciencia. El jurista Ulpiano definio a la jurisprudencia como la “divinarum atque
humanarum rerum notitia, justi atque. in justi scientia”, esto es, el conocimiento de
las cosas humanas y divinas, la ciencia de lo justo y de lo injusto. **

La jurisprudencia es una de las fuentes formales del derecho. El maestro
Burgoa Orihuela la define como *las interpretaciones y consideraciones juridicas
que hace una autoridad judicial designada para tal efecto por 1a ley. respecto de
uno o varios puntos de derecho especiales y determinados que surgen en un
cierto nimero de casos concretos semejantes que se presenten, en |a inteligencia
de que dichas consideraciones o interpretaciones son obligatorias para los
inferiores ferarquicos de las mencionadas autondades y que expresamente sefiale
la ley". **

Por su parte, el maestro Eduardo Paliares entiende por junsprudencia a
“los principios, tesis 0 doctrinas establecidas en cada Nactdn por sus tribunales en
los fallos que pronuncia. Asi considerada, es una de las fuentes del derecho mas
importantes porque mediante ella, de abstracta y general que es la ley, se
convierte en concreta y particular, dando nacimiento a un derecho socialmente
vivo, dinamico, fecundo, que pudiera llamarse derecho de los tnbunales, distinto
del legislador™. ¥

* Chr. “Dreconario Junidico Mevcano™. Op. Cit. Teeno 1L p. 1890
** DBurgoa Oritucls, lgnacio. “El Juicio de Amparo™. 33* Edicda. Foenia. Méaico, 1997, p 811
* Pallares, Eduando. “Derecho Procesal Cial™. 6* Edicion. Pormia. Ménico, 1988.p. 82



Ahora bien, de conformidad con e! articulo 94 de la Carta Magna, en
* relacién con los numerales 192 al 197 de la Ley de Amparo, Resulta importante
destacar los siguientes puntos:

-La Suprema Corte de Justicia de la Nacion se compone de once ministros y
funciona en Pleno o en Salas. E! Presidente del maximo tribunal no integra Sala.
El Pleno se establece por los once ministros y cada Sala por cinco, bastando Ia
presencia de cuatro para sesionar. La Pnmera Sala ve las matenas civit y penal;
la Segunda Sala conoce o concerniente a las materias administrativas y laboral.

-La jurisprudencia es la interpretacion de 1a ley, firne, reiterada y de observancia
obligatoria, que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de
Justicia de la Nacion (funcionando en Pleno o en Salas), por los Tribunales
Colegiados de Circuito o por el Tribunal Federal Electoral, siendo obligatona para
los Tribunales de menor jerarquia.

-La jurisprudencia se sustenta en cinco sentencias no interrumpidas por otra en
contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad 0 mayoria de Ministros o
Magistrados. También constituyen jurisprudencia las Resoluciones que diluciden
contradicciones de tesis.

-Cuando atn no se suman las cinco tesis en el mismo sentido, dichas tesis se
denominan precedentes y no lienen el caracter de obligatonedad.

-Las cinco Resoluciones consecutivas en el mismo sentido sin interrupcién de una

en contrario, forman el llamado cnteno junsprudencial y adquiere la calidad de
obligatoria para las resoluciones futuras de los tribunales.

89



4.1.1 TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA,

Tribunal es el 6r,ano del Estado que tiene a su cargo la alta funcidén de
impartir justicia, por eso se le puede concebir como la casa de la justicia. En otras
palabras, es el recinto donde se resuelven conflictos de intereses o controversias
de trascendencia juridica, conforme a Ja aplicacion estricta del derecho.

Al respecto, nos permitimos citar el texto de los parrafos segundo y tercero
del articulo 17 de la Carta Magna:

“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales
que estaran expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las ieyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio
sera gratuito, quedando en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.

*Las leyes federales y locales estableceran los medios necesarios para
que se garantice Ia independencia de los Tribunales y la plena ejecucion de sus
resoluciones.”

Complementariamente, recordamos el contenido det segundo parrafo del
articulo 14 de la propia Norma Suprema: “Nadie podra ser privado de ia vida, de
la libertad o de sus propiedades, posesiones o0 derechos, sino mediante juicio
seguido ante los tnbunales previamente establecidos, en el que se cumplan las
formaiidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con
anterioridad al hecho”.

En resumen, I3 funcion de los tnbunales es tan importante y trascendente
que, constituye una indispensable garantia individual de todos los gobemados.

Ahora bien, los Tribunales Colegiados de Circuito son aquellos integrados
por tres Magistrados, uno de los cuales funge como Presidente y es elegido por el
propio tribunal. Dura un ano en su cargo, sin que pueda reeleqirse para el
siguiente.



Los Tribunales Colegiados se encuentran distribuidos a fo largo de todo el
territorio nacionat, Sin embargo, cada uno de ellos sélo puede conocer de los
asuntos que se presentan en |as zonas geograficas ¢ las que fueron asignados.
Estas zonas se llaman circuitos judiciales.

Actualmente existen 27 circuitos judiciales en e! territorio nacional. Un
circulto judicial puede abarcar el territorio de una entidad federativa, como por
ejemplo el Distrito Federal, Nuevo Ledn, San Luis Potosi o Guanajuato. En otros
casos, el circuito judicial comprende el temritorio de dos 0 mas Estados como es el
caso de Jalisco y Colima.

En algunas ciudades, como México y Guadalajara, los Tribunales
Coleglados de Circuito estan especializados por materias (administrativa, penal,
civil y laboral), mientras que, en otros lugares, como Michoacan y Guanajuato,
conocen indistintamente cualquiera de estas materias.

Los Tribunales Colegiados de |a ciudad de México conforman et Primer
Circuito Judicial, y su ambito de competencia versa, pnncipalmente, sobre e!
conocimiento de los siguientes asuntos:

-Juicios de amparo directo, ya sean contra sentencias definitivas, laudos o
resoluciones que pongan fin a un juicio por violaciones que afecten nuestras
garantias individuales o invadan esferas de competencia. Estas violaciones deben
haberse cometido en dichas resoluciones o durante el procedimiento.

-Recursos de revision-mediante 10s cuales se revisa y decide si la resolucion de
que se lrate se emitid conforme a 1a ley-contra 1as decisiones que hayan dictado
los Jueces de Distnto o los Tribunates Unitanos de Circuito en juicio de amparo
indirecto. Como su nombre lo indica, 13 revision implica volver a dar curso a un
procedimiento legal o juicio, y tiene por objeto revisar lo que un Juez ha decidido,
determinar si lo hizo correctamente y si no se viold algun derecho al hacero.
Algunos de los recursos mas comunes son la apelacion -en el caso de los juicios
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federales- y [a revision, 1a queja y la reclamacién en el caso de los juiciosa de
amparo.

-Recursos de revisién contra las resoluciones definitivas de tos Tribunales de ‘0
Contencioso Administrativo, ya sean federales o del Distrito Federal. Estis
tribunales administrativos son auténomos y resuelven las controversias que
surgen entre los particulares y el gobiemo cuando, por ejemplo, se cobran
impuestos que los particulares consideran injustos.

Ahora bien, los Trbunales Colegiados de Circuito en Materia
Administrativa han emitido diversos precedentes y criterios jurisprudenciales
respecto al derecho marcario, destacando en relacion a las marcas notorias, las
siguientes:

MARCA NOTORIA. EL SIGNIFICADO QUE SE DEBE
TENER DE UNA MARCA NOTORIA. LA PROTECCION
DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA “GUCCI"
NO NECESITA EL REQUISITO DE QUE SE
ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS. Para poder
delimitar el significado que se debe tener oe una marca
notoria, es necesano tener en cuenta que 1a notonedad es
el conocimiento gue el publico consumiaor tienen de esa
marca. Este conocimiento no se limita, naturalmente, al
nombre de 1a marca, sino que incluye informaciones sobre
las cualidades, caracteristicas y uso de 10s productos que
la llevan. Es por referencia al publico consumidor como se
puede saber si1 una marca es notona o no, ya que la
notonedad es una prueba de la utlizacion de la marca,
porque significa que 1a marca ha tenido gran éxito y ha
sido apreciada por los consumidores. De tal modo que una
marca puede ser notonamente conocida en el pais antes
de su registro en ély, en vista de {a repercusiones posibles
de Ia publicidad de otros paises. aun antes de que se
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utiice en la Republica Mexicana. Por lo que ve al caracter
de notoria que puede atribuirse a8 una marca, es deben
determinar, fundando su opinibn en apreciaciones
razonables. En la especie, las autoridades responsables
negaron a la quejosa el registro de! signo que propuso, por
tratarse de la imitacién de uno de los monogramas que se
usan en los productos de !a marca "“GUCC!I", que a nivel
internacional han dado a conocer los seiores Aldo y
Rodrigo “GUCCI", responsables del éxito comercial de
dichos productos propiedad de “GUCCI SHOPE", INC., por
lo que estimaron que se trata de un marca notoriamente
conocida, y que, de concederse el registro soiicitado se
podria crear confusién entre el publico consumidor, pues
éste al adquirir los productos creeria que se trata de
articutos amparados con la marca notoriamente conocida.
Con lo anterior, las autoridades responsables realizaron
una correcta aplicacion de los articulos 91, fracciones XXy
XXide la Ley de Invenciones y Marcas, 6° bis Y 10° bis del
Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad
Industrial, pues, al tratarse de un diseno que imita uno de
los monogramas de la marca notonamente conocida
"GUCCI" evitaron que se pudiera crear confusion entre el
publico consumidor y ademas impidieron que se
produjeran actos de competencia desleal respecto de esa
marca conocida. La circunstancia de que ia marca
nolonamente conocida "GUCCI® no se encuentre
registraaa en el pais, pues no es necesano que se cumpla
con ese requisito para que se dé ta proteccion de la marca
notona. en terminos de o dispuesto por los aniculos 6° bis
y 10° bis del convenio mencionado antenormente, ya que
se trata de una proteccion de caracter excepcional que
tienen como fin evitar que se induzca a engaio o error al
publico consumidor e impedir que se produzcan actos de
competenc:a desleal.
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CRITERIO 'SOSTENIDO POR EL TERCER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO, AMPARO EN REVISION 1269/84,
GUCCI DE MEXICO, S.A. 19 DE MARZO DE 1985,
UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GENARO DAVID
GONGORA PIMENTEL, SECRETARIO GUILLERMO
ANTONIO MUNOZ JIMENEZ. VISIBLE EN LAS PAGINAS
27 Y 28 DEL INFORME DE LABORES DE 1985
TERCERA PARTE, TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO.

MARCAS NOTORIAS, LA PROTECCION DE LAS
FINALIDADES DE LA MARCA, LAS FUENTES DEL
DERECHO A LA MARCA: EL PRIMER USO Y EL
REGISTRO, EL SISTEMA MIXTO ADOPTADO POR
NUESTRO PAIS. LA PROTECCION DE LAS MARCAS
NOTORIAMENTE CONOCIDAS, AUN CUANDO NO
ESTEN O TODAVIA NO HAYAN SIDO PROTEGIDAS EN
EL PAIS, LOS ARTICULOS 6° BIS Y 10° BIS DEL
CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL. La marca sirve para distinguir
los productos o servicios que provienen de su fabncante o
de un comerciante, de 105 productos o servicios de sus
competidores. Las fuentes del derecho a la marca.
reconocidas por la doctnna y adoptadas por las
legislaciones de distintos paises son el pnmer uso y el
registro, habiendose generalizado esté ultimo como el
medio mas eficaz para la proteccion del signo marcano. El
sistema adoptado por nuestro pais puede considerarse
como mixto, ya que si bien es cieno que basicamente es el
registro el que genera la exclusividad del derecho a la
marca, también es verdad que el uso produce efectos



juridicos antes del registro, y con posterioridad a su
otorgamiento. Nuestra Ley de Invenciones y Marcas preve
la posibilidad de conceder el registro de una marca que
comenzd a sir usada antes que otra fuese registrada, para
lo cual existca procedimientos y plazos que conducen a la
anulacién del registro ya otorgado para dar lugar al registro
de la marca usada con anticipacion (articulos 88, 89 y 93).
La proteccion de la marca Se encuentra sustentada en dos
principios fundamentales: el de territonalidad y el
especlalidad. De acuerdo con pnncipio de la territonalidad,
la proteccion de la marca se encuentra circunscrita a los
limites del pais en donde ha sido registrada y por su parte,
el principio de la especialidad de la marca tiene que ver
con la naturaleza de los productos, ya que el derecho
exclusivo que origina el registro de Ia marca opera sélo en
el campo de los productos o de los servicios, idénticos o
similares (respecto del pnncipio de temtonalidad, ver los
articulos 119, 121 y 123; en cuanto al pnncipic de
especialidad los articulos 94 y 95 de la Ley de invenciones
y Marcas). Pero la aplicacion estricta de fos principios de
territorialidad y de especalidad de la marca, puede
provocar abusos que se traducen en enganos para los
legitimos duenos de las marcas y para el publico
consumigor., Es por ello que. para ewitar 105 citados
inconvenientes, el dia catorce de julio de mil novecienios
setenta y siete, se adopto en Estocolmo la Ultima revision
del Convenio de Paris para la Proteccion de 13 Propiedad
Industrial de fecha veinte de marzo de mil ochocientos
ochenta y tres; convenmo que fue aprobado por el
Congreso de fa Union segun decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federacion de cinco de marzo de mil
novecientos setenta y seis. Lo dispuesto por 108 articulos
6° bis y 10° bis del ya mencionado Convenio, tienen la
finalidad de evitar el registro y el uso de una marca que
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pueda crear confusion con otra marca ya notoriamente
conocida en el pais de registro o0 de utilizacion, aunque
esta ultima marca bien conocida no esté o todavia no haya
sido protegida en e! pais mediante un registro que
normalmente impediria el registro o el 1.30 de una marca
similar que se prestara a confusion equivaldria, en la
mayoria de los casos, a un actos de competencia desleal,
y también se puede considerar perjudicial para los
intereses del publico consumidor que puede serinducido a
error, respecto del origen o calidad de los productos
amparados con esa marca similar. Al ser aprobadas por el
Senado, las reformas gque se hicieron en Estocolmo af
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, en las que se contienen los articulos 6° bis y 10°
bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, e legislador mexicano establecid en
las fracciones XX y XXI del articulo 91 de fa Ley de
Invenciones y Marcas, la prohibicion de registrar como
marca las denominaciones. signos o figuras susceptibles
de engafar al publico consumidor o inducirio a error, por
fratarse de imitaciones de olra marca que la autoridad
competente de Pais (en la actuahdad Secretaria de
Fomento Industnal), estme ser notonamente cenocida,
como siendo ya marca de una persona que puede
beneficiarse de ese convenio y utilizada para productos
identicos © simitares; igua! prohibicion existe cuando la
pane esencial de la marca que se trate de registrar
constituya la reproduccion de la marca notoriamente
conocida © una imitacion susceptible de crear confusion
con ésta, con el objeto de asegurar una proteccion eficaz
contra la competencia desleal.

CRITERIO SOSTENIDO EN EL AMPARO EN REVISION
1269/84. GUCCH DE MEXICO, S.A. 19 de MARZO DE



1985. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MTRO.
DAVID GONGORA  PIMENTEL,  SECRETARIO:
GUILLERMO ANTONIO MUNOZ JIMENEZ, VISIBLE A
FOJAS 29, 30, 31 Y 32 DEL INFORME DE LABORES
RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACION EN EL ANO DE 1985, TERCERA PARTE,

MARCAS, NOTORIEDAD DE LAS. La notoriedad de una
marca no puede determinarse de una manera caprichosa
por la autoridad responsable, sino que aquella debe existir
acreditada tanto con las razones que al efecto exprese
dicha autoridad, como carrobora con las constancias de
autos.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CRITERIO SOSTENIDO EN LOS AMPAROS EN
REVISION 636/88 DICORT S.A, 29 DE MARZO DE 1988.
UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LUIS TIRADO
LEDESMA, SECRETARIO: JORGE HIGUERA CORONA
Y 406/90, GUCC! DE MEXICO, SA. DE C. V. 7 DE
MARZO DE 1990, UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE
LUIS TIRADO LEDESMA, SECRETARIO JORGE
HIGUERA CORONA, VISIBLE EN EL SEMANARIO
JUDICIAL DE LA FEDERACION, OCTAVA EPOCA,
TOMO Vil. ENERO DE 1991, PLENO. SALAS Y
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, PAG. 310.

MARCAS DENEGACION DE REGISTRO POR
REPRODUCIR OTRA NOTORIAMENTE CONOCIDA. Ni
en la Ley de Invenciones y Marcas n: el Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industnal existe
dispositivo legal alguno que obbgue a la Secretana de
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Comercio Fomento Industrial a solicitar copia al pais de
origen del registro de una marca cuando la autondad
estime que es notoriamente conocida en México, y por 13l
razon niegue el registro de otra marca que resulte igual o
parecida,

AMPARO EN REVISION 2012/89 COMPACT CASSETE,
S.A. 24 DE NOVIEMBRE DE 1989. UNANIMIDAD DE
VOTOS. PONENTE: MARIA ANTONIETA AZUELA DE
RAMIREZ, SECRETARIO: FRANCISCO DE JUEZ
ARREOLA CHAVEZ,

Los criterios antes transcritos ilustran perfectamente Ia adecuacion de las
decisiones de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa, a
la globalizacion que requiere el derecho marcaric para otorgar seguridad y
cereza juridica en todos los paises a los titulares de las marcas notorias.
Asimismo, ratifican sin duda alguna que e! Convenio de Paris forma pante de
nuestro Derecho Positivo.

Otro tema que de manera relevante ha sido tratado por el Poder Judicial
de la Federacion, es el relativo a la confusion de marcas como lo ilustran las
siguientes tesis de los Tnbunales Colegiados de Circuito en Materia
Administrativa.

MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS
SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO
LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA
CLASIFICACION O ESPECIE. La marca es todo Signo
que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otro
y su pnncipal funcién es servir como elemento de
identificacion de los satisfactores que genera el aparato
productivo, en la actuahdad vivimos en una sociedad
consumista, en donde las empresas buscan incrementar
su clientela. Poniendo a disposicion de la poblacion una
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mayor cantidad y vanedad de articulos para su consumo,
con ia unica finalidad de aumentar la produccién de sus
productos y, por ende, sus ganancias economicas. El
incremento en el nimero y variedad de bienes que genera
el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas
en el mercado, porque eflas constituyen el uUnico
instrumento que tiene a su disposicién el consumidor para
identificarios y poder seleccionar el de su preferencia.
Ahora bien, los industnales, comerciantes 0 prestadores
de servicios podran usar una marca en la industna, en el
comercio 0 en los servicios que presten; empero, el
derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su
registro ante la autoridad competente, segun asi lo
establece el articulo 87 de la Ley de Fomento y Proteccion
de Ia Propiedad Industrial, ademas en este ordenamiento
legal en sus articulos 89 y 90, se indican las hipotesis para
poder constituir una marca, asi como los supuestos que
pueden originar el no registro de la misma. Uno de los
objetivos de la invocada ley secundana, es el de evitar la
coexistencia de marcas confundibles que amparen los
mismos productos o servicios, y para ello establecié ia
siguiente disposicion que dice: “Articulo 90. no se
registraran como marcas: . . XVI. Una marca que sea
idéntica o semejante en grado de confusién a otra ya
registrada y vigente, aphicada a los mismos o similares
productos o servicios. Sin embargo, si podra registrarse
una marca que sea identica a otra ya registrada, si la
solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicara a
productos 0 servicios similares . . © Por tanto, cuando se
trate de registrar una marca que ampare productos o
servicios similares a 10s que ya existen en el mercado, se
debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva
por si misma, es decir, que debe revestr un caracter de
onginalidad suficiente para desempednar el papel que le es



asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la
posibilidad de evitar toda posibilidad de confusién con
marcas existentes. Determinar la existencia de la
confundibilid:'d de las marcas o la posibilidad de que elia
se dé, no sempre es tarea facii; no existe una regla
matematica, clara, y precisa, de cuya aplicacion surja
indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La
cuestién se hace mas dificil ya que lo que para unos es
confundible para otros no lo serd. Es mas, las mismas
marcas provocaran confusion en un cierto contexto y en
otro no, sin embargo, ta confundibilidad existird cuando por
el parecido de los signos el publico consumidor pueda ser
llevado a engafo. La confusion puede ser de tres tipos: a)
fonética: b) grafica; y, ¢) conceptual o ideoldgica. La
confusién fonética se da cuando dos palabras viene a
pronunciarse de modo similar. En la practica este tipo de
confusion es frecuente, ya que e! publico consumidor
conserva mejor recuerdo de 10 pronunciado que de 10
escrito. La confusion grafica se origina por [a identidad o
similitud de tos signos, sean estos palabras, frases,
dibujos, eliquetas o cualquier otro signo, por su simple
observacion. Este tipo de confusion obedece a la manera
en que Se percibe 1a marca y no como se representa,
manifiesta o expresa el signo. Este tipo de confusion
obedece a la manera en que se percibe la marca y no
como se representa, manifiesta o expresa e! signo. Esta
clase de confusion puede ser provocada por semejanzas
ortograficas o graficas. por la similtud de dibujos o de
envases y de combinaciones de colores, ademas de que
en este tipo de confusion pueden concumr a su vez la
confusion fonética y conceptual. La simiitud ortografica es
quiza la mas habitual en los casos de confusion. Se da por
1a coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para
ello influyen fa misma secuencia de vocablos, 13 misma
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longitud y cantidad de silabas o terminaciones comunes.
La similitud grafica tambien se darad cuando los dibujos de
las marcas o 10s tipos de letras que se usen en las marcas
denominativas, tengan trazos parecidos - iguales; ello aun
cuando las letras o Jos objetos jue los dibujos
representan, sean diferentes. Asimismu, existira confusion
derivada de la similitud grafica cuando las etiquetas sean
iguales o parecidas, sea por similitudes de la combinacién
de colores utilizada, sea por la disposicion similar de
elementos dentro de Ja misma O por la utilizacion de
dibujos parecidos. La similitud grafica es comun
encontrarla en 1as combinaciones de colores,
principalmente en etiquetas y en los envases. La confusion
ideolégica o concepiual se produce cuando siendo las
palabras fonética y graficamente diversas, expresan el
mismo concepto, es decir, es la representaciéon o
ev0Ccacion a una misma cosa, caracteristica o idea, {a que
impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido
conceptual es de suma imponancia para decidir una
inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en
pugna, porque tal contenido facilta enormemente el
recuerdo de |a marca, por ello cuando el recuerdo es el
mismo, por el ser el mismo contenido conceptual, la
confusion es inevitable, aun cuando también pudieran
aparecer similitudes ortograficas o fonéticas. Este tipo de
confusion puede onginarse por la similitud de dibujos,
entre una palabra y un dibujo. entre palabras con
significados contrapuestos y por la inclusién en la marca
del nombre de! producto a distinguir. Dentro de estos
supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las
palabras y {0s dibujos, ya que si el emblema o figura de
una marca es la representacion grafica de una idea,
indudabtemente se confunde ¢on 1a palabra o palabras
que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por
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eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una
cualidad protegen no solo la expresion que ias constituyen,
sino también el dibujo 0 emblema que pueda graficamente
representarias, lo anterior es asi, porque de lo contrario
seria factible burlar el derecho de los propietarios de
marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras
que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la
denominaciéon ya registrada, con la cual el publico
consumidor resultaria facilmente inducido a confundir los
productos. Diversos critengs _sustentados por la_Suprema
Corte y Tribunales Colegiados, han senalado gue para
determinar sl dos marcas son semejantes en grado de
confusion, debe atenderse a Jas semejanzas y no a las
diferencias, por !0 que es necesano al momento de

resolver un cotejo marcano tener en cuenta las siquientes
reqlas: 1) La semejanza hay que apreciara considerando
la__marca_en su conjunto, 2) La comparacion debe
apreciarse tomando en cuenta 13s semejanzas vy no 1as

diferencias, 3) La imnacién _debe apreciarse por
imposicion, es decir, viendo alternativamente las marcas v
no comparandolas una a lado de la otra; v 4) La similitud
debe apreciarse suponiendo que la confusion puede

sufrirla una persona medianamente inteligente, 0 sea
el comprador medio, y que preste |a atencion comun y

ordinaria. Lo antenor, implica en otros terminos gque la
marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en
las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos
o detalles, considerados de manera aislada o
separadamente, sino alendiendo 3 sus semejanzas que
resulten de su examen global, para determinar sus
elementos pnmordiales que le dan su caracter distintivo;
todo ello deber3 efectuarse a la pnmera impresion normal
que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa
el consumidor destinatano de la misma en la realidad, sin
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que pueda asimilarsele a un examinador minucioso y
detallista de signos marcario. Esto es asi, porque es el
publico consumidor quien fundamentalmente merece la
proteccion de [a autoridad administrativa quien otorga el
registro de un signo marcario, para evitar Ssu
desorientacion y error respecto a la naturaleza y origen de
los distintos productos que concurren en el mercado, porlo
que dicha autoridad al momento de otorgar un registro
marcario, siempre debe tener en cuenta que !a marca a
reqistrar_sea lo suficientemente distintiva entre la va
reqistrada o reqistradas, de tal manera gue el publico
consumidor no sélo no confunda una ¢con otros, sino que ni
siquiera exista la posibilidad de g\ e las confundan, pues
solo_de esa manera podra lograrse una verdadera
proteccién_al publico consumidor y, obviamente, se podra
garantizar la_integndad y buena fama del signo_marcario
ya registrado, asegurando de esa forma la facil
identificacion de los productos en el mercado. Por ianto,

cuando se trata de determinar si dos marcas Sson
semejantes en grado de confusion conforme a la fraccidn
XVI del anticulo 90 de la Ley de Fomento y Proteccion de
la Propiedad industrial, debe atenderse a las reglas que
previamente se han citado.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

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

Amparo en revision 1963/94. The Concentrate
Manufactunng Company of ireland. 14 de octubre de 1994.
Mayoria de votos. Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto
Villaseror. Secretana: Silvia Elizabeth Morales Quezada.
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MARCAS. ANALISIS DE SU POSIBLE CONFUSION. Si
bien este Tribunal ha sostenido que para determinar si dos
marcas son semejantes en grado de confusion, se debe
atender no sélo a un analisis minucioso, Sino
principaimente a! efecto que puedan producir en el pablico
consumidor al primer golpe de vista, o al ser pronunciadas
rapidamente, eflo no significa que quien deba juzgar sobre
la semejanza de las marcas no pueda fijarse
minuciosamente en sus detalles, para determinar o aclarar
el efecto que visual o fonéticamente puedan producir
cuando se las lee u oye en forma ordinana, sin poner
atencién muy cuidadosa. Pues la impresién subjetiva que
las marcas produzcan de momento, puede ser objeto de
un analisis cuidadoso que no olvide que debe atenderse a
la primera impresion que dichas marcas produzcan en el
publico.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Septima Epoca:

Amparo en revision 487/74. Henkel & Cie. G.M.B.H. 22 de
octubre de 1974. Unanimidad de votos.

Amparo en revision 527/74. Henke! & Cie. G.M.B.H. 29 de
octubre de 1974, Unanimidad de votos.

Amparo en revision 204/77. Industnas Valvet de México,
S.A. 2 de agosto de 1977. Unanimidad de votos.

Amparo en revision 861/79. Brs. Inc. 23 de enero de 1980,
Unanimidad de votos.

Amparo en revision 527/81. Aqua Mex. S.A. 24 de agosto
de 1981. Unanimidad de votos.

Tesis 3, Apéndice 1985, Sexta Parne, pag. 12.

MARCAS, CONFUSION DE. Cuando las dos marcas cuya
posible confusidn se examina contengan un elemento
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comun, que resulte en alguna forma descriptivo del onigen
de los productos, de sus caracteristicas o propiedades, o
de sus efectos o aplicaciones, como es el caso del
elemento “v sta", tratandose de medicinas y preparaciones
farmacéutiras de la clase 6 de las clasificacion oficial,
dicho elemento debe ser considerado con poco énfasis al
hacer la comparacion, la que debe centrarse con atencion
acentuada en el otro elemento que contengan las marcas
en disputa, para ver si ese elemento adicional de
diferenciacion elimina la posible confusion entre las
marcas, pues éste es el sentido que debe darse a las
fracciones, |, 1l y IV del articulo 105 de !a Ley de ia
Propledad Industrial, en relacion con la fraccion X1V, del
propio articulo y en relacion también con el articulo 106.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Séptima
Epoca.

MARCAS. NEGACION DE  REGISTRO POR
CONFUSION. Ha de abservarse que la semejanza de las
marcas a que se refiere 1a Ley de la Propiedad Industral,
presupone un parecido, ae manera que !as marcas en
comparacion tienen que ser, necesaramente. diversas y
no idénticas. de modo que deben, sequn el espintu del
ordenamiento en cita, evitarse fundamentaimente, todas
las posibiidades de confusion y aunque atendiendo 3 los
detalies de esas marcas pueden presentar diferencias y
parecer distintas (dado que en el uso comun y a la pnmera
impresion no se tenaran siempre 3 la vista tales
diferencias), si apreciagas en conjunio se prestaran a
confusion debe negarse el registro de una de elias.”

105



SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 2482/89, Kuwait Petroleum Corporation. 31
de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente:
Guillermo . Ortiz Mayagoitia. Secre'ario: Cuauhtémoc
Carlockk Sanchez.

Amparo en revision 632/69. Roberto Femandez. 17 de julio
de 1969. Mayoria de votos. Ponente: Arturo Serano
Robles. Disidente: Jesus Toral Moreno.

Séptima Epoca, Volumen 7, Sexta Parte, pagina 61.

Es importante sedalar que el criterio de los Tribunales Federales es
coincidente con la doctrina al sefalar diversos principios o reglas que nos
. permiten determinar Ia similitud que puede llegar a darse entre dos 0 mas marcas,
las cuales a continuacion se indican;

a) La semejanza hay que apreciaria considerando la marca en su conjunto.

b) La comparacion debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las
diferencias.

c) La imitacion debe apreciarse por imposicion, es decir, viendo alternativamente
las marcas y no comparandotas una a lado de otra.

d) La imitacién gebe apreciarse suponiendo que la confusién puede sufrida una
persona medianamente inteligente, 0 sea el comprador medio, y gue preste la
atencion comun y ordinaria.

Por lo que se refiere al pnmero de estos pnncipios. decia el autor
Giambrocono que “la marca debe examinarse en su totalidad y no elementos por
elemento, ya que la misma se impnme en la mente del consurmidor, COMO un todo
tnico™. *' Esto quiere decrr que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin
particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distinios aspectos, 0
detalles, considerados de manera aislada 0 separadamente, sino atendiendo a
Sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar Sus

Y Cir Nava Negrete, Justo Op Cit p 172
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elementos primordiales que le dan su caracter distintivo; todo ello deberad
efectuarse a la primera impresion normal que proyecta la marca en su conjunto,
tal como I3 observa el consumidor destinatario de 1a misma en la realidad, sin que
pueda asimilarsele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios, Y
por lo tanto, Ia marca debe apreciarse por las semejanzas que resultan «el
conjunto de sus elementos y no por sus diferencias que surjan en sus detalles
tomados aislada y separadamente. En esto consiste el sequndo de los principios
arriba enunciados.

En cuanto al tercer principio, el autor suizo Chenevard seiala que “la opinién
del juez debe resultar del examen sucesivo y no de la comparacion simultanea
y minuciosa de las marcas; de ahi, que dicho funcionario no tiene por qué
preguntarse si poniendo fas marcas a su vista la una de la otra, pueda
faciimente descubrir entre ellas ciertas diferencias por una comparacién
atenta, sino que es preciso ante todo que primero busque si, conforme a las
exigencias habituales de {a vida comercial existe entre ellas una determinada
analogia que ellas puedan, consideragas aisladamente, ser faciimente
confundidas”. **

El consumidor al elegir un producto © servicios con una marca
determinada, lo hace en funciéon de que en su mente por lo comuin tienen
vagamente fijada la imagen de dicha marca; asi también porque su eleccion se
vea constrefida a lo que se le ofrece sin que al efecto, pueda establecer
valoracionas comparativas entre la mencionada imagen de 1a marca de su
predileccion y la que actualmente adquiere y tienen ante sus ¢jos, ignorando si
ésta es una simple imitacion de aquélla, por no tener ambas marcas ante su
presencia y poder comparartas. Al efecto, debe tomarse en cuenta Ias practicas o
costumbres seguidas en I3 indusina o comercio.

Finalmente, e! autor francés Poulliet afima. en lo que se refiere al cuano
principio, que "para juzgar mas o menos la posibilidad de confusion no es
suficiente tomar como lérmino de comparacion el grado de atencion del primero

2 Cfr. Nava Negtete, Justo. Op Cit P 174
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que llega, del consumidor ignorante e inteligente, sino el grado de atencion del
consumidor vigilante, cuidadoso de sus intereses”. >

Estos principios o reglas no deben entenderse con extrema rigidez, sino
que al respecto predomina ciena flexibilidad en su aplicacion, de tal suerte que el
criterio subjetivo deba apegarse en razonamientos o principios légicos y a fa ley.

4.1.2 TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA
PENAL.

La actividad jurisdiccional de estos tribunales no es tan abundante como
en materia administrativa, respecto al derecho marcario. Sin embargo, podemos
destacar las siguientes tesis de jurisprudencia:

MARCAS COMERCIALES, DELITO DE IMITACION DE.
El aniculo 73 de la Ley de 26 de junio de 1928, sobre
Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, sanciona con la
pena de un aho a dos de pnsidn y multa de cien a mil
pesos, o una u otra pena, a juicio del juez, al que ponga a
sus efectos una marca que sea mitacion de otra
legalmente registrada; de tal modo, que consideradas
ambas en conjunto, o atendiendo a los elementos que de
esta ultima hayan sido reservados, puedan confundirse
unas con otras; pero esa disposicion fue derogada por el
Codigo Penal de 1929, ya que en su ariculo 686
sancionaba con arresto de mas de seis meses y multa de
diez a treinta dias ge utildad, la falsificacion del sello de un
particular o de un sello, marca, estampilla o contrasena de
una casa de comercio. de un banco o de un
establecimiento industnal, imponiendo la misma sancion
para que !a hicrera uso de dichos sellos, marcas o

*3 Ibidem. P. 175
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contrasenas, o estampillas falsas, o al que empleare los
verdaderos, en objeto faisificados, para hacerios pasar
como legitimos y este preceplo s evidente que constituye
exactamente la materia de los preceptos de caracter penal
contenidos en el Capitulo IX de ila Ley de Marcas, de
Avisos y de Nombres Comerciales, entre los que se
encuentra e! articulo 73 que antes se hablo; de donde
resulta que existiendo entre ambos cuerpos, una
oposicion, y como el Cédigo Penal citado, en su articuto 2°
transitorio abrogé el Codigo Penal de 1871, asi como
todas fa demas leyes que se opusiesen a Sus
disposiciones, debe considerarse que desde la
promulgacion del Codigo Penal aludido, el delito de
falsificacién e imitacion de marcas y de nombres
comerciales, quedd penado no por la ley especial de 1928,
sino por los preceptos de aque! ordenamiento. Mientras
éste estuvo en vigor los tnbunales del orden penal
encontraron fundamento para imponer sanciones para la
falsificacion de que se viene tratando: pero desde la
promulgacion del Codigo de 1931, se produjo una nueva
situacion, ya que por la derogacion completa deil de 1929,
todas sus disposiciones quedaron sin efecto, y si el nuevo
ya no habld de aquel delito, es indudable que ya no existia
el precepto que o sancionaba. Esta omision det Cédigo de
1931 respecto a esa matena no puede, producir el efecto
de restituir la vigencia de la Ley especial de 1928 ytan es
asi, que el Congreso de !a Union expidid un nuevo
decreto, el 2 de enero de 1935 que fue publicado en el
Diario Oficia! del dia 23 del propio mes, que adiciond la
Ley de Marcas, precisamente con los articulos del 73 al
82, que son los que castigan fa falsificacion, lo cuat indica
claramente que aquellas disposiciones no estaban
vigentes. En consecuencia, es violatoria de garantias la
sentencia que impone pena al quejoso por el delito de
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imitacion de marcas, previsto por ef articulo 73 de la Ley
de 26 de junio de 1928, si la orden de aprehension, la
formal prision se decretaron cuando Se encontraba
derogado y 1, el citado articulo que no estuvo en vigor sino
hasta el 22 de enero de 1935.

TLP. 1157, AMPARO PENAL DIRECTO 6822/35,
FUENTES SALVADOR T., 12 de NOVIEMBRE DE 1936,
UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

MARCA INDUSTRIAL. ASEGURAMIENTO DEL OBJETO
DEL DELITO TRATANDOSE DE INVASION DE. De
acuerdo con el articulo 85, fraccion i, de la Ley de
Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, en relacion con lo
dispuesto por los articulos 59, 60, 65 y 66 de la propia Ley,
es necesana la existencia de {a declaracion administrativa
de falsificacion o imitacion, hecha por el Departamento de
la Propiedad industnal de la Secretaria de Economia
Nacional, para que el duefio de la marca imitada o
falsificada, pida al juez que conozca de |a avenguacion, el
aseguramiento oe los objetos a que se rehere el articulo
84, y esa declaracion debe tener el caracter de firme; por
tanto, si el indiciado acredita que no ie habia sido
notificada dicha resotucion y que al tener conocimiento de
ella, promovid el juicio de oposicion respeclivo y que ese
juicio esta en tramitacion, |a repetida resolucion no tiene et
caracter de firme y el aseguramiento del objeto del delito,
es violatono de los articulos 14 y 16 constitucionales.

T.LH P. 892. AMPARO PENAL EN REVISION 3139/36,
RODRIGUEZ ELISEO, 22 DE ABRIL DE 1937,
UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.
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MARCAS, DELITO TIPIFICADO EN EL ARTICULO 211,
FRACCION IV, DE LA LEY DE INVENCIONES Y. De lo
dispuesto por el indicado articulo 211 de la Ley de
Invenciones y Marcas, en relacion cor los articulos 213 y
214 del propio ordenamiento legal, s : desprende que fa
declaracion que haga la Secretana de Patrimonio y
Fomento Industrial, en relacion con la existencia del
hecho constitutivo del delito de que se trate, requiere del
elemento de imputabilidad de persona determinada; es
decir, que la existencia o inexistencia de! hecho
constitutivo del ilicito en cuestion, sea lievado al cabo por
persona que al tiempo de su realizacion tenga las
condiciones exigidas de manera abstracta e indeterminada
por |a ley; por lo que es claro que ef juez det conocimiento,
al dictar la resolucion combatida, considerd correctamente
que no se habia configurado el elemento de imputabilidad
a persona determinada, puesto que de ias pruebas
aportadas en autos no se demostrd ese extremo y en
consecuencia legaimente, no se pudo emitrr |a declaracion
del ilicito que establece el articulo 21, fraccion IV, de la
Ley de Invenciones y Marcas.

CRITERIO SOSTENIDO EN EL AMPARO 1189/80,
ELECTROPURA, S.A., 4 DE FEBRERO DE 1981.
UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SERGIO HUGO
CHAPITAL G. SECRETARIO: ANTOLIN HIRAM
GONZALEZ CRUZ, VISIBLE EN LA PAGINA 127 DEL
INFORME DE LABORES TENDIDO A LA H. SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL ANO DE
1981.

DECOMISO, PARA QUE SE ORDENE EL. BASTA QUE
EL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL CONOZCA LA
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EXISTENCIA DE HECHOS QUE PUEDAN TIPIFICARSE
COMO DELITOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE
FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL. Para que se ordene un decomiso basta que
se actualice el supuesto del articulo 40 Jel Cddigo Penal
Federal y 123 del Cddigo Penal adjetivo. Ei articulo 222 de
la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial,
dispone que si del andlisis del expediente formado con
motivo de fa investigacion por infraccion administrativa , la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial advierte la
realizacién de hechos que pudieran constituir alguno de
los delitos previstos en esta Ley, deberd dar aviso al
Ministerio Plblico Federal, remitiéndole los elementos que
obren en su poder. Por su parte el numeral 225 del propio
ordenamiento establece que la averiguacion previa
relacionada con los delitos a8 que se refiere el articulo 223
la iniciara el Ministeno Publico Federal, tan pronto como
tenga conocimiento de hechos que puedan tipificarios y,
dentro de ella podra dictar las medidas cautelares que
establezca el Cadigo Federal de Procedimientos Penales,
pero para el ejercicio de la accion penal se requenra
contar con el dictamen técnico que al efecto emita la
Secretaria, mismo en el que no se prejuzgara sobre las
acciones civiles o penales que procedan. Ahora bien, el
pnmero de los preceplos tienen aplicacion cuando con
motivo de una investigacion por infraccion administrativa,
la Secretaria de Comercio y Fomento Industria! adviene
hechos que pudieran constituir aigun delito previsto por
esa Ley. debiendo dar aviso al Ministeno Pablico Federal;
pero dicho dispositivo no puede tener aplicacion genérica
o0 extensiva al punto de que cualquier ofendido por alguno
de los delitos previstos en la Ley en mencion. tenga que
acudir necesariamente ante la Secretana en cita, antes
que al Ministerio Publico y sujetarse a un procedimiento
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administrativo ante dicha Secretaria, pues se estarian
otorgando indeclinablemente funciones de investigacion de
ilicitos, lo que atentaria contra lo establecido en el articulo
21 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, el cual dispone que al Ministerio Publico y
policia judicial incumbe Ia persecucion de los delitos. Asi
mismo, el segundo de los numerales citados, claramente
precisa que la averiguacion previa relacionada con los
delitos que se tipifican en la Ley de Fomento y Proteccién
de la Propiedad Industrial, 1a iniciard el Ministerio Publico
Federal al tener conocimiento de hechos que puedan
constituir a aguelios podra dictar 1as medidas cautelares
que establezca el Codigo Federal de Procedimientos
Penales, pero para ejercitar la accion penal
correspondiente, el representante social debera contar con
el dictamen técnico que emita ta Secretaria, mismo en el
que no se prejuzgara sobre las acciones civiles o penales
que procedan; es decir, el propio numeral sefiala que el
Ministerio Publico Federal esta facultado para dictar Jas
medidas de seguridad que senala la iey penal, entre ellas
el decomiso y que solo para ejercitar la accién penal se
requenra el dictamen de la SECOFI, por tanto, para que se
ordene el decomiso de fos bienes del quejoso solo basta
que el representante social conozca la existencia de los
hechos que puedan tipificarse como aguellos delitos de
conformidad con Ia t.ey referida.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL
Y ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

AMPAROQ EN REVISION 345/94. DANIEL BUENROSTRO
MACEDO. 18 DE MAYO DE 1995. UNANIMIDAD DE
VOTOS. PONENTE: VICTOR CEJA VILLA-SENOR.
SECRETARIA: TERESITA DEL NINO JESUS PALACIOS
INIESTRA. TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.
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,SE'MAN'AQRIQ JUDICIAL DE LA FEDERACION Y SU
" GACETA. PARTE Ill, MARZO DE 1996. I. 4° .A.60 A.
PAGINA 972,

Los anteriores precedentes denotan una importante evolucion
Jurisprudencial. Abarcan topicos relevantes como el aseguramiento del objeto del
delito, de la imputabilidad, del ambito temporal de las normas juridicas y del
decomiso de bienes.

Nos parece importante subrayar que de las tesis jurisprudenciales en
comento se desprende la facultag exclusiva del Ministerio Publico Federal para
Investigar y perseguir los delitos marcanos, a través de! inicio de la
correspondiente averiguacion previa, con la atribucion de tomar medidas de gran
controversia — respecto a la garantia de audiencia -~ como es el caso del
decomiso. También se reitera la relevancia del dictamen técnico emitido ahora por
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como requisito de procedibilidad
para el ejercicio de la accion penal.

4.1.3 PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACION,

Es impontante recordar que anterior a la reforma constitucional del 31 de
diciembre de 1994, Ia Suprema Corte de Justicia de la Nacion se integraba por
cuatro salas: penal, administrativa, civil y laboral, conformada cada una por cinco
Ministros. Actualmente solamente son dos Salas: la Primera conoce de las
materias penal y civil y la Segunda administrativa y laboral igualmente con cinco
Ministros cada una.

A continuacién nos permitimos citar dos tesis de jurisprudencia relevantes

en relacidn a las marcas, emanadas de la Pnmera Sala de nuestro mas aito
tribunal:
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MARCAS INDUSTRIALES. Ei cuerpo del delito de
falsificacion de marca ingustnal, lo constituyen las
circunstancias de pretender imitar el producto auténtico en
su composicidn, en el modo de presentarse en los demas
pormenores o detalles que hagan aparecer el producto
falsificado como legitimos; y si estos pormenores o
detalles no se acreditan, no debe tenerse por comprobado
el cuerpo de! delito.

CRITERIO CONTENIDO EN EL APENDICE AL
SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION DE LOS
ANOS DE 1917 A 1985. SEGUNDA PARTE, PRIMERA
SALA. PAG. 184.

MARCA INDUSTRIAL, REQUISITOS PARA INICIAR LA
AVERIGUACION CON MOTIVO DEL DELITO DE
FALSIFICACION DE .El articulo 59 de Ia Ley de Nombres,
Avisos y Marcas Comerciales previene que !a declaracion
de falsificacion, imitacion o uso ilegal de una marca,
nombre o aviso comercial, se hara administrativamente,
por el Departamento de la Propiedad Industrial, de oficio 0
a pelicion de parne; pero 1a persona a quien dicha
declaracion perjudique, tendrd expedito su derecho para
demandar judicialmente su revocacion, de acuerdo con el
procedimiento seAalado en el capitulo 8° de esa Ley; y el
anticulo 60 determina que si ia declaracion administrativa
quedare firme, porque transcurriera e! plazo de 15 dias sin
que se pidiera judictalmente su revocacion, el
Departamento de la Propiedad Industnal lo hard del
conocimiento de la Procuraduria General de la Republica,
para que ejercite la accion penal comespondiente en
contra de las personas que resultaren responsables, de
acuerdo con las penas y procedimientos establecidos por
lo capitulos 9° y 11 de la Ley. Ahora bien, si el querellante
no siguid ese procedimiento, sino que procedid a levantar
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una acta ante una Oficina Federal de Hacienda,
denunciando la falsificacion de una marca industrial usada
por él, que estaba legalmente registrada en el
Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaria
de la Econon.ia Nacional; y el encargado de la Oficina
Federal de Hacienda remiti6 el acta a un Juez del orden
coman quién, estimandose incompetente, la envio a un
juzgado de distrito, y ante éste y con el caracter de
averiguacion previa, se continud la investigacion hasta
pronunciar sentencia condenatoria; sin que conste que la
declaracién administrativa de la Secretaria de Economia
Nacional le hubiese sido notificada al acusado, persona a
quien perjudicaba la misma declaracién administrativa, ese
fallo es violatorio de garantias; puesto que el articulo 113
del Cédigo Federal de Procedimientos Penales previene:
que los funcionanos y agentes de policia judicial estan
obligados a proceder de oficio a la investigacion de los
delitos de orden federal, de que tengan noticia, excepto en
l0s casos expresamente senalados en las dos fracciones
que contiene; y en la segunda de ellas, se indica que uno
de tales casos, es aquel en que Ia ley exige algun requisito
previo y si éste no se ha llenado, no se pudo haber
iniciado legaimente la avenguacion previa que sirvid de
base al proceso, sin cumplirse previamente los requisitos
establecidos en los articulos 59 y 60 de la Ley de
Nombres, Avisos y Marcas Comerciales.

T. LXII, P.1834, AMPARO PENAL DIRECTO 6687/39,
FUENTES SALVADOR T., 6 DE NOVIEMBRE DE 1939,
UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

Consideramos que la menor actividad de ta Primera Sata de la Suprema
Corte de Justicia de la Nacion, en relacion a los delitos marcanos se debe, sin
duda, a la despenalizacion que ha sufrido la ley de la materna. Efectivamente,
debemos recordar que las doce primeras fracciones que formaban parte del
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articulo 223 de la Ley de Fomento y Proteccion de |a Propiedad Industrial, dejaron
de considerarse como delitos a panir del primero de octubre de 1994 y son
hipétesis constitutivas de infracciones administrativas,

4.1.4 SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACION

En primer término y para complementar las tesis citadas en el subapartado
4.1.1 (Tribunales colegiados de Circuito en Materia Administrativa), en relacién a
la confusién de marcas, enseguida trascribimos cuatro que sobre el mismo
tépico ha sustentado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nacion:

MARCAS INDUSTRIALES. SEMEJANZA DE LAS. La
Autoridad responsable no procede con apego a la logica,
si resuelve en contra de los precedentes aplicables. La
posibtlidad de un error cometido al resolver dichos
precedentes, no convalida la actitud de la autondad. ya
que en todo caso debe hacerse cargo de la existencia de
ellos para explicar por qué los contrana en el caso actual.
De no hacerlo asi, queda en pie lo contradictorio y
arbitrano de haber resuelto et ultimo caso en forma
opuesta a los que le antecedieron.

AMPARO EN REVISION 3874/1961. CANADIAN PARK &
TILFORD LTD. RESUELTO EL 14 DE FEBRERO DE
1962, POR UNANIMIDAD DE 4 VOTOS. AUSENTE EL
SR. MINISTRO CARRENO, PONENTE EL SR. MINISTRO
TENA RAMIREZ. SRIO. LIC. ANGEL SUAREZ TORRES.
22 SALA. BOLETIN 1962, PAG. 129.
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MARCAS, NO EXISTE CONFUSION CUANDO LOS
PRODUCTOS QUE AMPARA SON DISTINTOS. Se ha
dicho ya que ia clasificacion que contiene e! articulo 71 del
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial no puede
servir de Unica base para establecer semejanza o
diferencia entre los productos de sus distintas clases, y en
relacién con esto, cabe afirmar ahora gue esa clasificacion
tampoco puede servir de unica base para establecer
semejanzas o diferencias entre productos aistintos,
aunque de un mismo grupo, de la citada clasificacion, y
con apoyo en este razonamiento se concluye que entre ia
marca NAN que ampara proguctos dietéticos
(farmacéuticos) y !a marca NANA que amparan articulos
de belleza, aunque tanto unos como otros pertenecen a!
grupo 6 de la aludida clasificacién, sin embargo son
diferentes entre si, y por lo mismo, no puede existir
confusién entre ambas marcas, las que no inducen a error,
en vista de que no es logico que al solicitarse en el
mercado un producto de belleza, el vendedor y el
comprador estén conformes en dar y recibir un producto
dietético o viceversa, que al solicitarse un producto
dietético, e! vendedor entregue al comprador un frasco de
crema para afeitar, un lapiz labial, una locion o pasta para
los dientes, por lo que., en la especie., no se sure lo
dispuesto por el inciso b), de 1a fraccion XIV del articulo
105 de |a Ley de la Propiedad Industnal que para negar el
registro de una marca requiere de la semejanzas con otra,
as1 como tampoco lo establecido en el articuto 106 de!
mismo ordenamianto, puesto que los productos que trata
de amparar la quejosa con su marca NAN no son similares
a los amparados con la marca NANA,

AMPARO EN REVISION 4171/61. THE NESTLE
COMPANY, INC. FALLADO EL 3 DE MAYO DE 1962,
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POR MAYORIA DE 4 VOTOS, CONTRA EL VOTO DEL
SENOR MINISTRO JOSE RIVERA PEREZ CAMPOS,
PONENTE EL SENOR MINISTRO RAFAEL MATOS
ESCOBEDO. SRIO. LIC. ABELARDO VAZQUEZ CRUZ.
2% SALA, INFORME 1962, PAG. 138.

MARCAS INDUSTRIALES. ELEMENTOS DE
CONFUSION. Este elemento que pudiera incurrir en error
acerca de la procedencia del producto amparado por una
marca idéntica o0 semejante a la registrada con
anterioridad, puede provenir de muchos factores,
encauzados a alcanzar un beneficio con detrimento del
derecho preferente que trata de resguardarse, y de alli que
la semejanza o similitud a que alude la Ley no quede
limitaga a articulos clasificados en la misma clase, sino en
cualquier otra, siempre que induzca a error, por su
finalidad, su composicion, lugar de venta o por cualquier
relacién que entre ambos exista, bien sea de medios a fin
o de causa a efectos, sin que, por todo ello, a la similitud
indicada se le debe dar una interpretacion rigida, sino,
como queda dicho y debe reiterarse, justa y logica;
pudiendo decirse, entonces. que la clasificacién a que
alude el anticulo 71 reglamentanio, no puede servit de base
para concluir que no haya ni puede haber similitud entre
productos de distintas clases.

AMPARO EN REVISION 4195/1962. SCRIPTO INC.
RESUELTO EL 22 DE ABRIL DE 1963, POR MAYORIA
DE 3 VOTOS CONTRA EL DEL SR. MINISTRO MATEOS
ESCOBEDO. AUSENTE EL SR. MTRO. MENDOZA
GONZALEZ. PONENTE EL SR. MTRO. RIVERA P. C.
SRIO. LIC. JOSE TENA RAMIREZ. 2* SALA. BOLETIN
1963, PAG. 382.
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MARCAS. SEMEJANZA O DESEMEJANZA DE. Cuando
no se trata de que la Direccion de ia Propiedad Industrial,
de acuerdo con la facultad discrecional que le confiere el
articulo 105, fraccion IV, inciso c) de la Ley de la
Propiedad Industrial, pudiera decidir sobre la semejanza o
desemejanza de unas marcas, sino de que surgié a dicha
direccidn la duda sobre !a semejanza de esas marcas,
manifestada asi sobre la solicitud de registro, no pudo
posteriormente revocar el juicio subjetivo de duda que ya
habia extemado sino mediante los razonamientos de las
dos partes interesadas en el negocio, y no sélo una de
ellas, le adujeran.

CRITERIO VISIBLE EN LA TERCERA PARTE, SEGUNDA
SALA, DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA
FEDERACION DE 1917 A 1985, PAGINAS 634 Y 635.
SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE, VOL. XXIV, PAG. 23
AR. 123/1958, MIRURGYA, S.A. UNANIMIDAD DE 4
VOTOS.

Finalmente, consideramos que al ser el registro marcario el instrumento

legal que inicia una real proteccion de los derechos respectivos, motivo por el que

invocamos las siguientes tesis de jurisprudencia, también emanadas de la

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de ta Nacion:

MARCAS. SU MOTIVACION Y FUNDAMENTACION AL
NEGARSE SU REGISTRO. No es bastante
fundamentacion ni motivacion en la especie, el argumento
relativo a que “La Ley que rige ia matena no establece otro
distingo para considerar 13 semejanza entre dos marcas,
que su fonetismo y escntura, considerando que las
denominaciones “Uclaf" y "Ucal® son semejantes en grado
tal de causar confusion entre el publico consumidor por
aplicarse a los mismos productos, debe negarse el registro
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solicitado, con apoyo en lo dispuesto por el articulo 105,
fraccion XIV, inciso ¢) de la Ley de ia Propiedad vigente™.
Habria sido necesario que en dicha resolucion se hubieran
analizado las caracteristicas integrantes de las dos marcas
citadas para establecer la semejanza o desemejanza de
las mismas, entre cuyas caracteristicas se encuentran los
elementos figurados que forman parte de 1a marca “Uclaf™;
resultando inadecuado el solo argumento aducido en la
resolucion reclamada, relativo a que hay semejanza en su
fonetismo y en su escritura, pues Si bien es cierto que la
pronunciacion de las marcas es semejante y la escritura
comun y corriente de 1as mismas es igualmente simiar,
también es que para decidir sobre su semejanza no sélo
debe atenerse a su fonetismo sino también a su grafismo,
y este, dadas las singularidades, no implica ninguna
semejanza entre las marcas; y a este respecto es perfecta
y oportunamente aplicable el criterio que esta sala a
establecido en e! sentido de que el arbitio de las
autoridades administrativas debe referirse mas que por las
semejanzas que coexistan entre las marcas, en las
diferencias que sobre las mismas se aprecien. Por tanto la
concesién del amparo debe ser para el efecto de que la
responsable complete su estudio y decida si puede existir
la confusion.

AMPARO EN REVISION  3781/1950.  USINES
CHIMIQUES DES  LABORTOIRES  FRANCAIS.
RESUELTO EL 9 DE OCTUBRE DE 1958, POR
UNANIMIDAD DE 5 VOTOS. PONENTE EL SR. MTRO.
TENA RAMIREZ. SRIO. LIC. MANUEL RODRIGUEZ
SOTO 2* SALA. BOLETIN 1958, PAG. 669.

MARCAS. SU LIGA IMPROCEDENTE. El argumento
relativo a que el criterio de la Secretaria de Economia es
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variable, puesto que cuando se llevo a cabo el registro de
la marca “Café Mex™ no invocé como anterioridad |a marca
“Nescafé” y, en cambio, si cita como antenondad para el
registro de la marca “Mescafe” la marca “Café Mex", es
infundado, ya que si se toma en cuenta que entre las
marcas “Café Mex" y "Nescafé" no existe ninguna
semejanza en grado de confusién, no cabia que la referida
Secretaria previamente al otorgamiento de la marca “Café
Mex", hubiera considerado como anterioridad la marca
“Nescafé”™. En cambio, es diversa la situacion que se
presentd a la responsable entre las marcas “Mescafé” y
“Café Mex", enlre |as cuales, por dar lugar a confusion se
procedié que para poder registrar aquella marca tuvieran
la obligacion de invocar como anterioridad la marca “Café
Mex". Como consecuencia de lo antenor, resulta que la
responsable no pudo declarar ligadas las marcas
“Nescafé” y "Mex Café", ya que habiendo estimado
improcedente el registro de la ultima marca citada, con
apoyo en la fraccion XIV del articuio 105 de I3 Ley de la
Propiedad Industnal, o sea porque considerd que dicha
marca podia confundirse con al marca denominada “Café
Mex", registrada con antenondad, era inaplicable el
articulo 103 de dicho ordenamiento, por cuanto el mismo
establece la liga de las marcas que pertenezcan a una
misma persona, y en la especie las marcas “Mexcafé” y
“Nescafé”. en relacion con la marca “Café Mex,
correspondian a distintas personas.

AMPARO EN REVISION 6387/1957. THE NESTLE
COMPANY, INC. RESUELTO EL 2 DE JULIO DE 1958,
POR UNANIMIDAD DE 5 VOTOS. PONENTE EL SR.
MTRO. TENA RAMIREZ SRIO. LIC. MANUEL
RODRIGUEZ SOTO. SEGUNDA SALA. BOLETIN 1958,
PAG.464.
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LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCAS.
APRECIACION DISCRECIONAL DE LAS
AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EL REGISTRO
DE MARCAS. Segun el criterio jurisprudencial que ésta
Sala ha establecido al resolver los tocas 153/57, 3167/56,
6489/55, 1641/57, 3294/56, 1969/58 y 3781/50, la
jurisprudencia invocada por las recurrentes no puede ya
ser aplicable al caso puesto que segun dicho crterio
establecido Gltimamente por esta Sala, “el uso del arbitrio,
solo es legitimo cuando el funcionario gue goza de el se
apoya en datos objetivos y, partiendo de tales datos.
razona las conclusiones a que llega en ejercicio del mismo
arbitrio” y “en el juicio de amparo puede controlarse el uso
de las facultades discrecionales, cuando éstas se ejercitan
en forma arbitraria y caprichosa, la decisién de 1a autondad
no invoca circunstancias de hecho, las mismas son
alteradas, o el razonamiento en que !a resolucion se apoya
es ilégico™.

JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR U.S. RUBBER
MEXICO. S.A. TOCA 4290/957/2° FALLADO EL 3 DE
JUNIO DE 1959. AMPARO POR UNANIMIDAD DE 4
VOTOS. PONENTE EL SR. MINISTRO FELIPE TENA
RAMIREZ. SRIO. MTRO. MANUEL RODRIGUEZ SOTO.
AUSENTE EL SR. JOSE RIVERA P. C. SEGUNDA SALA
INFORME 1957. PAG. 88

MARCAS DE SERVICIO. LA SECRETARIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO ESTA OBLIGADA A
REGISTRARLAS. Si Mexico, suscriptor del Convenio ge
Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, no esta
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obligado a proveer el registrc de las marcas de servicio en
los términos de! articulo 6° Sexies de dicho convenio, si lo
estd, en cambio, a otorgar proteccion a tales marcas, para
lo cual es requisito indispensable para su registro.
Consecuentemente, la Secretaria de .ndustria y Comercio
que es el organo administrativo competente, si esta
obligada a registrar las marcas de servicios, ya que
solamente asi se otorga la proteccion del articulo 6°
Sexies del Convenio Invocado.

DENUNCIA DE CONTRADICCION DE TESIS. VARIOS
32011971, TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y
SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO. MARZO 15 DE 1973. 5 VOTOS .
PONENTE: MTRO. ALBETO JIMENEZ CASTRO.

2* SALA SEPTIMA EPOCA. VOLUMEN 72, TERCERA
PARTE, PAG. 25.

OTRA FUENTE: APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL
DE LA FEDERACION DE LOS ANOS DE 1917 A 1985,
TERCERA PARTE, SEGUNDA SALA. PAG. 758.

OTRA FUENTE: INFORME DE LABORES RENDIDO A LA
H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN
EL ANO DE 1973. SEGUNDA SALA PAG. 41.

OTRA FUENTE: APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL
DE LA FEDERACION DE LOS ANOS 1917-1988,
SEGUNDA PARTE SALAS Y TESIS COMUNES
VOLUMEN V. PAG. 1827 Y 1828.

4.2 USO ILEGAL DE MARCAS

El Poder Judicial de la Federacion ha sustentado los siguientes criterios
con el objeto de proteger a las marcas de su uso de manera ilegal o ilicita:

MARCAS, USO ILEGAL DE. Si se trata de saber si los
actos ilicitos consignados en el anticulo 74 de la Ley de
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Marcas de veintiséis de junio de mil novecientos
veintiocho, pueden agruparse bajo la denominacién
geneérica de ‘uso ilegal de una marca’, debe decirse que
examinando los articulos 73, el 74 mencionado , y
subsecuentes del Ordenamiento expresado, se encuentra
que no existe, en realidad, una denominacion genérica de
‘uso ilegal” que abarque los actos realizados porque
pongan indebidamente una marca a determinados efectos
que fabriquen o expendan y los ejecutados por quienes,
sin ser autores de ese hecho. dolosamente vendan,
pongan en venta o circulacion efectos marcados de la
manera antes indicada. Por el contrario todo parece indicar
que la Ley reserva tal denominacion para los actos
previstos en el primer parrafo de! articulo 73, y que, como
sistema adopta el de prever una serie de actos ilicitos
configurades a determinados hechos a los que designe
con su nombre propio y distintivo, en los restantes
articulos. Asi, en el 74, expresamente habla de “Venta,
puesta en venta o circulacion de mercancias
indebidamente marcadas. y a tales actos que realizados
por comerciantes son distintos evidentemente, de los
ejecutados por industriales o personas que no hacen del
comercio Su profesién ordinana atnbuye una personalidad
distnta de la que establece para los que pongan las
marcas a los efectos, o que da a entender la intencion del
legistador de prever distintas figuras delictivas y no una
que abarque en dos aspectos, el ingustnal y el comercia!
actos con contenido y personalidad distintos. Claro es que
en sentido vulgar tan uso 1legal comete el que pone una
marca que no es Suya a efectos que produce o expende,
como el que vende esos efectos, a sabiendas de estar
indebidamente amparades, como el que realiza
cualesquiera otros actos que impliquen utitizacion o
aprovechamiento de una marca a la que no tiene derecho;
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pero si la Ley de la materia ha quendo crear varios tipos
de actos ilicitos, darles nombres distintos y atnbuirles
consecuencias penales distintas también, es evidente que
no existe, en estricto sentido juridico, una denominacion
genérica “uso ilegal” que abarque diversos tipos de actos,
sino que tal denomlnacion es especifica de determinado
acto ilicito, precisamente de aquel que se realiza cuando,
*sin ef consentimiento del duefio de una marca legalmente
registrada, se le emplea para amparar articulos similares”
y que se encuentra previsto por el primer pamafo del
anticulo 73 a esta conclusion debe liegarse atendiendo, por
una parte a las circunstancias ya anotadas de crear
diversos tipos de actos ilicitos con nombre y penalidad
distintos, y por otra parte. a que el articulo 83, de 1a Ley de
Marcas, haciendo una salvedad a la regla general que
establece en su primera parte, en la que se refiere a la
accién para perseguir cualquiera de los delitos que
enumeran los articulos anteriores, habla de “los casos de
falsificacion, imitacion o uso ilegal de una marca”, respecto
de los cuales establece una norma especial para el
ejercicio de esa accion, siendo esos €asos l0s previstos
precisamente en los tres pamafos gel anticulo 73, de la
propia Ley, lo que indica que la denominacion “uso ilegal™
la reserva la Ley de la matena para ese acto de que antes
se ha hecho ménto y que esta previsto y reglamentado en
el parrafo pnmero del articulo ulimamente citado. Debe
estimarse pues, que los actos ilictos de que se trata el
anticulo 74, de fa Ley en consulta, pertenecen a una
categoria "sui genens”, con una reglamentacion especial y
que no cabe por ello agruparos bajo la denominacion
genenca de "uso legat de una marca“, aun precisando que
ese uso es un uso ilegal “comercial’, pues ningan
fundamento, que no sea puramente arbitrano, existe para
ese objeto.
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Si se trata de saber si la declaracién administrativa de que
habla la parte final del articulo 83, de la Ley de Marcas del
veintiséis de junio de mil novecientos veintiocho,
constituye un requisito previo, para e! ejercicio de las
acciones penales solo en los casos a que se refiere el
articulo 73, o sea los de imitacion, falsificacion y uso ilegal
de una marca, debe decirse que de acuerdo con el
expresado en el articulo 83, que establece: *1a accion para
perseguir cualquiera de los delitos que enumeran los
articulos anteriores corresponde al Ministerio Pablico, a los
sindicatos o asociaciones de productores 0 comerciantes
cuya existencia este aulorizada por la ley, en general a
toda persona fisica o0 moral que se considere perjudicada,
pero en los casos de falsificacion, imitacion, o uso ilegat de
una marca, serd requisito previo para su ejercicio la
declaracion relativa hecha por el Departamento de la
Propiedad Industnal en los términos del capitulo VI, y
tomando en cuenta los antecedentes que se han dejado
sentados en los pamafos anteriores, es inconcuso que la
disposicion establecida en el parrafo final del articulo que
se acaba de transcribir, solamente es aplicable en los
“casos de faisificacion, imitacion o uso ilegal de una
marca”, o0 sea los prewvistos por el articulo 73, de la Ley
mencionada. y que no tiene aplicacion alguna en [0S casos
a que se refiere el articulo 74, por lo que la declaracion
administrativa hecha por el Departamento de la Propiedad
Industnal, en los terminos det capitulo Vi, se constituye un
tramite obhgatorio previo al ejercicio de las acciones
penales para perseguir a quien dolosamente venda. ponga
en venta o circulacion efectos ilegalmente marcados. Esto
es asi, con tanta mayor razon cuanto que, conforme al
anticulo 94 del Reglamento de la Ley de Marcas, “la
declaracion Administrativa de Falsificacion, imitacion o uso
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ilegal de las marcas, nombre o avisos. . ." debe hacerse
desde un punto de vista puramente técnico y en modo
alguno debe prejuzgar no las acciones civiles o penales
que en el caso pueden ejercitarse, 10 que no podria
hacerse «n los casos de venta dolosa de efectos
indebidamente marcados porque habria que decidir acerca
de la existencia del dolo. Esta en lo justo, por ello el
departamento de la Propiedad Industrial al expresar en su
resolucion, por la que se niega a declarar el uso ilegal de
la marca afectada, que dado el sistema que adopta la Ley
de Marcas en vigor. . . el Depanamento de la Propiedad
Industrial legalmente no esta en posibilidad de dictar en los
casos de la reventa de productos ilegalmente marcados,
declaraciones contra los revendedores responsables, ya
que para que estas resoluciones fuesen no solamente
técnicas, como lo manda el articulo 94 de! Reglamento de
la Ley de Marcas. sino para que ademas se encontrasen
debidamente motivadas, en cumplimiento de la exigencia
primordial del articulo 16 de la Constitucion se requerira la
comprobacion del elemento, dolo, de acuerdo con lo que
dispone el articulo 74, reformado, de la Ley de Marcas,
sobre el cual . . . nada puede ni debe resolver el
Departamento de Propiedad Industnal.

T. LXXIX, P. 820, AMPARO ADMINISTRATIVO EN
REVISION 4333/43 THE COCA COLA, CO., 13 DE
ENERO DE 1944, UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

MARCAS, ILEGAL USO DE LAS. Si en la resolucion
dictada por la Secretana de la Economia Nacional no se
funda ni motiva a declaracion de uso ilegal de una marca,
y la autondad se limita a exponer que Como consecuencia
de validez de otra, dicho uso era ilegal, esto es, sin
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razonar su dictamen, debe tenerse en cuenta que no es o
mismo que una marca sea valida, que el que Ssu uso sea
ilegal por verse invadida por otra marca que limite, por lo
que debe establecerse la identidad, -1 no, de las marcas, y
apoyar la Secretaria su resolucion razonandola en Ley,
pues de o contrario, esto implica una violacién del articulo
16 Constitucional que deja sin defensa al interesado para
impugnar los razonamientos de la autoridad responsable.

T. XClll, P. 2295, AMPARO ADMINISTRATIVO EN
REVISION 8761/45, PEDRAGOS Y CIA. SUCS,, S. DE
R.L., 18 DE SEPTIEMBRE DE 1947, UNANIMIDAD DE 4
VOTOS.

LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 255 Y 258
(USO ILEGAL DE MARCA). En el articulo 255 de la Ley
de [a Propiedad Ingustrial no se sanciona el uso ilegal de
una marca, sino su falsificacion o imitacion y en el caso a
estudio se trata de que una persona sin el consentimiento
del dueno de una marca registrada legaimente l1a emplee
para articulos similares o ponga a sus efectos una marca
que sea imiacion de la legalmente registrada, por otro, sin
su consentimiento, ya sea vendiendo o poniendo en
circulacion los productos que distinga esa marca, después
de haber aiterado, sustitugo o supnmido parcial o
totaimente |a marca registrada colocada en los anticulos
comparados por 1a misma.

CRITERIO SOSTENIDO EN EL AMPARO EN REVISION
379/1956. THE SINGER MANUFACTURING COMPANY,
JUNIO 13 DE 1966. POR UNANIMIDAD DE 5 VOTOS.
PONENTE: MTRO. EZEQUIEL BURGUETE FARRERA,
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'viSusLE EN LA PAG. 142 DEL INFORME DE LABORES
“DE LA H, SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
. NACION EN EL ANO DE 1966, SEGUNDA SALA.

MARCAS, USO ILEGAL DE. Si las autoridades
responsables se limitaron Unicamente a afirmar que una
marca era distinta de otra , sin considerar los motivos por
los cuales lo consideraron en esa forma, y dedujeron gue
consideran que no hay uso ilegal de la segunda por el
hecho de agregar el nombre que compone la pnmera, tat
consideracion resulta iloégica. toda vez que el publico
consumidor puede estimar que se trata de un nuevo
producto que proviene de la misma casa que ha
acreditado su marca. como sucede en el caso en que se
usan dos marcas registradas, que pueden dar lugar a
suponer que dos fabricas de determinados objetos se han
unido para lanzar al mercado un producto mejor que los
anteriores.

VOL. XVI. 6° PARTE, P. 63, AMPARO EN REVISION
253/58. HELZER Y COMPARNIA, S. A. DEL 7 DE
OCTUBRE DE 1958. 5 VOTOS. PONENTE: JOSE
RIVERA PEREZ CAMPOS.

MARCAS USO INDEBIDO. Tanto los aniculos 189 y
relativos, de |a antenor Ley de Propiegad Industrial, como
los articulos 88, 211 fraccion 1V y relativos ce la Ley de
Invenciones y Marcas protegen el uso exclusivo de una
marca registrada. Y se puede sostener para el efecto de
hacer una declaracion puramente agministrativa y sin
entrar en cuestiones de tipicidad penal, que una marca es
usada indebidamente cuando un competidor lo asocia a su
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propia marca y a su producto, en su publicidad comercial,
siendo asi que ambas marcas estdn registradas y que
amparan productos similares.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

AMPARO EN REVISION 284/80 FELIPE ZAMBRANO
PAEZ. 8 DE MAYO DE 1980. UNANIMIDAD DE VOTOS.
PONENTE: GUILLERMO GUZMAN OROZCO.

Llama la atencion en las tesis transcritas la constante referencia a la
omision de fundamentacion y motivacion en 1os actos emitidos por la autoridad
administrativa, razén que obliga a recordar el reiterado criterio sostenido por los
Tribunales Federales, en el sentido de que de acuerdo con el articulo 16 de la
Carta Magna. todo acto de autoridad debe estar adecuado y suficientemente
fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con
precision el precepto legal aplicable al casoy, por lo segundo, que también deben
senatarse, con precision, las circunstancias especiales, razones pariculares o
causas inmediatas que se hayan tenido en consideracion para la emision del acto;
siendo necesario, ademas, que exista adecuacion entre los motivos aducidos y
las normas aplicables, es decir, que en el ¢aso concreto se configuren las
hipoétesis normativas.

Actualmente, el articulo 213 de la Ley ge la Propiedad Industnal, establece
diversas conductas que se consideran infracciones administrativas, haciendo
alusion al uso ilegal de marcas las fracciones Il (a través de una falsa indicacion
de marca registrada, sin que reatmente 10 este); IV (usar una marca parecida en
grado de confusion, siendo un ejemplo muy comun el caso de muchos talleres
automotrices que se ostentan, digamos como, “Talleres Especializados
Chevrolett™, lo que significa a todas luces un acto de competencia desleal y el uso
ilegal de la marca Chevrolett por un tercero); VIi (uso de marcas no registrables
como por ejemplo escudos o banderas de paises) y XVIll (uso de una marca
registrada sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva).
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4.3 IMITACION DE MARCAS

MARCAS, CUANDO NO EXISTE IMITACION DE LAS. Si
la pante quejosa al registrar la marca de su propiedad
“Alka-Seltzer” no hizo la reserva de las patabras solamente
a la expresion, sino que su reserva se refirio solamente a
Ia expresion que resulta de la unién o combinacion de
e50s vocablos, o sea, la expresion o palabra compuesta
“Alka-Seltzer’, no se violan las disposiciones contenidas
en los articulos 1° y 27 de la Ley de Marcas, porque las
autoridades responsables otorgaran a la parte tercera
perjudicada, el registro de la marca “Atka-Citnc", por
contener esta ultima el pnmer vocablo que resulta comun
para las dos marcas; ya que la recurrente no hizo reserva
del uso exclusivo de! vocablo "Alka®, omisidn que resulta
porque al hacer el registro respectivo, no considero a ese
vocablo como un elemento esencial y caracteristico de su
marca. Las marcas “Alka-Seltzer y “Alka-Citric, no
ofrecen una semejanza tal, que induzcan al publico a efror
para confundiflas, ya que fonéticamente son
perfectamente  distintas, no  realizandose,  en
consecuencia, los supuestos previstos en las fracciones
Vilty IX del articulo 7°, de la indicada Ley de Marcas, ni
operdandose tampoco Ja hipdtesis de invasion de marcas, a
que se refiere 1a fraccion 1V del anticulo 39 del propio
ordenamiento. Por tanto, al negarse las autondades
responsables a declarar la nulidad de la marca “Alka-
Citric®, solicitada por la negociacion quejosa, no incurmieron

La Imitacidn de marcas resulta sumamente dafiina y perjudicial para el derecho de
la Propiedad Industrial, por lo que Ia proteccién del Poder Judicial de la
Federacion a través de diversos precedentes y criterios jurisprudenciales toma
especial relevancia, como los que enseguida se indican:
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en violacién a las garantias que consagran los articulos 14
y 16 Constitucionales.

T. LXXVIT, P. 1119, AMPARO ADMINISTRATIVO EN
REVISIO\{ 4039/43, MILES LABORATORIS INC., 15 DE
OCTUBRE DE 1943, UNANIMIDAD DE VOTOS.

MARCAS, IMITACION DE. No basta que dos marcas por
ejemplo, "“ALFA" y "APSA” empiecen con fa misma vocal,
para estimar que fonéticamente son semejantes, ya que
faciimente se advierte que en la primera concurre el sonido
fuerte y largo de (a letra p, lo que descarta toda posibilidad
de confusion de ambas palabras. con tanta mayor razon, si
los clichés de ambas marcas, y 1as palabras afadidas a
las mismas apartan toda posibilidad de confusién y la
autoridad responsable debe de analizar todos los puntos
alegados por el quejoso, en su defensa, estudio que no
puede hacer la Suprema Cone, sin que previamente lo
realice Ia autoridad responsable.

T. XCl, P. 2182, AMPARO ADMINISTRATIVO EN
REVISION 4322/44, LIZALOA LOPEZ LUIS, 12 DE
MARZO DE 1947, MAYORIA DE 3 VOTOS.

MARCAS, PROPOSITO DE IMITARLAS. Si de mala fe se
intentd obtener dos regtstros para poder asi aprovechar los
dos elementos integrantes de una marca, esto hasta para
aplicar, en su parrafo dltimo, el anticulo 200, fraccion V, de
la Ley de Propiedad industnal.

Demostrado el proposito de smitar y de aprovechar de esa
manera el prestigio de una marca antenormente
registrada. con ello se acredita que la misma es
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confundible con las marcas cuyo registro se solicité de
mala fe.

VOL. XXVIl, 3* PARTE, P. 52, AMPARO EN REVISION
1251/56. THE COCA COLA (.OMPANY. 3 DE
SEPTIEMBRE DE 1959. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.
PONENTE: FELIPE TENA RAMIREZ.

MARCAS, DELITO DE IMITACION DE. El articulo 141 de
la Ley de la Propiedad Industrial ordena que los productos
deberan de llevar 1a leyenda "marca registrada™ y la
ubicacion de la fabrica o establecimiento advirtiendo que “
... La omision de estos requisitos no afectara la vatidez de
la marca, pero privara al propietario de las acciones civiles
y penales que concede el Titulo Octavo de esta Ley”. Lo
prescrito en el dispositivo que se comenta debe
entenderse no como una invitacidn al ejercicio de la accién
penal, sino simplemente como el establecimiento de una
condicidn de punibilidad. En este orden de ideas, resulta
obvio que el ejercicio de la accion penal no se deja a la
voluntad del particular, sino que continua controlada por el
Ministerio Publico, en cuanto titular de ella, debiéndola
ejercitar una vez que se encuentren satisfechas las
condiciones de punibilidad dentro de las que aparecen los
requisitos apuntados.

INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, EN EL ANO DE
1970, SEGUNDA PARTE, TOMO Il. PAGS. 38 Y 39.




MARCAS, IMITACION DE. La figura lamada confusion de
productos, en términos del articulo 10 Bis de la
Convencion de la Union de Paris de 1883, establecio
principios generales internacionales que fueron recogidos
por el anticulo 263 de la Ley de la Propiedad Industnal
(ahora abrogada) el que se relaciona con el 264, que nos
remite expresamente al capitulo VIlI del Titulo Tercero de
la propia Ley; por lo que, entre nosotros, el procedimiento
a seguir era el relativo a ta declaracion de falsificacion,
imitacion o uso ilegal de marcas, no debiendo aplicarse
directamente la invocada confusion de productos en
términos de! convenio internacional.

CRITERIO SOSTENIDO EN EL AMPARO EN REVISION
57877, COINTREAN, S.A., 22 DE AGOSTO DE 1977.
UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE MANUEL CASTRO
REYES. SECRETARIA CATALINA PEREZ BARCENAS,
VISIBLE EN EL INFORME DE LABORES RENDIDO A LA
H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN
EL ANO DE 1977. TERCERA PARTE, TRIBUNALES
COLEGIADOS DE CIRCUITO. PAG. 134,

IMITACION DE  MARCAS. LA  AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA DEBE APLICAR EXACTAMENTE LA
LEY Y ESTAR A LO MAS FAVORABLE AL
GOBERNADO. Si bien es cierto gue para resolver si existe
imitacion de la marca, geben analizarse las semejanzas
existentes. tambien lo es que ello de ninguna manera
implica que dejen de atenderse las diferencias existentes
entre ambas marcas, porque el analsis debe llevarse a
cabo tomando en conjunto las marcas en conflicto para
determinar claramente si se confunden o no entre si, y sila
autondad administrativa no precisa las circunstancias que
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tomé en consideracién, y resulta que los hechos o
circunstancias apreciagdas son inexactos, o si bien, el
razonamiento es contrarno a las leyes de la iogica, debe
concluirse que aquella resolucion es arbitraria por lo que
es en la via de amparo en donde pueden censurarse las
faltas cometidas por |a autoridad administrativa en uso de
sus facultades discrecionales. Por dltimo, cabe hacer
hincapié en que ta declaracion agministrativa de imitacién
de marca constituye un presupuesto, para que en su caso,
proceda e! ejercicio de accidon penal ante la autoridad
titular de la funcion investigadora y ello entranaria la
formacion de un proceso penal, con sancion de la misma
naturaleza, en los términos del anticulo 255 de la anterior
Ley de la Propiedad Industnal. Lo antenor pone de relieve
que si bien es verdad gque en los casos en que Ia
declaracion administrativa se limite a la negativa de un
registro marcario o a ta nulificacion de una marca, en caso
de duda debe atenderse particularmente al cniterio técnico
de la autoridad administrativa, ello no es operante cuando
se trata de una declaracion adminisirativa, de imitacién,
toda vez que una declaracion podria tener efeclos
penales, lo que obliga a que la autoridad administrativa
aplique exactamente !a Ley, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 14 de nuestra Carta fundamental y
por otra pare que se esté en I3 hipolesis de lo mas
favorable al gobernado. En otras palabras una declaracion
de imitacion exige Gue {a autondad aagministrativa tenga
especial cuidado en la valoracion de los elementos de
prueba y solo cuando advierta con 1a comparacion de los
productos y marcas, gue existe una clara similitud puede
determinar administrativamente la imitacion, ya que
proceder de manera diversa afectaria. como en el caso,
las garantias constitucionales del gobemado.
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" “CRITERIO SOSTENIDO EN EL JUICIO DE AMPARO
7/78, KINDYMILLS, S.A., 20 DE SEPTIEMBRE DE 1978.
MAYORIA DE VOTOS. PONENTE: RENATO SALES
GASQUE. SRIO; RICARDO LOPEZ GRAJALES, VISIBLE
EN LAS PAGS. 86 Y 87 DEL INFORME DE LABORES
RENDIDO A LA H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACION, EN EL ANO DE 1978.

La imitacién pretende confundir y engadar al particular, el autor Ferrara
sefiala que “se calibra fa posibilidad de confusién de las marcas con referencia a
la mentalidad del consumidor al que estd destinada la mercaderia y sobre el que,
en definitiva, ha de operar la marca. Y se entendera por tal al consumidor medio,
ni especialmente perspicaz, ni torpe en extremo. Cuando el término medio de los
consumidores pueda confundir una marca con otra, la imitacion estad fuera de
duda.”*

Actualmente, el articulo 223 de la Ley de la Propiedad Industnal senala
cuales son las conductas constitutivas de delitos y el relativo a 1a imitacion de
marcas no se encuentra tipificado, cobrando vigencia antigua observacion del
Maestro Rangel Medina: *Desde luego, debe decirse que no es correcto usar
indistintamente como términos equivalentes usurpacidon e imitacion. Es sabido
que no hay tal equivalencia puesto que la usurpacion es el género. es el termino
que se emplea para seatar el acto de violacion de los derechos marcanos, por
cualguier medio: en tanto que 'mitacion es una especie. s una de las mattiples
manifestaciones de la actividad delictiva en matena de marcas. En todo caso,
deberia hacerse referencia unicamente a la usurpacion, para asi abarcar a todas
las especies.” *®

* Cfr. Nava Negrete. Justo. Op. Cit. p.174
** Rangel Medina, David. ‘Derecho de 1as Marcas’. Op. Cit, p. 85
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4.4 FALSIFICACION DE MARCAS

Las siguientes tesis il Jstran el criterio que sobre el particular ha seguido el Poder
Judicial de |la Federa .idn:

MARCAS, FALSIFICACION O IMITACION DE. £l articulo
195 de la Ley de la Propiedad Industnal dice que la
declaracion administrativa de fa faisificacion, imitacién o
uso ilegal de una marca registrada, se hara desde e! punto
de vista técnico, y no prejuzgara; es decir, cualquiera que
sea la declaracion que haga de la Secretaria de la
Economia Nacional, no obliga ni puede obligar
constitucionalmente al Ministerio Publico, ni mucho menos
al Poder Judicial. Si la Secretaria en un caso concreto,
declara que hay faisificacion y el Ministerio Publico o el
juez corespondiente, en su caso, encuentran que no la
hay. debe absolverse al acusado, contra la declaracion de
la Secretaria; reciprocamente si la Secretaria declara que
no hay falsificacion y los hechos se denuncian por
cualquiera de los interesados o por cualquier ciudadano, y
el Minislerio Publico encuentra que si hay delito, puede
hacer 13 consignacion no obstante |a declaracion de 1a
Secretaria, pues las funciones de Ias autoridades
administrativas y las de las autondades judiciales, son
absolutamente independientes.

T. XCl, P. 2182, AMPARO ADMINISTRATIVO EN
REVISION 4322/44, LIZALOA LOPEZ LUIS, 12 DE .
MARZO DE 1947, MAYORIA DE 3 VOTOS.

138



MARCAS. DECLARACION DE FALSIFICACION DE LA
MARCA  NACIONAL “HOLANDESA" POR SU
PROPIETARIO. Se debe confima- la sententia que
otorgd el amparo solicitado porque resulta que Purex
Corporation LTD, es precisamente la propietaria de la
marca, caracter que expresamente se le reconoce tanto en
la demanda administrativa de Productores e Importadores,
S.A., como en la misma resolucién reclamada; asi que en
el supuesto de que se hubiera demostrado que esa
Sociedad emplea la marca para amparar aniculos
similares a los productos que fabnca Productores e
Importadores, a! amparo de la autorizacién que alega
tener, su actuacion de ningun modo podria comprenderse,
en lo dispuesto por el articulo 255 de la Ley de ila
Propiedad Industrial, puesto que el texto de la disposicién
se refiere 3 conductas de personas distintas del mismo
propietario, y que no tengan la autonzacion de éste. Este
precepto contiene fa regulacion juridica penal de una
conducta y por consiguiente para que cualquier autoridad
pueda aplicar tal disposicién, que entrada una figura
delictiva, es importante que en el procedimiento respectivo
queden plenamente comprobados sus elementos
constitutivos que son: a) el empleo de una marca para
amparar productos manufacturados; b) registrada
legalmente; y ¢) por quien no tenga el consentimiento del
duefio; en ausencia de cualquiera de esos elementos, el
tipo quedara sin comprobacion y la aplicacion que se haga
del dispositivo que lo contiene entranard una aplicacion
inexacta de la ley el mandamiento carecera de 13 debida
fundamentacion legal. Y como ia responsable sostiene,
contranamente a 10 que se acaba de argumentar, que la
propietaria de la marca de que se trata, incumo en la
falsificacion que contempla el precepto analizado,
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indudablemente que hizo una inexacta aplicacion de tal
precepto, lo que trae consigo la violacion de garantias
individuales que invoca en su demanda.

AMPARO EN REVISION  5138/1962, PUREX
CORPORATION LTD Y OTRO.

RESUELTO EL 21 DE JUNIO DE 1963 POR
UNANIMIDAD DE 5 VOTOS. PONENTE: EL SR.
MINISTRO MATOS ESCOBEDO. SRIO. LIC. EMILIO
CANSECO NORIEGA. SEGUNDA SALA BOLETIN 1963.
PAG. 296.

MARCAS. FALSIFICACION, IMITACION O USO ILEGAL.
En el articulo 264 de la Ley de la Propiedad Industrial que
trala de los requisitos para el ejercicio de la acciéon
persecutoria de los delitos previstos en el titulo VIN
Capitulo Il de la misma Ley, distingue entre la falsificacion,
o uso ilegal de una marca, y la confusion a que se refiere
el articulo 263 del propio ordenamiento. Esta Gltima norma
dice que se impondran prsion y multa, o una sola de estas
penas, “a juicio del juez al que con faisas pretensiones en
el ejercicio del comercio, tienda a desacreditar los
productos de un competidor 0 que, por cualquier medio,
trate de producir confusion con el establecimiento, los
productos © los servicios de un competdor. Como
facilmente se advierte, el precepto contempla diversas
situacion: 1) el intento de desacreditar los productos de un
competidor, por medio de falsas pretensiones en el
gjercicio de! comercio; 2) el proposito de crear, por
cualquier medio, confusion con el establecimiento, los
productos o los servicios de un competidor. Dentro del
concepto no deben introducirse elementos que pertenecen
a otras figuras, imitacion, uso ilegal de marca, falsificacion,
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falsas pretensiones para desacreditar los productos de un
compelidor, etc.

PRECEDENTE EN AMPARO EN REVISION 2922/55,
ELECTROLUX, S.A. DE C.V. 9 DE NOVIEMBRE DE 1960,
4 VOTOS. PONENTE: FELIPE TENA RAMIREZ.

MARCAS, FALSIFICACION MEDIANTE USO ILEGAL DE
LAS. Aungue Ia quejpsa haya reconocido ante la
Secretaria de Economia que el tercero perjudicado propala
en su comercio que las cabezas de maquina de coser de
que se trata no son de Singer y que si lo son los gabinetes
en que las cabezas estan montadas; debe tenerse en
cuenta que el so6lo montaje de cabezas de gabinete Singer
constituye falsificacién, porque sin autonzacion del titular
de la marca. esta es ostentada amparando la unidad que
se integra con elementos de procedencia diferente. Y
basta que se den los elementos objetivos de ese
acoplamiento de cabezas japonesas, con gabinete Singer,
para que esté configurada la falsificacion. conforme al
primer parrafo del articulo 255 de 1a Ley de ia materia. Por
cuanto a que el tercero perudicado o es competidor de fa
titutar de ta marca Singer, porque dicho tercero no fabrica
maquinas ge coser y solo es comerciante; debe razonarse
que, precisamente por ser vendedor de unidades
integradas con elementos de diversos fabncantes, los
productos que expende compiten con los propios de la
marca Singer.

INFORME DE LABORES RENDIDO A LA H. SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN EL ANO DE
1967, SEGUNDA SALA, SECCION PRIMERA. PAGS. 163
Y 164,
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MARCAS, FALSIFICACION MEDIANTE USO ILEGAL DE
LAS. Aungue un comerciante propale en su comercio, gue
las cabezas de maquina de coser que vende no son de
una marca determinada y que si lo son los gabinetes en
que las cabezas estdn montadas, debe tenerse en cuenta
que el solo montaje de esas cabezas en gabinetes de la
marca arriba mencionada constituye falsificacion, porque
sin autonizacion del tifular de la marca, esta es ostentada
amparando la unidad que se asegura con elemento de
procedencia diferente. Y basta que se den los elementos
objetivos de ese acoplamiento de cabezas con los
gabinetes de la marca determinada, para que esté
configurada la falsificacion, conforme al primer parmrafo del
articulo 255, de la Ley de la matena. Por cuanto a que el
comerciante no sea competidor de la titular de la marca
falsificada porque dicho comerciante no fabrica maquinas
de coser, y sélo sea vendedor, debe razonarse que,
precisamente por ser vendedor de unidades integradas
con elementos de diversos fabricantes, fos productos que
expende compiten con los propios de la marca falsificada.

TES!IS RELACIONADA, VISIBLE EN EL APENDICE AL
SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION DE 1917 A
1985, NOVENA PARTE, DE LA JURISPRUDENCIA Y
TESIS RELACIONADAS EN MATERIAS EN QUE
CAMBIO EL SISTEMA DE COMPETENCIAS, PAG. 187.
OTRA FUENTE: SEXTA EPOCA, TERCERA PARTE VOL.
CXVH, PAG. 73 AR. 5907/1957. THE SINGER
MANUFACTURING COMPANY. 5 VOTOS. OTRA
FUENTE: 2* SALA APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL
DE LA FEDERACION DE 1917-1975 TERCERA PARTE,
PAG.706.
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OTRA FUENTE: APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL
DE LA FEDERACION DE LOS ANOS DE 1917-1988,
SEGUNDA PARTE, SALAS Y TESIS COMUNES
VOLUMEN IV. PAG.1831.

Es importante puntualizar que actualmente Ia falsificacion de marcas es un
delito que se encuentra tipificado en la fraccién Il del articulo 223 de 'a Ley de la
Propiedad Industrial, y que ademas, de conformidad con la fraccion VII det
articulo VI del articulo 194 de! Codigo Federal de Procedimientos Penales, se
trata de un delito grave, lo que se traduce en toda la fuerza del estado tendiente a

desestimular estos ilicitos.

Atentos a todo lo antenormente expuesto, como resultado de la
experiencia jurisprudencial a que nos hemos referido, proponemos la creacion de
tribunales con autonomia y piena jurisdiccion adscritos al Poder Judicial Federal,
concretamente Jueces de Distrito especializados. Asi, el Instituto Mexicano de |a
Propiedad Industrial podra cumplir con su ardua tarea de ejecutar la ley, y el
tribunal Judicial de la Propiedad Industrial, |a noble misidn de decir e! derecho, de

dar a cada quien lo gue le corresponde.

4.5 LEGISLACION INTERNA COMPARADA: LEY DE 1928, LEY DE
1942, LEY DE 1975

Estos tres ordenamientos juridicos son los que preceden a la Ley de la

Propiedad Industrial actuaimente en vigor y como podemos observar, algunos de
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los precedentes y criterios jurisprudenciales anteriormente transcritos, hacen

referencia a ellos, completando asi su adecuada interpretacion.

La ley de Marcas y de Avisos y Noml.res Comerciales de 26 de junio
de 1928, publicada en el Diano Oficial de a federacion del 27 de julio de ese
mismo afo, adopta un sistema mixto atributivo-declarativo porque ademas de
otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca, también se reconoce el
uso de la marca como fuente de derecho sobre la misma. Este sistema hoy en dia

contintia vigente en la ley de la materia.

No establece una definicion de marca, pero se desprende que es el signo
o medio material distintivo que eslé usando O quiera usar un comerciante,
Industrial o agricultor para distinguir y denotar !a procedencia de los articulos que

expende, fabrique o produzca.

Con una aceptable técnica legistativa sefala que pueden constituir una
marca: los nombres bajo una forma distintiva, las denominaciones y, en general,
cualquier medio matenal que sea susceptible, por sus caracteres especiales, de
hacer distinguir a los objetos a que trata de aplicarse de los de su misma especie
o clase; asi como las razones sociales de los comerciantes y las leyendas,
muestras o ensefas de sus establecimientos, aplicados a las mercancias que

venden,

Por otra parte. en relacion a la Ley de 1903, agrega los s:guientes signos 0
medios materiales no registrables: los nombres 0 denominaciones que se hayan

hecho de uso comun en el pais, para designar productos pertenecientes a la
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clase o especie que trata de ampararse como marca; los envases que
pertenezcan al dominio publico o se hayan hecho de uso comin en México; el
emblema de la Cruz Roja y la denominacion Cruz Roja o Cruz de Ginebrs; una
marca que Sea igual o tan parecida a otra anteriormente registrada. que to aadas
en conjunto o atendiendo a los elementos que hayan sido reservados, puedan
confundirse; una marca que ostensiblemente pueda inducir al publico en error
sobre la procedencia de los articulos que ampara; y los nombres que indiquen
simplemente 1a procedencia de los productos, a menos que se trate de lugares de

propiedad particular y se tenga el consentimiento del propietario.

Asimismo, se delimité a un plazo el efecto del registro de una marca,
fijdAndose en veinte afos su duracién, y se exigid su renovacién cada diez anos,

sanciondndose la falta de dicha renovacion con la caducidad del registro.

Respecto a la proteccion de los derechos marcarios, senala que para la
persecucion de los delitos de falsificacién, imitacion o uso llegal de una
marca, se exigid como requisito previo a! ejercicio de las acciones, una

Declaracién Administrativa del Departamento de la Propiedad Industnal.

La Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de 1942,
publicada en el Diano Oficia! de la Federacion de esa misma fecha. constituye el
primer ¢6digo en esta materia. en virtud de que en un solo ordenamiento se
reunieron las marcas relativas a las creaciones nuevas de la industria, 10s signos

distintivos y la represion a la competencia desleal.
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Por lo que se refiere a la definicion de marca, adquisicion del derecho a la
v marca y lo que puede constituir una marca, sus disposiciones comelativas son

casi idénticas a la Ley de 1928 (sistema atributivo declarativo).

En cuanto a los signos o medios materiales no registrables, se incluyen,
entre otros: las figuras, denominaciones o frases descriptivas de los productos
que tratan de ampararse con la marca, incluyendo los adjetivos calificativos o
gentilicios; los simples colores aisladamente a menos que estén combinados o
acompanados de elementos tales como signos o denominaciones que tengan un
caracter particular y distintivo; fas palabras de lenguas vivas extranjeras, cuando
la marca se pida para aplicarse a articulos que el solicitante fabrique solamente
en México o en cualquier otro pais de habla espafola; y Jas denominaciones o

signos susceptibles de enganar al publico.

Por lo que ve a la duracion del registro, se reduce a diez aios el plazo de
vigencia de las marcas, para que sea igual al que debe transcumir entre las
renovaciones subsecuentes y se otorga un plazo de gracia de dos anos (antes de
tres anos) y si no se presenta la solicitud o se efectua el pago, caducaba la

marca.

Por otra parne, se establecieron normas reguladoras del procedimiento
para dictar las declaraciones adminisirativas de nulidad, de extincion por faita de
uso, de falsificacion, imitacion o uso Hega! de marcas, asi como de existencia
de confusidon de servicios, productos O establecimientos entre competidores.

Asimismo, se suprimid el procedimiento para obtener las revocaciones de las
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resoluciones administrativas antes mencionadas, quedando a salvo el derecho de

hacer valer el juicio de amparo indirecto.

Finaimente, tratdndose de los delitos en materia de marcas, se considera
como usurpacion: el uso ilegal. la imitacion, la falsificacién y la comercializacién
de productos indebidamente marcados. Se mantiene e! requisito previo al
ejercicio de Ias acciones, de una Declaracion Administrativa del Departamento de

la Propiedad Industrial.

La Ley de Invenciones y Marcas de 30 de diclembre de 1975, publicado
en el Diario Oficial de I3 Federacion del primero de febrero de 1976, en su tiempo
fue una legislacion moderna. Reconoce las marcas de productos y las marcas de
servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen un servicio

de otros de su misma clase o especie.

En cuanto 3 los signos o medios matenales no registrables, se incluyen,
entre otros: 10$ titulos de cbras literanas, artisticas o cientificas y los personajes
ficticios o simbdlicos ~salvo con consentimiento del autor-; las que reproduzcan o
imiten monedas. billetes de banco o monedas conmemorativas; y las que
reproduzcan 0 imiten condecoraciones. medallas u otros premios obtenidos en

ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficiaimente.
Por lo que ve a la duracion del registro, se reduce a cinco anos el plazo de

vigencia de 1as marcas, plazo que sera renovable indefinidamente por periodos

de cinco anes, previo cumplimiento de sendos requisitos legales y reglamentarnos.
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La Ley de 1975 trajo la transformacion del sistema de derecho penal
especial de 1a propiedad industrial en uno mixto, que divide en dos grupos las
sanciones: las de caracter administrativo, correspondiente a las infracciones
consideradas conm 0 administrativas, y las de indole penal previstas para la

comision de delitos.

Como consecuencia de lo anterior y conforme a la tendencia que en dicha
época se empez6 a manifestar en cuanto a la despenalizacion de las conductas
infractoras en materia de propiedad industrial, muchas de las conductas
anteriormente consideradas como delitos, dejaron de tenerse como tales, sélo

dando lugar a Ia aplicacion de sanciones de caracter administrativo.

En este orden de ideas. el articulo 211 de la Ley en comento considera
como delitos: usar la marca sin consentimiento de su tlitular (fraccion IV). ofrecer
en venta y poner en circulacion a) productos que ostenten una marca Imitadora o
b) que lleven una marca usada ilegalmente (fraccién V); o ¢) con una marca

falsificada (fraccion VI).

En cambio, el articuio 210 del mismo ordenamiento legal considera no
como delito sino como una infraccion administrativa: el uso ge una marca
Imitadora (fraccion Il) y el uso indebido de una marca registrada. como elemento

de un nombre comercial (fraccion II1).

Por dltimo, mantiene el requisito para el ejercicio de la accion penal,
consistente en que se requerira la previa declaracion de la entonces Secretaria de

Industria y Comercio en relacién con la existencia del hecho constitutivo del defito
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.de que se trate. Dichas declaraciones se formularan desde un punto de vista

técnico, no prejuzgaran sobre las acciones civiles o penales que procedan y se

haran del conocimiento de la Procuraduria General de l1a Republica.
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CONCLUSIONES

PRIMERA.- En nuestro sistema juridico existen diversos ordenamientos
con una vigencia mayor de setenta afios, como son los casos de la Carta Magna,
Cédigo Civil Federal, Cédigo Penal Federal, Cédigo de Comercio y Ley Federal
del Trabajo. Sin embargo, en relacion a la Propiedad Industrial, en menos de
setenta y cinco afios se han promulgado cuatro Leyes, lo que denota una
importante evolucion legisiativa que muestra !a preocupacion e interés del Estado
por hacer realidad la proteccion y tutela de los derechos marcarios.

SEGUNDA. La Leyde Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales de
26 de junio de 1928 establece un sistema- que aun continla vigente- mixto
atributivo declarativo, porque ademas de otorgar un derecho exclusivo al
registrante de la marca, también se reconoce el uso de ta marca como fuente de
derechos sobre Ja misma. La Ley de la Propiedad Industrial de 31 de diciembre de
1942 establece por primera vez normas reguladoras del procedimiento para dictar
las declaraciones administrativas, entre otras, de falsificacion, imitacion y uso
ilegal de marcas. Ambos ordenamientos preven como delitos dichas conductas.

TERCERA.- La Ley de Invenciones y Marcas del 30 de diciembre
de 1975 transforma el sistema de derecho penal especial de la Propiedad
Industrial en uno mixto, que divide en dos grupos las sanciones: las de
caracter administrativo, correspondientes a las infracciones consideradas
como administrativas, y las de indole penal previstas para la comision de
delitos, diferenciandose en cuanto que ias pnmeras sanciones se identifican
fundamentalmente con un sistema de imposicion de multas, en tanto que las
de caracter penal, consisten en penas de pnvacion de la libertad. Tipifica
como delito ofrecer en venta y poner en circulacion productos que ostenten
una marca imitadora o que lleven una marca usada ilegalmente 0 con una
marca falsificada.

150



CUARTA.- Continuando con 3 tendencia de despenalizar las
conductas llicitas en materia de Propiedad Industrial, la Ley de 1991 solamente
tipifica como delito grave la falsificacién de marcas. Establece diversas hipotesis
normativas que contemplan casos de uso ilegal e imitacién de marcas.

QUINTA.-  Concebimos a la marca como los signos, sefiales externas o
medios materiales que permiten a industniales, comerciantes y prestadores de
servicios, distinguir, diferenciar e individualizar sus productos, mercancias o
servicios de la competencia, con el objeto de garantizar ia procedencia, calidad o
prestigio de los mismos, lo que les asegura atraer, conservar y aumentar clientela.

SEXTA.- Distinguir un producto o servicio con una marca en forma
exclusiva, es lo que constituye 1a esencia de! sistema marcario. Para cumplir
integramente con su funcion identificadora. las marcas deben ser veraces y no
construir signos enganosos sobre cualidades, ongen, componentes o naturaleza
del producto o servicio.

SEPTIMA.- El uso exclusivo de la marca representa, pnmero, dar a su
titular 13 proteccion necesana para la conservacion de sus derechos de propiedad,
y segundo, garantizar la capacidad y derecho de eleccion det consumidor.

OCTAVA.- Las infracciones administrativas en materia de marcas,
estan constituidas por todos aquellos actos positivos o negativos (hechos u
omisiones) que contravengan las disposiciones de la Ley de la Propiedad
Industnal, e investigadas y sancionadas por el Instituto Mexicano de ta Propiedad
Industnal.

NOVENA.-  Podemos definir a 1a competencia desleal como la conducta
observada por una persona fisica 0 morat en el desempeno de sus actividades
industnales, comerciales o de servicios, contrana a las disposiciones legalesy a
las practicas (que configuran los buencs usos y costumbres) honestas, nobles y
probas, en detnmento de sus competidores, titulares de los derechos de
Propiedad Industrial. Por o gue ve a los derechos marcanos, podemos afimar
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que todas las conductas violatorias a dichos derechos, invariablemente
constituyen conductas de competencia desleal, como son los casos de
imitaciones marcarias.

DECIMA.- Los delitos marcarios solamente se perseguirdn por querella
de parte ofendida. La autoridad competente para investigar y perseguir los delitos
marcarios es el Ministerio Publico de la Federacion (Procuraduria General de la
Republica) y la autoridad competente para apiicar las penas correspondientes, es
el Juez de Distrito en Materia Penal, penteneciente al Poder Judicial Federal.

DECIMA PRIMERA.- La junsprudencia es fa interpretacion de la
ley, firme, reiterada y de observancia obligatoria, que emana de las ejecutorias-
cinco sentencias no inlerrumpidas por otra en conirario —pronunciadas por la
Suprema Corte de Justicia de la Nacion (funcionando en Pieno o en Salas), por
los Tribunales Colegiados de Circuito o por el Tribunal Federal Electoral, siendo
obligatona para los Tribunales de menor jerarquia.

DECIMA SEGUNDA.- La Ley de la Propiedad Industnal es el
ordenamiento juridico emanado de! Poder Legislativo para tutelar los derechos
marcarios, y la junsprudencia los protege a través del Poder Judicial de la
Federacion. Se propone la creacion de Juzgados de Distnito especializados en
materia de Propiedad Intelectuai (abarcaria los derechos de autor), con el
proposito de hacer mas eficiente la administracion de justicia en este campo que
cada dia tiene mayor auge en todo el mundo,

152




BIBLIOGRAFIA

l DOCTRINA

Acosta Romero, Niguel. Teoria General del Derecho Administrativo,
11 edicién. Pomu-. ;México, 1992.

Bailén Valdominos, Rosalio. Formulano de Nulidades Civiles. 2*
reimpresion, Limusa. México, 1997,

Burgoa Orihuela, Ignacio. El Juicio de Amparo. 33* edicién. Pomua.
México, 1997.

Carrancad y Trujillo, Raul y Carrancd y Rivas, Radl. Cadigo Penal
Anotado. 22 edicion. Porrya. México, 1999.

Casteltanos Tena, Fernando. Lineamientos Elementales de Derecho
Penal. 23° edicién. Porria. México, 1986.

Castillo del Valle, Alberto del. La Defensa Juridica de la_Constitucion
de México. 1* edicion. Duero. México, 1994.

Garcia Maynez, Eduardo. Introduccion a! Estudio_del Derechg. 507
edicion. Porraa. México, 1998.

Garcia Ramirez, Sergio. Proceso Penal y Derechos Humanos. 3?
edicion. Porra. México, 1997.

Jalife Daher, Mauncio. Aspectos Legales de las Marcas en México. 1°
edicion. Themis. México, 1999.

Jalife Daher, Mauricio. Comentanos a la Ley de {a Propiedad
Industnal. 1* edicion. Mc Graw-Hill. Mexico, 1998.

Jiménez Huerta, Mariano. Derecho Penal Mexicang, 6* edicion,
Porria. Mexico, 1986.

Lopez Betancourt, Eduardo. tntroduccién al Derecho Penal. 8* edicion.
Pormua. Mexico, 2000.

Lépez Betancoun, Eduardo. Teoria de! Delito. 7* egicion. Porrua.
México, 1999.

Malo Camacho, Gustavo, Derecho Penal Mexicang. 3* edicion.
Porrua. Mexico, 2000.

Nava Negrete, Justo. Derecho de las Marcas. 1% edicion. Porrua.
Mexico, 1985.



Osorio y Nieto, César Augusto. La Averiquacién Previa. 9* edicion.
Meéxico, 1998,

Pallares, Eduardo. Derecho Procesal Civil. 6 edicion. Porria. México,
1988.

Rangel Medina, David. Derecho Intelectual. *? edicion. Mc Graw-Hill.
México, 1998.

Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario. 1% edicion.
Libros de México. México, 1960.

Rodriguez Rodriguez, Joaquin. Derecho Mercantil. 21* edicién.
Porrga. México,1994.

Sepuiveda, Cesar. El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial. 22
edicion. Porrua. México, 1981.

Serrano Migallon, Fernando. La _Propiedad_Industrial en México. 3?
edicion. Porrua. México, 2000.

Soni Cassani, Manano y Soni Fernandez Manano. Marco Juridico
Mexicano de la Propiedad !ndustnial. 1% edicién. Pormia. México, 1997,

Vidamata Paschkes, Caros. La_Propiedad Intelectual. 1* edicion.
Trillas. México, 1998.
. LEGISLACION

Constitucion Potitica de los Estados Unidos Mexicanos. 134* edicion.
Porraa. México, 2001.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 12 edicion. SECOFI,
México, 1993.

Ley de Ia Propiedad Industrial. ABZ Editores, No. 9. México, 2001.
Codigo Penal Federal. ABZ Editores, No. 3c. México, 2001,

Codigo Federal de Procedimientos Penales. 55° edicion. Pormua.
Meéxico, 2001.

Ley de Marcas y de Avisos y Nombres Comerciales. Diario Oficial de
la Federacion del 27 de julio de 1928.

Ley de la Propiedad Industrial. Diano Oficial de 1a Federacion del 31
de diciembre de 1942,

Ley de Invenciones y Marcas. Diario Oficial de la Federacion del 1° de
febrero de 1976.

154



	01356.tif
	01357.tif
	01358.tif
	01359.tif
	01360.tif
	01361.tif
	01362.tif
	01363.tif
	01364.tif
	01365.tif
	01366.tif
	01367.tif
	01368.tif
	01369.tif
	01370.tif
	01371.tif
	01372.tif
	01373.tif
	01374.tif
	01375.tif
	01376.tif
	01377.tif
	01378.tif
	01379.tif
	01380.tif
	01381.tif
	01382.tif
	01383.tif
	01384.tif
	01385.tif
	01386.tif
	01387.tif
	01388.tif
	01389.tif
	01390.tif
	01391.tif
	01392.tif
	01393.tif
	01394.tif
	01395.tif
	01396.tif
	01397.tif
	01398.tif
	01399.tif
	01400.tif
	01401.tif
	01402.tif
	01403.tif
	01404.tif
	01405.tif
	01406.tif
	01407.tif
	01408.tif
	01409.tif
	01410.tif
	01411.tif
	01412.tif
	01413.tif
	01414.tif
	01415.tif
	01416.tif
	01417.tif
	01418.tif
	01419.tif
	01420.tif
	01421.tif
	01422.tif
	01423.tif
	01424.tif
	01425.tif
	01426.tif
	01427.tif
	01428.tif
	01429.tif
	01430.tif
	01431.tif
	01432.tif
	01433.tif
	01434.tif
	01435.tif
	01436.tif
	01437.tif
	01438.tif
	01439.tif
	01440.tif
	01441.tif
	01442.tif
	01443.tif
	01444.tif
	01445.tif
	01446.tif
	01447.tif
	01448.tif
	01449.tif
	01450.tif
	01451.tif
	01452.tif
	01453.tif
	01454.tif
	01455.tif
	01456.tif
	01457.tif
	01458.tif
	01459.tif
	01460.tif
	01461.tif
	01462.tif
	01463.tif
	01464.tif
	01465.tif
	01466.tif
	01467.tif
	01468.tif
	01469.tif
	01470.tif
	01471.tif
	01472.tif
	01473.tif
	01474.tif
	01475.tif
	01476.tif
	01477.tif
	01478.tif
	01479.tif
	01480.tif
	01481.tif
	01482.tif
	01483.tif
	01484.tif
	01485.tif
	01486.tif
	01487.tif
	01488.tif
	01489.tif
	01490.tif
	01491.tif
	01492.tif
	01493.tif
	01494.tif
	01495.tif
	01496.tif
	01497.tif
	01498.tif
	01499.tif
	01500.tif
	01501.tif
	01502.tif
	01503.tif
	01504.tif
	01505.tif
	01506.tif
	01507.tif
	01508.tif
	01509.tif
	01510.tif
	01511.tif
	01512.tif
	01513.tif
	01514.tif
	01515.tif



