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“El mundo de la Imagen esta ahi,
con su tremendo poder de sugestion
y su indudable influencia social,

sus incégnitas y problemas.

que exigen una pronta solucién,
aunque sea ilusoria... ™

. “ Las imagenes son caras
y exigen una gran inversiéon enérgica para existir,
y también influyen en la vida de los hombres,
se presentan a amenazar la intimidad
y ainterferir con las vidas ajenas;
pueden llegar a ser un armma peligrosa
o a servir de ayuda inestimable,
con los limites fijados
por el Derecho y la Teoria Politica...

Antonio Lara.

INTRODUCCION

La vida esta llena de iconos, figuras... imagenes: grandes, pequeﬁas
opacas, multifqrmes, coloridas, en fin, eso pienso cuando veo marcas de,‘
productos, servicios  y/o establecimientos que atacan mi vision’ Y ml
Invaden mi intimidad e mﬂuyen en mi vida al pensarlas o hacer uso de”ellas Mas
de una marca refere a otra (conciente o mconscnentemente) co Ilotla gente

puede relac:onar un producto, servicio y/o establecnmlento'co

una generacion y sentirse parte de algo. Al pensar en esto't ea de revisar

elas:marcas-y su

algunos Tratados - lnternactonales que :ncluyeranz e
proteccion, encontré elementos interésamesque‘tféte de “localizar en'la Ley de
Propiedad Industrial para ubicar la definicion de marcé. sdlo logra confundirla con
el significado de signo distintivo. Entonces busqué en la jurisprudencia, los

10
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resultados fueron  elementos .que aportan los intérpretes legales para poder
duferencnar entre una y otra, pero aun asi no ‘concordaba’lo que ahi se sefalaba
con el (exto Iegal Yy mucho menos con Ios Tratados Internactonales consultados

sentido de que a vnda socual tlene forma Jundlca

En este: contexto se 1 ene que sila’ comumcac n entre Ios’humanos ‘puede
nton es para este trabajo de

tener consecuencas enun
mvestlgacmn ‘seran’e : erecho Y. la comumcacnon los campos donde se desarrolla
la afrmamén que se: |Iustra as! la publ:mdad como medio de comunicacion

requiere de marcas de productos, servicios y/o establecimientos para cumplir con

11



el objetivo de dlfususn de si mismos, las cuales deben ser reguladas por el
derecho para ser denomlnadas como tales, pues ésta depende de los signos
distintivos Que le atrlbuya quuen la registra y reclama su mulandad de acuerdo con

la normatnvndad

puesta y determinada para el caso.

Ante este dlnamlsmo no es aceptable que por_la falta d regulacién'de un
"como ‘la’identificacién de los ’sngnos di t|n vos al momento de

marcas haya qunenes aprovechen esta situac on de manera abusuva

registro en
para reglstrar otra (s) con semejantes caractenstlcas.

Para ello “se. debe’ tener preseme que las normas que integran un sistema
juridico no son completas en si mlsmas amen de que en muchos casos requieren
uca es insuficiente en el caso de la

ser mterpretadas Es decnr, Ia norma _|u
definicidn del concepto marca una forrna de‘ remediar la limitacion de esta norma,
e inclusive "su ausencia, es' a traves de 1a aplncacnon de: conceptos y valores
basicos. Las marcas son la un:versahdad de ideas resumidas en palabras, frases,
colores, texturas y figuras que se crean para atraer al publlCO a adquirir un bien,
producto y/o servicio, por ello es lmportante que se Ies ofrezca un marco legal que
permita la libre competencia en el mercado i :

a confusidn del término que se debe
adas en el parrafo anterlor, pues
cios en relacuén a -dichas

La problematica a su vez radi
otorgar a estas caracteristicas espeCIales
si las marcas identifican productos blenes ylo:s
caracteristicas, ¢por qué se sigue con‘fundlendo e termlno de.marca con.signo
distintivo? Esta interrogante sera la éuesuon que ula al preseme trabajo en un
punto de estudio que es abordado uéualmente por los mercadologos dnsenadores
' Ia pé nenc:a,de la apllcacxon de las

graficos, comunicadores;  sin: embargo
teorias sefaladas se justifica en-el. objeto y naturaleza de los elementos de las
marcas en si mismas, adecuandolas at marco jUI’ldICO si bien no normativo ahora,

sera propositivo.

12



La imagen por otro lado abarca desde |a fotografia, la literatura y la fonética.
Es asi como la publicidad utiliza ge’nerosameme'a tokda ellas en  las marcas.
Consecuentemente, la proteccion Jundlca de la: |magen frente a los excesos
publicitarios y las injerencias  ilegitimas abarca a’: todo tlpo de procedlmlemos
técnicos de produccion y difusion de la marca, que provoca una competencua
desleal, es decir el uso de una marca en su proplo per;uncno por aquellos que

pretenden obtener beneficios de un registro alterado que no les corresponde. L

El significado juridico-publicitario de la |magen y la marca hace que los_
planteamientos generales formulados en el campo del Derecho Marcano tengan‘r

13

en cuenta llmnacmnes de reproduccion y difusion de la marca’ ajena aS| como sus -

posibilidades de valoracion econémica en la umlzaC|on pubhcntarla de aquella que
ya tiene una posnmon en el mercado e ldenm’cada por los consumldores o

El mensa]e publicitario es de fundamental‘ mponanma para comprender Ios'

comumcacuon soc:al en su S de

este‘autor de los aspectos mas




asignatura “Teoria ‘'de la Imagen” - propusc - una' conceptualizacion - teérica . para
formailizar el andlisis de las imagenes a través de Ios mvsmos elementos plasucos
y no mediante otras dlsmpllnas. "

desde la Teo ] Im geh ia lectura y los modelos (individuales y por tema) de
las ima‘genes,’\ s endran los elemen:os necesarios para mencionar cualidades
concretas en las marcas.

14
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Las conclu‘sionés anotadas al final de éste trabajo de investigacion estan
redactadas de forma que el lector pueda encontrar en ellas el capnulc tema y
subtema relacnonado con la postura que se enuncra

tas imagenes, los olores, las texturas; 'lgs ;abbres y los recuerdos ya estan
ahi, siempre han estado. Mi mente'y la suya“"s‘eguirén‘sien,dolinbvadidas por las
marcas hasta su desaparicion en: el ‘n"n_ercadov... o de nuestra capacidad de-
asociarlas con servicios, productos ylc::‘ establecimientos. ¢ Qué sucedera primero?
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“The world of the Image is there,

with its tremendous power of suggestion
and its doubtless social influence,

his questions and problems,

that they demand a quick solution,
although she is false... "

“The images are expensive

and they demand a great energetic investment to exist,
and also they influence in the life of the men,

they appear to threaten the privacy

and to interfere with the other people's lives;

they can get to be a dangerous weapon

or to serve as inestimable aid,

con the fixed limits

by the Right and the Political Theory... "

Antonio Lara.

SUMARY

The life is flood of icons, figures... images: great, small, opaque, multiform,
colorful, anyway, this is that | think when | see trademarks of product, services
and/or establishments that attack my vision and my mind. They invade my privacy
and they influence in my life when thinking or to make use of them. More than a
trade mark it refers another one (conscientious or unconsciously), whit it-people
can relate a product, service and/or establishment with a way of life, a generatlon
and feel like part of something. Thinking about this | had the |dea to revxew some
International Treaties that included the subject of-the tracje.v merks ‘and its
protection, 1 found elements interesting that it tries to locate in iher Law of Industrial
Property like the trade mérk' defnitien . only manéges to conft.'ts‘e‘ it with the
meaning of dlstmgu:shmg sngn Then | looked. for in the jurlsprudence the results
were elements that contrlbute the Iegal unterpreters to be able to differentiate

16
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between one and another one, but even so did not agree what there it was
indicated much less with the legal text and with consulted lntemauonal Treaties.
When ! declded to mvestlgate in the doctrine was ev:dent that the aulhors do not
dlstlngunsh between d:stmgu:shmg sign and trade: marks because they use these
concepts hke synonymous. here from thls restlessness ayrvos "‘the ldea to separate

consequences in‘one’or more are as then for thls work of mvesugatlon they will be
the fields. where h at|on s developed that acquures knowledge thus: the
publicity . as ia: »requtre of product trade marks, services and/or
establiéhmen he objective of diffusion of themselves, which must be
regulated by t! ght to be denominated like such, because this one depends on
the distihguishing signs that it attributes to him that registers it and it demands his

17
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titular, in agreement with the normatividad imposed and determined for the case.

mterpreted It'is to
the concept mark

textures and fgures that 'are created to attract the publlc to acquire a good, product
and/or serwce for that reason |s mportant that a Iegal ram ered to them that
allows the' free competltlon |n the marke E =

The problematic one is as well in the confusion of the term that is due to
grant to these enunciated special characteristics in the brevioue paragraph, then if
the trade marks. identify products, goods and/or services in relation to these
characteristics, why it is continued confusing the term of mark with distinguishing
sign? This question will be the key that guides the present work in a study point
that is boarded usually by the marketing designer, graphical designers, signallers;
nevertheless the pertinence of the application of the indicated Theories is justified
in the object and nature of the elements of the marks in themselves, adapting them
to the.legal althodgn non normative frame now, will be propositive.

The |mage on the other side includes from the photography, literature and
the phonetlcs " |s as well as the publicity uses generously to all they in the trade
marks. Censequently, “the legal protection of the image as opposed to the
advertising excesses and thekintevrferen’ces uniawful includes to all type of technical

TESIS CON
FALLA DE ORIGEN
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procedures of production and diffusion of the mark causing a disloyal eompetition
is to say the use of a mark’ in its own damage by which they. try to obtaln benefls of
an altered raglstry th t does not correspond to them

dedlcated to th
qualmes tha

excellent aspec f i revi Y cquired experience when

dlsmbutlng the a theoretical

conceptualnzacnén to such formahze the analysus of the |mages through plastics
elements and not by means of other disciplines.




Is necessary to have like main consnderatlon to locate the communlcatlon
field that specnred“as we‘ll ‘as the mlematlonal Iegtslancn and to (he same
]unsprudence i I _' he ri 3 at 2 in the last five
years with the i ior - ies tha h rag) d our country
with several St c f this W : R

the Image for read the models (|nd|v1dual and by subject) of the
the elements necessary to’ mentlon concrete qualities'in the trade marks

ages will have

Wri tend»own at the end of this one work of investigation are
er.can find in them the chapter, subject. and sdbsubject

.

The concl;.l
written up so tha
related to the po hat is enunciated.

The images, vthe scents, the textures, the flavors and the memories already
are there, always have been, do not change, their meaning either. My mind and
hers will continue being invaded by the trade marks until their disappearance in the

20
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market... or of our capacity to associate them with services, products and/or
establishments. What will happen first?

21
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Delgado Gomez, Fatima. Signos distintivos en Marcas. 22

Capitulo | Propiedad Iindustrial

£l derecho presenta varias especialidades para analizar. Una de ellas es el
area de propiedad industrial, siendo éste un tema que ha sido abordado desde la
economia hasta estudios publicados de derecho marcario' por citar algunos
ejemplos de diversidad de criterios y enfoques. Antes de iniciar con el tema que se
expondra, es menester ubicar la naturaleza juridica, las instituciones que la Ley en
México protege asi como el panorama internacional derivado del Convenio de
Paris para exponer a la Propiedad Industrial desde la legitimacién juridica. : '

1.1. Naturaleza Juridica
La teoria de! derecho de la propiedad inmaterial es a'méé‘éplicada entre -

los estudiosos del derecho al ubicar la naturaleza Jurldlca de :la Propledad
Industrial pues se ubica en ésta a los derechos de autcr ‘dentro de los derechos de’

propiedad.

Sin embargo, esta teoria-tiene a sus principales oponentes en los que
sostienen que siendo el objeto del derecho de autor una creacion intelectual y por
tanto un bien inmaterial, entonces, no puede asimilarse a una cosa ni constituir
objeto de propiedad, derecho que recae exclusivamente sobre cosas corpdreas o
materiales. La objecion propuesta es vaga pues carece de fuerza y debe dejarse
inaplicable pues adn cuando originariamente la propiedad tuvo por objeto
exclusivamente las cosas materiales (res corporales) como sostenian los
romanos, la extension de éste a las cosas llamadas inmateriales pertenece a uh

' Por ahora sera suficiente sefialar que ha de entenderse por éste al conjunto de normas juridicas
que procuran la proteccidn de las marcas con su registro al identificar bienes, productos y/o
servicios derivados de 10s procedimientos que se rcalizan ante el 6rgano jurisdiccional competente

para asegurar la salvaguarda de la misma.
- Se hace una sintesis del trabajo expuesto por CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo en libro £/

Derecho Marcario y la Propiedad Industrial editado por Cardenas Editor Distribuidor. 2*. Ed.
Meéxico. 2000. pp. 5-32.
TESTS OO
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Delgado Gomez, Fatima. Signos distintivos en Marcas. 23

concepto moderno de la propiedad que legaliza la propiedad intelectual y la
propiedad industrial creando los llamados derechos de autor y derechos
industriales como parte de la propiedad, olvidando el primer planteamiento.

La propiedad en esta tesitura, puede recaer sobre cualquier objeto del
mundo exterior siempre que sea aproplable pudlendo ser, objeto de relacion de

dominio no sodlo las cosas proplamente corporales sino tamblén las fuerzas
: erechos El derecho real

naturales como la energna eléctnca y’los mlsmos
entonces es el que afecta; la cosa d:recta e :nmedmtamente sobr
ciertos aspectos colocandola en relacnon nmednata con’ el ‘sujeto del derecho sin

dependencxa de prestacnon de determmada persona

Si b|en es c«erto que "La naturaleza Jurld ca de Ia propnedad en general es

la de un derecho real que tlene pbr objetor el de que una perscna goce.y‘dlsponga
que: para establecerrlau naturaleza Jurldlca

de un bien determmado, tamblen 1
de la Propledad lndustr
conforman este a "bno juridi
susceptibles de derechos real

Es dlscut:ble que

industrlales, los avnsos
rechos reales, es

y sm sujeto pasivo
se. La Ley de la
e tales instituciones,
Consecuentemente se

rednen por si. mlsmo
decir aquellos derecho 3
individual determln
Propiedad  Indust ]
elevandola a ra’ gk de bie es” patrlmomales de su tltular.
puede afirmar que ia. naturaleza Jurldlca det derecho de'la Propiedad industrial es

un derecho real.

3 CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo. Ob. cit. nota 2. p. 32.
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Dichos valores reales por su naturaleza y regulacidon legal deben ser
considerados como swui generis, ya que como lo veremos mas adelante, los
derechos derivados de tales instituciones se encuentran sujetos a condicionantes
juridicas para su existencia. Pretender limitar {a existencia del derecho de la
propiedad a los bienes materiales porque asi se establecia en el derecho romano
seria negar al Derecho la oportunidad de amphar sus conocimientos y su campo

de aplicacion.

Por otro lado, la propledad mtelectual "derecho de au(or“ y el derecho de
propledad industrial son del todo d:fe 1

Una de estas concepcvones puede referlrse a Ia es(etuca (arte belleza itefatura.
i campo del derecho de autor y otras se -refenran al

ciencia) 'y caer?n ‘en
comercio o a la industri
propiedad industrial. 5.

cayendo éen consecuencxa en el amblto del derecho de la

Ei sujeto"de la propiedad industrial lo constituyei toda aduel‘la pérfsoha fisica
o moral que sea titular, causahabiente o usuario autorizado de un bien juridico
protegido como propiedad industrial.

“ “El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de obras
fiterarias y artisticas previstas en el articulo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, en virtud
del cual otorga su proteccién para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de
caracter PCGOHBI y patrimonial. Los primeros integran el lamado derecho moral y 1os segundos, ¢l
patrimonial.” CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo. Tratado Tedrico Practico de los Derechos
Marcarios y De Propiedad Intelectual. Ed. Cardenas Editor y Distribuidor. México. 2001. p. 47.

* VINAMATA PASCHKES, Caros. La Propiedad Intelectual. Ed. Trillas, S.A. de C.V. México. 1998.
pp. 11-12.




Delgado Gomez, Fatima. Signos distintivos en Marcas. 25

E| objeto en la propiedad industrial lo constituye el bien juridicamente

tutelado que, en todo caso, sera siempre un bien inmaterial.

El bien juridico protegido como propiedad industrial son las patentes, sean
de invencion o de mejoras; los modelos de utilidad; los disefios industriales; las
marcas, sean simples o colectivas- (clasnfcacnon que se cueshcna como se
establece en el apartado 2.2. de. éste’ trabajo), de productos o.de servucnos’ los
nombres comerciales; los avisos comercnales tamb en conocndos como slogans‘ el

derecho que se tiene al respecto de un secreto |nd _stnal o blen. el derecho a usar

una denomnnacnon de ongen. i

1.2, Conceptjo"i

Por Prop:edad Industrial | debe entenderse la “manlfestaclon o modandad de

la prcpledad' eprese

jurldlcas o leyes que tienden a garantlzar la suma de derechos deducados de la
actividad industrial o comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la

€ DE PINA, RAFAEL. Diccionario de Derccho. Ed. Porria. S.A. México. 1983, p. 405.

TESIS CON
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concurrencia industrial y comercial.”” El término para algunos juristas en cuanto a
propiedad industrial se refiere es falso e inapropiado pues consideran que la
palabra “industrial” resulta ambigua, pues proviene del término “industria® que
puede ser tomado en un sentido estrecho por oposicién al comercio, a la
industrias extractivas o bien en wun sentido amplio

agricultura y a las
fa gama del trabajo humano. En ese caso los objetos

comprendiendo toda
tangibles a los que hace referencia en general esta nombrada a abarcar intereses

o derechos de naturaleza irregular.:

Pese a que Ia dwlsuén de Ia propledad mtelectual y propledad mdustrlal este

|ncluxr mertas creat:lones en una‘de ellas mas bien que en la otra. Hemos de
aclarar que ‘este no es el: objeto del: presente trabajo, pero bien podrna serwr de

linea de mvestngac:on para Vfuturas ) nveshgacuones.

E! conc pto_. de propxedad mdustnal va ligado a una actwndad tantor

intelectual denvada e la mtehgen::la y pensam:ento del ser humano como a una

Cuando hablamos de |nvenc:|ones

tanto en la undustna como en el comercio.

comerc:al Y.
propledad

obliga_c‘ione
conducente, dernvadas de ‘la'ac ,v:dad humana, con la finalidad de ser aplicadas a!

mdus al deberé de entenderse como el conjunto de derechos y
Ve anados de: todas aquellas msmuc«ones protegldas por la ley

7 LADDAS STEPHEN, P. International Protection of Industrial Property. Harvad University Press

Cambridge. 1930. cit. por CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo. Ob. cit._ngta 2. p. 6.
TESIS COW
FALLA DT NADICTA
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campo comercial e industrial y con el objeto de obtener una remuneracion

economica para su titutar."®

Definicion mas precisa en atencién a que cumple con los requisitos de
legalidad al estar fundada en una norma juridica y obligatoria al enunciar los
derechos que se adquieren y las obligaciones que le son aplicables a los sujetos
que se encuentran en el supuesto, el ambito de aplicacion como las areas
comercial e industrial; se sefiala también que se obtendra una cantidad econdmica
resultado de la explotacion de las instituciones segtin sea el caso.

1.3. Instituciones Juridicas de la Propiedad Industrial en
México

Los derechos de propiedad industrial® pertenecen al ambito de los derechos
de creacion intelectual pero a diferencia de los derechos de autor se encuentran
especificamente referidos al campo de la industria y del comercio y por ende se
rigen por leyes diferentes. Las autoridades encargadas de aplicar dichas

disposiciones - son también distintas pues mientras del derecho de autor se.

encarga la Secretaria de Educamon publica a través del Instituto Nacnonal de;
Derechos de ‘Autor, de los derechos de propiedad industrial se ocupa el Ins i tuto
Mexicano de Prop edad lndustrlal un- organismo descentralizado de la Secretarna
de Economia depen nte de la administracion ptiblica federal con personalldad

juridica y patnmomo brop:o.

Con el objeto de ubicar nuestro tema principal es menester dar una bi‘eve :

revisién de las instituciones que integran al derecho de la Propiedad Industrial

® tbidem.

“ Para este tema las instituciones juridicas que se¢ abordaran seran aquellas que ia Ley vigente de
la Propiedad Industrial regula en México, asi pues se expone aqui un resumen de I0s aspectos que
hemos considerado mas importantes, este grado de importancia radica en la definicion de cada
subtema, las caracteristicas, las restricciones y/o los inconvenientes a! pretender el registro de los

mismos ante el Instituto Mexi de la Propi 3 Industrial.
TERIS COT
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como son: las invenciones, modelos de utilidad, disefios industriales, avisos

comerciales, nombres comerciales, denominaciones de origen y franquicia.

1.3.1. Invenciones

“Se considera invencidon toda creacion humana que permita transformar la
materia o la energia que existe en la naturaleza para su aprovechamnento por el
hombre y satlsfacer sus necesidades concretas”'®, Seran - patentables las

mvenmones que sean nuevas resultado de, una achwdad mventxva y susceptlble

Las Varvi'e'da'desﬁivié'ge, ales.

venc:on es’ nueva 'y eI resu ado de una actividad
ica’en’la fecha de presentacnon de la

Para determlnar que una l

inventiva se consuderaré el estado de la téc:

rlor ad econocxda Ademas para
nclutdas en el estado de la técnica

solicitud de la patente o en su caso de i
determinar si la invencién es nueva est rar
todas las sollcnudes de patente: presentadas e Mexsco con anterioridad a esa

fecha que se encuentran en tramite.

No se consideran invenciones para los efectos de Ia ley de la .materia;

I. Los principios tedricos y cuentlﬁcos. R

'° Ley de la Propiedad Industrial. Titulo Segundo. De las Invenciones, Modelos de Utilidad y
Diseios Industriales. Capitulo 1l. De las Patentes. Articulo 15. Publicada en el Diario Oficial el 27

de junio de 1991. hitp:/legal.terra.com.mx/

TESIS CON _
FALLA DE ORIGEN
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v,
V.
VI,
vit.

VIIL

Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo
que ya existia en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese
desconocido para el hombre;

Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos
mentales, juegos o negocio y los métodos matematicos;

Los programas de computacién;

Las formas de presemntacion de informacion;

Las creaciones estéticas y las obras ariisticas o literarias,

Los métodos de tratamiento qulrurglco terapeuuco o de dlagnostlco
aplxcables al cuerpo humano y Ios relat vos a al males y

La yuxtaposncxon de |nvencnones conocndas ‘o mezclas de productos

: conocidos, ’ su varnacnén de uso, de orma de dlmensuones o de
o materlales. salvo que en reahdad se trate ‘de su comb facnon o fusion

de -tal manera que ni pueden func:onar separadamente © que. las

producto patentado u obtemdo por el proceso patentado,

TESIS CN\T
FALLA DE
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luego de que dicho producto hubiere sido introducido
ilicitamente en el comercio;

. Cualquier persona, que con anterioridad a la fecha de
presentacion de las solicitud de patentes o en su caso la
prioridad reconocida, utilice ele proceso patentado, fabrique
el producto patentado o hubiera iniciado los preparativos
necesarios para llevare a cambio tal utilizacion o fabricacién'

. El emplec que en el caso-de patentes relaclonadas con
materia viva, utlllce el producto patentado para obtener otros

reiterada, y
un tercero que

dafios y perj »ctos a terceros que antes del otorgarmento hub:eren explotado sin su
oceso'vo producto patentado. cuando’ o dicha explotacion. se’
haya realizado;después:de. la fecha en que surta efectos la publicacion de la
solicitud en’la’ Gé‘défa.‘ EI derecho "exclusivo de explotacidon de  la invencion

consentimiento

patentada cqnﬁér'e:a' su titular las siguientes prerrogativas:

TESIS CON
FALLA DE GRIGE
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1. Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de
impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en
venta o imitasen el producto patentado sin su consentimiento, y

1. Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de
impedir a otras personas que utilicen el proceso y que se, vendan,

ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de
ese proceso, ni su consentimiento.

1.3.2. Modelos de Utilidad

Seran registrables los modelos de utilidad que sean nuevos y susceptlbles

de aplicacion industrial.

"‘Se consideran modelos de utilidad los objeto utensnllos : aparatos o‘

correspondiéh.té. ;
La explotactén del modelo de utlhdad y las lmpllcac:ones del derecho que
confiere su registro se reglrén por lo dlspuesto en los artlculos 22y 25 de la Ley

de la Propiedad lndustrlal

** tdem. Articulo 28.
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1.3.3. Diseilos Comerciales

Seran registrables los disefios industriales’® que sean nuevos y
susceptibles de aplicacién industrial. Se consideraran nuevos los disefos que
sean de creacion independiente y difieran en grado significativo de disefio
novedoso o de combinaciones de caracteristicas conocidas de disefio.

La proteccién conferida  a un disefic industrial no comprendera‘ los
elementos’ ° caracterfstlcas que estuviesen dictados umcamente por consnderarse
de orden técnlco o por Ia realizacion de una funcion’ tecmca y que no mcorporan
mngun aporte arbnrano del disefiador; ni aquellos elemento -3 cara terlstlcas

cuya reproducmén ex cta fuese necesaria para permitir que

montaje o’ Ia conexlon multiple de los productos o su Scon ion : dentro de un

sistema quular. s

No se protegera un disefio cuando su asp cto prenda unlcamente los

elementos o caracterisucas a que se reﬁere el pérrafo anteriol

Los diseﬁos indus{riales comprende'

que;son toda comblnacnon de figuras,
producto mdustrual con

I. Los dibups
lineas-o colores que’s:
fines de ornamentacn n que le dan un aspecto pecullar y prOplO'

ndustnales : consmuu:ios ‘pPOro toda”® forma

tridimensional” que surva de un tlpo o patron para la fabricacion de

1. Los modelos_ :

? idem. Articulo 31,
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un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuando no
implique efectos técnicos.

A tas solicitudes de registro de disefio industrial se anexaran:
[ 3 Una reproduccidn grafica o fotografica del disefio correspondiente;

1. La descripcion del género del producto para el cual se utilizara el
disefio. )

como se ha refendo e /Iustrado. El registro de los disefios mdustnales tendré una

~.1.3.4. Avisos Comerciales

El derecho exclusivo para usar un aviso comercial se obtendra mediante su
registro ante el Instituto de Propiedad Industrial. “Se considera aviso comercial a
las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al publico establecimientos
© negociaciones comerciales, industriales o de. servicios, productos o servicios,
para distinguirlos de los de su especie.”’® Si el aviso comercial tiene por objeto
anunciar productos o servicios éstos deberan especificarse en la solicitud el

registro.

El aviso comercial tiene por objeto. anunciar algun establecimiento o
negociacion, sean éstos de la naturales que fueren, entonces se tendra

' Supra. nota 10. Articulo 100.
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comprendido en una clase especial complementaria de la clasificacion que

establezca el reglamento de esa ley. El registro no ampara en estos casos o
lo establecido o

productos o servicios, aunando o estén relacionados con
ia fecha de

negociacion. Soélo tendra vigencia de diez anos a partir de
presentacién de la solicitud y podr& renovarse por periodos de la misma duracidn.

Los avisos comerciales se regiran en lo que no haya disposicion especial,
por lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial para la marca.

1.3.5. Nombres Comerciales

“E! nombre comercial de una empresa o establecimiento’ industrial,
comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo o estan protegidos, sin
necesidad‘de registro. La proteccién abarcara la zona geografica de la'cliéntela
efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercnal y.

se extendera a toda la Republica si existe difusion masiva y constante a nlvel :
sollcnar at

nacional del mlsmo.""‘ Quien esté usando un nombre comercial podr

instituto Ia publicacion del -mismo en la Gaceta. Dicha pubhcac:on producxré el
‘uso. del

efecto.  de establecer la presunmon de la buena fe en la adopcnén

nombre comerc:al

La solicnud'dé‘publicacién de un nombre comercial se presentara por
escrito ante el Insmuto Mexicano de la Propiedad Industrial acompanada de los
documentos que acredlten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro

determinado.

Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuara el
examen de fondo a fin de determinar si existe algin nombre comercial idéntico o
bien semejante en grado de confusidn aplicado al mismo giro, en tramites,

'“ Idem. Articulo 105.
Tror S
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publicado con anterioridad, una marca en tramite, publicado con anterioridad, una
marca en tramite de registro o a una ya registrada idéntica, semejante de registro,
una ya registrada idéntica, semejante en grado de confusion que ampare
productos, servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de
la empresa o establecimiento de que se trate.

No se publicaran nombres comerciales que carezcan de elementos que
hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su
; las . disposiciones

género, . ni aquellos que contravengan en lo aplicable
contenldas ;Los efectos de ta publlcac:én de un nombre co ercxal duraran diez

‘m duracnon. De no renovarse c

lo que se refiere al primer aspecto, el que usurpa_ un nombr no'ﬁexéldye ‘de su uso
o 'de que no estorba al

al propietario y esa usurpacion es parcial en ‘el senti
legitimo titular y a la vez afirma el concepto de propiedad la circunstancia de que

TESIS CON
C,

FALLA DE GEN
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el segundo se hace acreedor a un apena. En el hombre no se observa el derecho
de extinguirlo y/o destruirlo porque dicen que no hay medios para despojarse de él
y para renunciario puede afirmarse que el jus abutendi ya se abate en retirada
frente al concepto social del derecho de propiedad y en una correcta interpretacion
de los ordenamientos aplicables pueda mudarse el nombre comercial por otro, con
lo que el primero se destruyd y desaparece, ademas de que también puede

abandonarse.

“derechos

Ilamado;

no es‘objeto de ejecucién y no
Ias compllcadas teorias del

que tan es
es relvlndlcable
patrlmomo sin su;eto porque sélo Ilegar amos a. mayor confusion.

Sin‘embva’rgci., él}nbmbfe.cbmer:c_ial ho;deja de tener valor econdmico y no
deja de pertenecer a alyg'uien de suevrt‘e dt.ie 'no‘puede prescindirse del concepto de
propiedad. El nombre comercnal esun blen y el derecho sobre él es un derecho de
propiedad con modalidades especif'cas con limitaciones expresas en la Ley pues
se rige por lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial por las reglas
establecidas para las marcas y es un ‘derecho privilegiado en funcion de la
colectividad. Es un bien que forma parte del patrimonio de la empresa y sobre el
cual su duefio tiene derecho exclusivo de uso.

'S SEPULVEDA, César. £/ Si Mexicano de la Propiedad Industrial. Ed. Porria. México. 1981,
pp. 174-176.
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1.3.6. Denominaciones de Origen

La denominacion de origen16 es una figura en nuestra legislacion que tiene
por objeto proteger a esos nombres de origen contra |la usurpacion de ellos en el
extranjero. Son una parte especial de las designaciones geograficas y pueden
definirse como aquellos nombres de lugar o de regién que se aplican legalmente a
un producto agricola, naturél o fabricado y que denotan una calidad especial de
las mercanczas. por una combmacuon' partncular de elementos presentes en esa

ctos - un renombre Justlf‘cado. Las

privativa sobre la‘marca
particular puede aprdpia’r

En realidad las denomlnacmnes de origen pertenecen al Estado. La

designacion supone una excluswldad de origen, una calidad minima o especial. La
denominacion de ongen es en:cierta. forma un certificado oficial, un titulo de

¢ Ei articulo 156 de la Ley de la Propiedad Industrial sefiala que se entiende: “... por denominacion
de origen, el nombre ‘de ‘una.region geografica del pais que sirva para designar un producto
ariginario de la misma, y cuya calidad o caracteristicas se deban exclusivamente al medio
geogréfico, comprendiendo en éste los factores naturales y humanos.”

TEGIC "'T\N
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calidad y en cierto modo constituye una garantia. Tiene un evidente caracter
proteccionista y se refiere siempre a un sitio concreto y circunscrito.

Para tener derecho a la proteccion internacional de una denominaciéon de
origen es menester satisfacer dos requerimientos:

a) Elreconocimientoy la proteccnon del Estado previamente concedido,
b) La mscrlpcnon en el Regtstro Internacucna de Denomlnacuones de
Ongen tal como estén indicados en el’ Arreglo de Llsboa articulo 1.

yendo los casos en que
- "upo “manera”,

Y7 Supra. nota 10. Ariculo 186,
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Si a juicio del Instituto los documentos presentados no satisfacen los
requisitos legales o resultan insuficientes para la comprensién y andlisis de
cualquiera de los elementos de la solicitud se requeriréd al solicitante para que
haga las aclaraciones o adiciones necesarias, otorgandole al efecto un plazo de
dos meses. Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo
otorgado, la solicitud se considerara ‘abandonada pero el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial podra continuar de oficio su tramitacion en los términos del
capitulo correspondiente si lo considera pertinente. Si el procedimiento se inicia de
oficio,. el Insmuto publicara en el Diario Ofmal un, extracto de las sanciones y

requnsntos establecndos por la ley.

ACuando Ios documentos presentados sattsfagan Ios requnsntos legales el
lnstltuto publlcara enel Dlano Ofcual un extracto de la solucutud En ambos casos el
dad lndustrlal otorgara un plazo)de dos meses

lnstltuto Mexlcano de la Pro

declaracion;’ las mves

que constdere necesar S,

Transcurrido el plazo a que se refiere el articulo 161 de la ley en comento
efectuados los estudios y desahogadas las pruebas, el Instituto Mexi(:;no de la
Propiedad Industrial dictara la resolucion que corresponda. Si la resoluciéon a que
se refiere el parrafo anterior otorga la proteccion de la denominaciéon de origen, el
Instituto hara la declaratoria y procedera a su publicacién en el Diario Oficial. La
declaracion del! Instituto que otorga la proteccion a una denominacidon de origen,
determinara en definitiva los elementos y requisitos previos.

TP(‘”’“» SNTT
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La vigencia de la declaracion de proteccion de una denominacion de origen
esta determinada por al subsistencia de las condiciones que la motivaron y sdlo
dejara de surtir efectos por otra declaracion del Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial. Los términos de la declaracion de proteccion a una denominacion de
origen podran ser modificados en cualquier tiempo, de oficio o a peticion de la
parte interesada, siguiendo el procedimiento establecido en el capitulo
correspondiente del marco legal. La solicitud relativa’debera’ expresar lo exigido
por las fracciones | a Il del articulo 159 de la Ley de la Prop|edad Industrlal y un
senalamlento detallado de Ias modaf‘cacn y las: causas que Ias

motivan.. :

ario .. éutdfiiaao .de una

procedera la cancelacion ‘de -la.. autorlzac n..iE )
mediante’ convenlo permitir el uso de

denominacion de origen podria a. su ve
ésta Unicamente a quienes d|smbuyen o endanllos productos de sus marcas. El
muto Mexlcano de :la .. Propiedad

convenio debera ser sancionado . por el
Industrial y surtird efectos a partir de su mscripcxon.
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1.3.7. Franquicia

La franquicia'® existe en términos del texto legal’® cuando con la licencia de
uso de una marca® se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione
asistencia técnica para que la persona a quien se le concede pueda producir o
vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los meétodos
operativos, comerciales y administrativos establecidos por el titular.de la marca,
tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de Ios productos o servicios a

los que esta dlstlngue

Los conocumlentos tecnlcos y/o aSIStencxa tecnl (know how) tlenen por

Industnal.) :

Los sujetos que la integran son: L

- El franquiciante es quien posee una determinada marca y la tecnologia de
comercializacion de bienes y servicios, a través del contrato de franquicia cede su
uso. Vale la pena agregar que el sujeto activo es quien recibe una regalia por la
licencia de la marca y la tecnologia que ofrece.

*® Resumen de PEREZ MIRANDA, Rafael J, Derecho de la Propiedad Industrial y Derecho de la
Competencia. Ed. Pomaa. México. Tercera Edicion. 2002. pp. 161-166.

*® Supra. nota 10. Articulo 142 fraccién |.
2% Infra. p. 81 de éste trabajo de inv i ion para cc ar el concepto que se le atribuye.
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- El franquiciatario es quien adquiere el derecho de comercializar los bienes
o servicios y explotar la marca en cuestién, junto a la capacitacidn, organizacion y
manejo del negocio proporcionados por el franquiciante. El sujeto activo es quien
recibe el know how (conocimientos técnicos) a cambio del pago de las regalias.

La constituyen los siguientes elementos:

1) La titularidad por el franquiciante, de nombre comercial o marca, de una

mnovaclén tecnologica proteglda como patente modelo de uuhdad o

secreto mdustrlal

2) Un contrato d
: derechos pro
3) El comprom

cencia. por: el cual se autoriza la Utilizacion de estos

necesarua pa
4) El pago po p

directa a un défecﬁo de’ pr
este sentxdo. EI objeto de

que les permltlra una sutuacnon de pnvtleglo

' KLEIDERMACHER, Jaime. L. Franchising. A 7o/ econd v juridic 1993. cit. por
PEREZ MIRANDA, Rafael J. Ob. cit. Nota 19. p. 161.
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Para tramitar una licencia de uso de una franquicia es necesario presentar
una solicitud ante el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. La solicitud
puede presentarla cualquiera de las parte y en ella se debe indicar®:

La solicitud de inscripcion de una licencia de uso de cualquier derecho de
propiedad industrial o franquicia, ademas de los requisitos a que se refiere el
articulo S del Reglamento de la Ley de |la Propiedad Industrial, debera senalar:

I- El_nombre, denommacnén o razon socaal nacnonalldad y. domicilio del

22 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. Publicado en el Diario Oficial en fecha 23 de
noviembre .de 1994 Titulo Primero. Disposiciones Generalcs. Capitulo 1l. De fas Solicitudes y
Promociones. Articulo 10. http//:legal.terra.com.mx. T S

= 1dem. Articulo 5.
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.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;

il.- Utilizar las formas oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y
publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el nimero de ejemplares y
anexos que se establezca en la propia forma, las que deberan presentarse
debidamente requisitadas y, tratandose de medios magnéticos, conforme a la guia

que el Instituto emita al efecto.

romociones

En caso de no reque se formas of‘cnalesV as’ sohcutudes o
: : ‘solicitado

sollc:tudes mlcrales de patente o reglstr 3
VI~ Acompaﬁa se del comprobante de pago de la tanfa correspond:eme'

‘ Acompanarse de la correspondlente traduccion - al espanol de los

documentos escrltos -en. idioma  distinto -que ‘se  exhiban - con la solicitud o

promocion;
=ML~ Acompanarse de los documentos que acrediten el caracter de los

causahabientes, la personalidad de los apoderados o representantes legales, y
IX.- Acompanarse de la legalizacion de los documentos provenientes del

extranjero, cuando proceda.

‘Las solicitudes y promociones deberan presentarse por separado para cada
asunto, salvo cuando se trate de inscripcion de licencias o transmisiones en los
términos previstos en los articulos 62, 63, 137 y 143 de la Ley; inscripcion de

TECIC COoN
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transmisiones de derechos en las que haya habido transmisiones intermedias no

inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto.

Cuando las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos
establecidos en las fracciones | a VI, VIil y IX anteriores, el Instituto requerira a los
solicitantes o promoventes para. que dentro de un plazo de dos meses los
subsanen. En caso :de ho cumplirsecon el requerimiento, las solicitudes o
promociones seran desechadas de plano. . Lo RO
olicitudes’ o promocxones no cumplan con el requnsno
os solncntantes o promovehtes deberan sin

En caso de que a
establectdo en Ia fraccion Vil anterio

efectivamente ent

gadés ka’l:lnétituto.

Se podrén presehtar solicitudes o promociones por transmisnon telefénica
facsimilar, 'siehpfe' que la solicitud o promocién y sus anexos originales,
acompaﬁadosmdel comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y del
acuse de recibo de 'Ia transmisién facsimilar, sean presentados en las oficinas del
propio lnstitutérval dia siguiente de haberse efectuado la transmisién. En este caso,
bastara que la transmisién facsimilar contenga la solicitud o promocion.

La frandhicia se ha clasificado en:

a) De distribucidn. Se limita a conceder al franquiciado los productos del

franquiciador y el primero los distribuye para que los comercialice en un

fT‘T‘C’TQ rﬂrnI
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establecimiento, identificando de alguna manera una relacion especifica frente a
los consumidores, prestando el franquiciador asistencia técnica. Este suele ser un
fabricante que se sirve de la cadena franquiciada para llegar al mercado;

tratandose de un mayorista es denominado difusor.

b) De produccion. El franquiciado queda autorizado conforme a las
indicaciones del franquiciador proporcionandole asistencia técnica, la marca o bien
los materiales uuhzados para fabricar los productos que Iuego puede vender o

distribuir,

bajo los el nombre
irectivas 'y asistencia

ustrial®® establece cual sera la

ia franquu:la al interesado antes de cele ra
franquicia y las formas. de pago pactada P
franquiciatario - para otorgar subfranqunc;as y en términos generales todos los
derechos y obligaciones que conc:ernen al’ . franquiciatario. La disposicion
reglamentaria enumera confusamente la mformacuén que se debe entregar antes
a para que el franquiciatario evalde su

asi como los derechos del

de la celebracion del contrato necesar
reune las garantias que el considera convenlentes (como la situacion financiera de
la empresa y la titularidad del derecho lndustrlal especifico), de las clausulas que

regiran el negocio juridico.

En la franquicia lndusmal el elemento fundamental no es la marca sino la
saendo aquella un accesorio que puede © no estar

patente o el secreto mdustna

24 Supra. nota 22. Ardiculo 65.
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presente..."” Esto es que se puede otorgar esta franquicia tecnolégica autorizando
la distribucidon al franquiciado, autorizando ademas a quienes adquieren los bienes

para utilizar sus marcas.

El registro del contrato de franquicia es voluntario y solo cumple la funciéon
de hacerio oponible a terceros; las partes tienen libertad plena para pactar los
términos del contrato y la autoridad no puede entrdmeterse eh lo que hace al
precio estlpulado ya las prestac«ones pactadas' salvo en Ias |nvest|gac:|or|es por

vuolacxén alaley Federal de Competencua Econému:a

En 1o que hace a Ios blenes‘lntanglbles que son motivo de este estudto el

nive! de’conocimientos técni(:bs o de’la
titular de la franquicia para que se consid

Las cldusulas que debe contener eyl'covntrato de franquicia®® son:

- Relativas al area de'actividad.Suponen una doble limitacion: precisar. ta
clase de franquicia que va a ser adoptada y dentro de ella el sector econémico
concreto al que se referira la actividad concertada.

- Relativas_a_los _bienes_de propiedad industrial. Estas clausulas obligan al

fanquiciado a utilizar, en los limites de la licencia y registrando su titularidad, las
patentes, registros de modelo, de disefo industrial, marcas y demas signos
distintivos del franquiciador, asi como el know how, haciendo de é! un uso

confidencial y reservado.

% PEREZ MIRANDA, Rafael J. Ob. cit. nota 18. p. 162.

% GALLEGOS SANCHEZ, Esperanza. Concurrente, distribution, consummation. Paris. 1983. cit.
por VINAMATA PASCHKES, Carlos. Ob. cit. nota 5. p. 146.
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- Relativas a 1os derechos. Combinando técnicas tales como el marketing,
el enginering o el merchansandisig, el franquiciador lleva a cabo una serie de
estudios relativos al emplazamiento del punto de venta y al disefio de las
instalaciones. En virtud de éstos se calcula el potencial de ventas en funcion de la
poblacion, teniendo en cuanta tanto un previsible crecimiento, cuanto sus niveles

de ingreso, e indagando al mismo tiempo acerca de ias motivaciones que influyen
las

en sus decisiones de compra, las reacciones ante los nuevos productos,
posibles'desvi‘aciones del trafico o las posibilidades de aparcamiento en la zona.

.- Relativas_a los_productos o servicios:

.- a) Aprovisionamiento exclusivo. El franquiciado se obliga a vendér sélb los
prod't'.lc;tos del franquiciante; e(ectuar adquisiciones de otras franquumas, . de
empresas relactonadas por el franqu ador y desngnadas expresamenle en el__
contrato como proveedores o fnalme e de empresas elegldas por el ranquncnado

y aprobadas por el franquu:lador. '

c) Relatl
determmar de 'fo

cual

n stock sobrante el

al

franquiciador de recomprar ia mercancia
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- Relativas a la asistencia_técnica comercial:

a) Modalidades operativas, seleccién y formacién profesional de

franquiciado. Antes de la conclusidn del contrato, el franquiciador selecciona a los
futuros franquiciados en atencién a sus cualidades personales. Una vez
seleccionado, el franquiciado asume la obligacion de dirigirse a los centros de
formacion del franquiciadof donde aprende las técnicas necesarias para el
desarrollo de su actividad comercial.

- b)‘ReIétiyés ala accién publicitaria y promocional. Esta accion se encuadra
dentro'dé :u‘ﬁ_é ‘de las’ funciones que ha de cumplir la. distribucion: una funcion
psicoiégiéa. La contribucién a la publicidad general pagada por cada franquiciado
al frénquiciaqof para contribuir al programa promocional y publicitario. Ademas de
ésta éontribuéién a la publicidad a la red, el franquiciado debe financiar la de su

propio punto de venta.

- Relativas a la asistencia de gestion contables. administrativa y financiera.

Con berl objelb de lograr la perfecta inclusién en la unidad econdémica a [a que da
lugar la red de distribucion, el franquiciado se compromete a organizar su empresa
segun las normas dictadas por el franquiciador y precisadas por vias de directivas.
Esta impone'a"aquél la utilizacion de unos determinados sistemas administrativos
y contables, reservandose el derecho de verificar la contabilidad de cada empresa
franquiciada, las cuales al mismo tiempo deben aceptar la programacion financiera

que se les sefiale.

- Relativas_al derecho de_entrada (pago inicial) v regalias. El distribuidor

estd obligado en la fecha acordada a realizar una serie de pagos a favor del
productor/mayorista. Entre ellas se citan, fundamentalmente el derecho de entrada
y las regalias. El derecho de entrada o front money es una cantidad fija que e!
franquiciador recibe al inicio del contrato y los royailties suelen consistir en
canones periédicos por liquidar mensual o anualmente a partir de ciertas bases,
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tales como las mercancias suministradas al franquiciado, lo que es mas normal,
aplicando un porcentaje sobre la cifra de negocios de éste.

- Relativas_a la duracién/terminacién. La duracidn pactada puede ser
determinada o indeterminada aunque por razones practicas la mas usual es la
determinada. Suele insertarse en el contrato la obligacion para el denunciante de
respetar un plazo de preaviso cuya duracion dependera del tiempo considerado
suficiente en cada caso para que el franquiciado pt..ieda reorganizar su actividad
futura. El pacto en tomo a la duracxén determmada varla de modo general entre

uno y diez afos.

Los franquiciados prefieren los i contratos .- breves : por . considerar - cjue

estimulan la efechv«dad de Ios franqu:mados en la gestion de sus puntos de venta

exclusiva pued ac T :
La primera se a el aprov cham:ento exclu

ivo. »La segunda la llmnacnén termorlal.

- Pacto de no comgetencza El. franqu cnado se. compromete a ‘no reallzar

una actnvndad comercnal |dém|ca o slmllar a la contemplada en eI contrato en una
zona en la que pudiera entrar. en competenc:a con alguno de los mlembros de la

red.
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- Pacto _de control. El franquiciador se reserva el derecho de ejercer un
cierto control sobre la actividad del distribuidor. No se pretende tanto vender la
mercancia sino seguirla hasta su llegada al consumidor final.

Las clausulas esenciales a la proteccion de los derechos de propiedad

industrial del franquiciador son:

- Prohibicion de divulgar_el know—héw. L»a' 6bligacic‘>n

del secreto, justificada por . el: hterés ’f‘ de su
propietario en que sus conocimiento :
no sean comunicados a otra empresa distinta de. la
autorizada por él, se considera es'enbcia‘l'fnajjrﬁisrho
requisito previsto para su explotacion. El iraﬁémién(o
de la clausula termina con la extension de}élicitl{d
de su prohibicion al periodo posterior a la exbiracién
del contrato. e

‘experiencia

El franquiciado no estd autorizado a comunicar a terceros el know-how.y
ello de forma indefinida, a menos que éste haya dejado de ser un secreto. No
existe pues, limite de tiempo debido a que esta clausula se puede utilizar adn
después de finalizado el contrato.

- Prohibicion de utilizar el know-how comunicado para fines distintos de la
explotacidon de la_franquicia, Al igual que en el caso anterior, no existe limite
temporal para la aplicabilidad de esta clausula. La prohibicidon podra ser mantenida

dnicamente en la medida que prevalezca el secreto.
.

- Clausula de retorno de conocimientos. En virtud de la misma, las partes se
obligan a! intercambio de informacion sobre la experiencia habida en la

explotacion del know-how concedido, asi como a la comunicacion de
conocimientos técnicos secretos y a la licencia del! know-how desarrollado con
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dicho motivo. Tal obligacién puede ser unilateral o reciproca, segun afecte a una o
a ambas partes; exclusiva o abierta, segun admita o no la posibilidad de informar,
comunicar o licenciar a favor de terceros.

- Obligacién de informacion_ y asistencia. No es restrictiva de la competencia
la obligacion a cargo del franquiciado de colaborar con el frarjquiciador a fin de
proteger el know-how y los demas derechoé»'qe, propiedad - industrial -cuya
titularidad ostenta. Esta obligacion genéra dos 6rdehes de deberes:

a) Deber de,'infbrrhar existenc_'ié de

violaciones de sus derechos

- Clausula que grohlbe la cesidn del establecimiento franquiciado. Con esta

clausula. se pretende dar segundad al franquiciador, en el sentido de que el
franquiciado’ no transfera a un tercero el establecimiento sobre el que opera la
franquicia ddréﬁte_ia' vigencia del contrato pues podria perderse el objeto mismo
por el que’ fue ; concedida la franquicia, en perjuicio de los intereses del
franquiciador. :

- Clausula de local. Por ésta clausula se establece la obligacion para el
franquiciado de vender los productos objeto del contrato en el local autorizado por

el franquiciador, montado y decorado segun sus prescripciones y por consiguiente

FALLA Du (quc.i.ﬂl\z
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la de no cambiar la ubicaciéon del mismo, ni alterarle sin el consentimiento de
aquél. Cuando se trata de la prestacion de servicios, esta obligacion se refiere a la
presentacion de los medios de transporte que han de ser utilizados.

- Clausulas relativas_a la accidén publicitaria. La existencia de las clausulas

de aprovisionamiento exclusivo/obligatorio y sefiala que son aquéllas por virtud de
las cuales el franquiciado asume la obligacién de vender =) utilizar en el marco de
la prestaclén de - servicios, productos fabncados exclusnvamen(e por el
franqulmador ° por terceros designados o autorizados por este. Esta obllgaclon se
Justlfica cundo o no: contenerse dlcha obhgaclén la* calldad de los productos
uedar compromeuda ya conse‘ C encna ‘de ello. ia reputaciéon y

e la red en su oonjunto.

Las franqu:c:as requneren de una Ieglslaclén eSpemaI pues frecuentemente
en el clausulado de éstos contratos se establecen |sposu:|ones qu@ pueden ser

(reglamentaria del articulo 28 constitucional) y por.el Codigo Penal:

¥ La investigacion mas especifica en éste tema ia aborda PEREZ MIRANDA. Rafael J. Derecho
de la Propiedad Industrial y Derecho de la Competem:/a Ob. crt. nota 19. p. 161 y ss.
2% Articulo 28.- En fos Estados Unidos M. quedan prohibi fos r li las pr
monopdlicas, los estancos y las exenciones de impuestos en 10s términos y condiciones que fijan
tas leyes. El mismo tratamiento se dara a las prohibiciones a titulo de proteccidn a la industria.

En consecuencia, la ley castigara severamente, y las autoridades perseguiran con eficacia,
toda concentracion o acaparamientoc en una o pocas manos de articulos de consumo necesario y
que tengan por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinacion
de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera
hagan, para evitar ia libre concurrencia o la competencia entre si y obligar a los consumidores a
pagar precios exagerados y. en general, todo 1o que conshtuya una ventaja exclusiva indebida a
favor de una o varias personas determmadas y con pequnc:c del publico en general o de alguna
clase social. ... Constitucién P de los Unidos Mexicanos. http//:legal.tesra.com.
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1.4. Marco Normativo

A continuacion se expone el marco legal que da cabida a la Propiedad
Industrial en materia internacional y de derecho internc en nuestro pais. Para ello
se expone una semblanza del Convenio de Paris para el primer punto y para el
segundo se senala el texto en el derecho positivo vigente.

1.4.1. Convenio de la Paris para la Proteccién de la
Propiedad Industrial

‘ E! documento mas importante del régimen internacional de la Propiedad
Industrial es la Convencion de la Unidn de Paris para la Proteccion de la
Probiedad Industrial adoptada el 20 de marzo de 1883, constituye una solucién
para protegér internacionaimente a los titulares de derechos de propledad
mdustnal garannzandoles pnvnlegxos en cada pai’s mlembro de la Un:én. :

ptar los Estados mxembros de la
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En términos generales puede decirse que la Convencidon establece un
derecho comun intemacional que pretende subsistir la legislacion interna en varios
aspectos interesantes™ y que no son materia de éste trabajo de investigacion pero

que serviran quiza para futuras investigaciones.

El derecho de pricridad es uno de los grandes Iogros del sistema unionista,
como una de las condiciones fundamentales de patentabuhdad de los sistemas es
ia novedad de la invencion y se plerde al no exlstlr una publicacion del invento en
cualquier otro Estado antes de. solxc:tarse 1 reglstro de la patente, por ello los
miembros de la Convencion buscaron un [o] ente para salvar todas esas graves
dificultades y de esa manera surglé S cho ala prioridad, es decir la creacion
de un pericdo:de inmunidad duféhte L’l”alyell inventor esta protegidofcontra
tercero que pretenda aprovechar en se'te‘rmmo .y contra otro mventor que logre

descubrir por coincidencia de una cosa parecuda ‘durante ese lapso.

La prioridad representa una de las conquistas mas valiosas para . los
inventores, con excelente simplicidad resuelve el problema aparentemente

% como son los principios fundamentales del tratado de acuerdo a:

a) E! principio trato nocional, en virtud del cual todos jos ciudadanos del pais de la Unién tendrian
en los restantes paises adheridos los mismos derechos que sus nacionales.

b) E! principio de prioridad. segun el cual quien solicita por ejemplo una patente © modeto de
utitidad en alguno de los paises coniratantes goza de prioridad durante un plazo de un aiio para
efectuar el registro restante.

©) El principjo de independencia, en virtud del cual la concesion de una patente, una marca o una
institucién de Propiedad Industrial en un pais no da derecho al tramite para su registro en 10s otros.
d) E! principio de agotarniento_del derecho, en virtud del cual la introduccién de un producto
fabricado con un procedimiento patentado en el pais, otorga al titular de la patente por ejemplo, los
mismos derechos que él que tiene sobre los productos fabricados en ese pais.

e) El abuso en el ejercicio del derecho, como la no explotacién sdlo puede ser sancionada con el
otorgamiento del licencias obligatorias, no exclusivas ni cedibles, luego de un plazo de cuatro aios
a partir del depodsito de la solicitud o de tres afios del depdsito de la solicitud o de tres aiios a partir
del otorgamiento del derecho, el que venza mas tarde y sélo si el titular no hubiera comenzado la
explotacién dos ailos después de otorgada la primera licencia obligatoria, se podra decretar la
caducidad, esto aplica en el caso de patentes.

DELGADO GOMEZ, Fatima. E! Convenio de Paris y la Propiedad Industrial. Tesis de curso.
Derecho de los Tratados. Maestria en Derecho. Universidad Nacional Auténoma de Meéxico.
Escuela Nacional de Estudios Superiores. Campus Acatlan. Naucalpan de Juarez, Estado de
México. Abril 2002. p. 6-7.
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insaciable de conciliar la diversidad de sistemas legales con el derecho del titular
del invento a ser protegido en todos los paises miembros de la Union.

No ha de perderse de vista que el tema central en éste trabajo de
investigacion versa sobre el area del derecho marcario, por consecuencia es
menester citar como define el Convenio a la marca.

Al respectd ési ;:;om w'e 'Convemo haftemdo grandes logros ha. tenldo
] 1€ o elementos

Y es que registrar-una marc
elementos (referentes; signos distint

y/o establecimientos que ampara E
Paris™®

is dél fegistro o

' JALIFE DAHER, Mauricio. Comentarios a la Ley de Ia Propledad Industrial. Ed Mc Grawn-Hill.
:llVlex:co 1999. p. 87.

Convencién de Parfs para la Proteccién de la Pronledad Industrial adoptado en Estocolmo el 14
de.juho de 1967 y publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de julio de 1976 en el
articuio 6 Bis (Marcas notoriamente conocidas).
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del ' uso estimare ser aili notoriamente conocida como siendo ya marca de una
persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos
idénticos o similares ocurriria lo mismo cuando la parte esencial de la marca

constituya la reproduccién de tal marca notoriamente conocida o una

imitacién susceptible de crear confusion con ésta.”

En este numeral se serala a "la parte esencial de la marca” pero no se
establece que la compone. Mas adelante se indica en el apartado B:™ “Las
marcas de fabrica o de comercio reguladas por el presente articulo Nno podran ser
rehusadas para su registro sin invalidarias mas que en los casos siguientes:

2) Cuando estén desprovistas de todo caracter distintivo o formadas
exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio
para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar
de origen de los productos o la época de produccién, o que hayan llegado a
ser usuales en el lenguaje corriente 0 en las costumbres leales y constantes del

comercio del pais donde la produccion se reclama;...”

Evidentemente aqui tenemos caracteristicas valiosas para continuar con la
investigacion pues se ha senalado ya el caracter distintivo de la marca, compuesta
por signos o lnducacnones para designar la especie, la calidad, la cantidad el
destino, el valor el lugar,de ‘origen de los productos.o la época de producmon
elementos que snn duda mas adelante darén pauta para. obte r‘la det’n cuén al

denominar una marca y un signo distintivo, pues en eI text les termlnos no

son sindnimos. Vease capitulo {1, subtema 2.1,

El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derqchqs'de. Propiedad  Intelectual

relacionados con el Comercio (ADPIC) ha establecidq.:“‘

33 ibidem. Articulo 6 quinquies (Marcas: proteccion de las marcas prolegldas en un pais de la Unién

de los demas paises [clausula “tal cual es™)).
3 Acuerdo sobre los A s de los Derech d ! jonados con el
Comercio. Seccion 2: Marcas de fabrica o de comercao Amculo 15. Materia objeto de proteccion.

Cortesia de PEREZ MIRANDA, Rafael J.
TECT 7
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1. Podra constituir una marca de fabrica o de comercio cualquier signo o
combinacion de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios
de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podran registrarse como
marcas de fabrica o de comercio, en particular las paltabras, incluidos los
nombres de persona, las letras, los nameros, los elementos figurativos y las
combinaciones de colores, asi como cualquier combinacion de estos signos.
Cuando los signos no sean intrinsecamente capaces de distinguir los bienes
o servicios pertinentes, los Miembros podran supeditar la posibilidad de
registro de los mismos al caracter distintivo que hayan adquirido mediante
su uso. Los Miembros podran exigir como condicidn para el registro que los

signos sean perceptibles visuaimente.

Ahora ya no bastan los signos como tales sino que deben guardar un
cardcter distintivo, es entonces cuando se encuentran dos elementos que han de
diferenciarse en una marca como son el signo distintivo y la marca en si misma,
Desafortunadamente, esta claridad el acuerdo en cita no forma parte de ningin
texto legal enfatfzando dicha diferencia.

A conunuac o]

e anallza esta sltuamon en el derecho lntemo de Mexnco
tanto en el marco de Ieglslacxon como ‘en Ia doctrina. .

1.4.2. El Derecho Marcario en México

En todos los sistemas legales las leyes forman una jerarquia siguiendo la
teoria propuesta por Kelsen™. La Constitucion tiene prioridad sobre las leyes y las
leyes tienen prioridad sobre los reglamentos que expiden las oficinas ejecutivas o

gubernamentales.

3 KELSEN, Hans. Teorla General del Estado. Libro tercero. Capitulo séptimo. Editora Nacional.
Meéxico. Traduccién directa del aleman por Luis Legaz Lecambra.
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En esta tesitura es necesario abordar la tematica grosso modo del Articulo
27 de nuestra Carta Magna en el que se establece el régimen de propiedad en el
cual se fundamentan los derechos de propiedad industrial, el concreto modo de
ser del sistema econdmico y la organizacion social del Estado mexicano. Este
régimen de la propiedad determina el caracter mixto de nuestra economia, hoy

ratificado expresamente por el Articulo 25 Constitucional.:”

En el primer parrafo del amculo 27 se edlf'ca todo el reglmen de propiedad.
Debe tenerse presente que tal fracc n establece Ia regla general de que solo los

consagra excepcnones concreta

La propledad prlvada erde’ s sentxdo mdnv:duallsta (Cédlgo de Napoleén),
estatuye ‘como .una

‘la Constltuclon de 191?.

reconociéndola: como un ‘derecho pubhco s b etivo
propledad precana hmnada por el interes colec ivo baj
Asi reconocida la propiedad privada es protegida medlame una serie de garantias
contra actos arbitrarios de la autoridad, garantias establecidas principalmente en

los articulos 14, 16 y 28 constitucionales.®®

3 Se hace una sintesis del trabajo expuesto por CASTREJON GARCIA, Gabino Eduardo. Ob. cit.
nota 2. pp. 24-33.

7 E1 Estado es el rector del desarrollo nacional para lo cual debe conjuntar, promover y estimular,
los tres sectores sefialados: el pablico, el social y el privado. El Estado apoyara e impulsara a las
empresas del sector social y del sector privado, con equidad social y productiva, cuidando la
debida utilizacién y conservacion de los recursos y protegiendo el medio ambiente. pues ya no se
trata de la empresa estatal o del Estado actuando como socio, sino como impulsor de la actividad
econdmica de los otros sectores y vigilante del aprovechamiento Gtil y racional de los recursos.

3% Se toman como referencia los parrafos en dénde se protege a la propiedad privada en los
articulos senalados asi como la parte gque senala la prohibicion de monopolios en la industria.
Sequndo_parrafo_del aticulo 14 Constitucional que establece: “Nadie podra ser privado de la vida,
de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.”
Articulo 16 Constitucional, pimer _parrafo: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”
Primer parrafo del amculo 28 Consmucnonal “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos
i i los estancos y las exenciones de impuestos en los

{os monopoli las pra monop
_\:—‘..
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El fundamento de la propiedad industrial propiamente se encuentra en la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, cuando sefiala que: “no
constituyen monopolios los privilegios que por un 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 mejora.">®

Aun se distingue a los dos grupos de de

chos mtelectuales. como son los
‘ ferente a estos ultimos es

objetos de Ia propledad vlndustrla que ‘No necesanamente son creaciones

posesiones, ' smo en virtud de mandamlentos escmo de

téerminos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento ‘se dara alas prohibiciones a titulo
de proteccion a la industria.” Constitucion . Politica 'de’:los . Estados =~ Unidos Mexicanos.
hitp:/legal.terra.com.mx. : : e

° constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Ob. cit. nota 28. Art, 28. Parrafo VIl.
h(lp/l legal.terra.com.mx.

40 vease sublema 1.3.6. de ésle trabajo de investigacion.
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la republica con aprobacion del Senado, seran la ley suprema de toda la

uUnién...")."

El Sistema Legal Mexicano en cuanto a Propiedad Industrial se conforma
con una gama diversa y por demas interesante de instituciones que de una u otra
forma constituyen parte de los actos que realiza el ser humano ya sea como
prestador de bienes y/o servicios o como consumidor. Aln mas, cada una de
dichas Instituciones en su momento forman parte del acervo patrxmonlal de sus

titulares, lo cual :mpllca un benef‘ io

Constitucion Polmca 4 tratados

mternacmnales de’ los que Mexnco e
su reglamento; de manera supletorla a Ley Federal de Competenc:a el Codugo
para ‘el sttmo Federal

Federal de Procedlmlentos CIVlleS y el Cédigc Ci

Sin embargo, atin no se ubica en el texto legal la deﬁnicién que ha llevado a
continuar este estudio, pues no se establece qué debe entenderse por marca, qué
debe considerarse elemento de la marca, qué es un signo distintivo como tal,

“' RODRIGUEZ LABASTIDA, Sergio. Conflictos entre el Derecho Marcario y los Nombres de
Dominio. Tesis de Grado (Licenciado en Derecho). Universidad Nacional Auténoma de México.

Facullad de Derecho. 2002. pp. 48-50.

42 cémo lo son: Amreglo de Lisboa F ivo @ la Pr it de las der it iones de Origen y su
registro internacional, Tratado de Nairobi sobre Ja pr i6n del simbol it Tratado de lere
Comercio de América del Norte; Acuerdo sobre los peact de los der de Pr
Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el comercio de mer i Tratado
de Libre Comercio Celebrado entre los Unidos M. 108 y la Republic de Costa Rica;

Tratado de Libre Cornercio celebrado entre los Estados Unidos Mexlcanos la Republica de
Colombia y Ia Repablica de Venezuela (G 3); Tratado de Libre Comercio Celebrado entre los
Unidos M R 211 de Bolivia por mencionar algunos. Consultados en

108 y la f
SONI CASSANI, Mariano, SONI FERNANDEZ Mariano. Marco Juridico de la Propiedad Industrial.

Ed. Porraa. México. 1997. pp. 285-736.
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como se identifican y mucho menos si forman parte de la marca o si difieren unos

de otros.

Por otro lado, si bien es cierto que existe una clasificacion de marcas en la
Ley de la Materia™ no menos cierto es que ésta solo insiste en considerar a la
marca como sindnimo de signo distintivo.

En esta tesnura la Ley de la Propiedad Industrial®® sefala: “Se entiende por
marca a todo sugno sible que dlstmga productos o servncnos de otros de su

confunda con una marca regls(rada o un’>nombre comercial
publicado.” g

“2 sin embargo, no se ha citado como referencia dicha clasificacion pues ei tema central de ésta
tesis sostiene otra en atencién a un sistema de elementos que conformen a la marca y tal division
a nuestro juicio no esta realizada desde esta metodologia que se. expondra en el capitulo itl y IV de
éste trabajo.

%% tey de la Propiedad Industrial. Op. Cit. nota 10. Titulo IV. De las marcas y de los avisos

comerciales. Capitulo |. De las marcas. Articulo 88,
TEQ i< S f\-
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Hasta ahora la legislacidn de la materia una definicidon que indique cémo se
integra una marca, se han de buscar en la jurisprudencia®® criterios que distingan
entre marca y signo distintivo, si los hay. El objetivo de busqueda ha sido
identificar elementos tales que diferencien entre marca y signo distintivo asi como
retomar las jurisprudencias o tesis jurisprudenciales que sefalen los elementos
que conforman una marca (signos distintivos) si los hubiera, sin considerar alguna
época en espemal Pues “en México ni la ley ni la‘ jurlsprudenma dlstlnguen entre
marcas notorias, conocidas, famosas y prestlguasas."‘16 Situacion que determma la
falta de metodologia para ubicar elementos, referentes o sngnos distintivos ' de las
marcasv como - se expondra en éste trabajo de investigacion; acto seguido se
revisara si se enuncian los elementos (signos distintivos) que habran de integrar a

las marcas en general.

MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL. REQUISITOS PARA QUE SE
ACTUALICE LA INFRACCION ADMINISTRATIVA EN LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS. La Ley de Invenciones y Marcas en su articulo 210
senala de manera enunciativa doce actos que constituyen infracciones
administrativas, por ser actos contrarios a los buenos usos y costumbres de la
industria, comercio y servicios que impliquen competencia desleal, entre los que
se encuentran, el efectuar en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles,
actos que causen o induzcan al publico a confusién, error o engaio, por

hacer creer o suponer infundadamente, la existencia de una relacién o

5 En la tradicién juridica franco-canénica se establece ésta fuente del derecho pues es la
interpretacion para suplir las lagunas dcl texto legal o bien la interpretacion de su letra cuando éste
resulte ambiguo o vago, firme, reiterada y de observancia obligatoria que emana de las ejecutorias
de cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario - pronunciadas por la Suprema Corte de
Justicia de la Nacion (funcionando en Pleno o en Salas), por los Tribunales Colegiados de Circuito
6 por el Tribunal Federal Electoral-, siendo obligatoria para los Tribunales de menor jerarquia. Esta
se encuentra citada en el articulo 14 Constitucional cuando la Carta Magna establece en su parrafo
tercero: “En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva debera ser conforme de la letra o a la
interpretaciéon juridica de la ley ...” Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos.

hitp:/legal terra.com.mx
LINDNER LOPEZ, Hedwig A. “Trademark enforcerment in Mexico™ en Currents. Vol. lil. No. 1.
Summer 1999. South Texas. p. 82.
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asociaciéon entre dos establecimientos, que la fabricacidn de un producto se
realiza bajo normas, licencia o autorizacion de un tercero, © que se presta un
servicio o se vende un producto con autorizacion o licencia de un tercero (inciso
b), fraccion Xl), de esta manera encontramos en el citado precepto dos elementos
indispensables para que se actualice la infraccion administrativa en &l prevista, el
primero se refiere a la existencia de una conducta contraria @ los buenos usos y
costumbres de la industria o comercio que. implique competencia desleal y el
segundo elemento consnste en que esa conducta cause o mduzca al publlco a
Iacrén con el producto o serv:c que equuere o con a

confusnon error (5] enga

profesion, industria o comercic que le acomode stendo “licitoy cuando no ‘se .

los pnwleglos que conceden lé
Ahora - blen, en mate xa de;

corresponden . al Estado y. de
derechos de autor y de invenciones  y marcas.
nuestro pais se enmarca en un tratado lnternacxonal que es

propiedad industrial,
el Convenio de la Union de Paris, vigente desde mil novecientos ochenta y tres

mismo que en términos del articulo 133 constitucional, es la ley en nuestro pais;’
este convenio fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el vemtls:ete‘de
novecientos setenta y seis, y en su articulo 10 bis sefala

los paises de la Unién estan obligados a asegurar a. los
y aclara

julio de mil
expresamente que,
nacionales, una  profesion eficaz contra la competencia desleal,
“constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los

usos honestos en materia industrial o comercial”. Con base en esto ia ley de

invenciones y marcas vigente, trata de evitar la competencia desleal reprimiendo

FAL
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los actos deshonestos en materia de industria y comercio, y aquéllos que sean
contrarios a las disposiciones que consagra. Para el estudio de estos actos
deshonestos, es importante tener presente que lo sancionable, es el abuso del
bien juridico tutelado por el articulo 28 constitucional, es decir, el abuso a la
libertad de competencia que en él se consagra, no siendo admisible la restriccion
de esta libertad sin la existencia de una conducta que se adecue exactamente al
supuesto juridico contemplado por la norma legal. La ley senala una seria de'actos
deshonestos que considera como conductas de competenc:a desleal qué 'aparte
de ser actos contrarios a las dlsposuzlones que Ia mlsma establece"’ causan .
perjuicio no solo al tercero de qunen' ob ene benef‘c«o o causando danoipara el
e ofreceh Asi/tomando‘en

publico que requiere de los producto o serv:cros qu»

para si, para" anas personas o para causarle un 'daﬁo

que no se empleen medios reprochables para ello. S|guxendo con el cohcepto de
competencia desleal a que hemos llegado, es requ:s:to pnmordxa para que haya

m cnantes es decir, que
m:smo fin, toda vez

deslealtad, que primero exista competencia entre Ios
desarrollen una actividad encaminada o relacnonad
que podria darse una conducta ilicita entre comerciantes que noe complten entre si,
y ésta, independientemente de que sea’ sancxonable “por.’ otros medlos no

constituye competencia desleal. También cabev decir. que I,a conducta deshonesta
>s decir, consistir en un hacer o

del comerciante desleal puede ser activa o pasiva,

en una omisién, realizada con la intencién de obtener un beneficio propio o causar

TESIE COW
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dafio a otro recurrente. Ahora bien, para que esa competencia desleal sea

sancionable como infraccion administrativa, en el supuesto que estudiamos, es
indispensable que se actualice el segundo supuesto, consistente en que esa
conducta calificada de desleal causa o induzca al publico a confusion, error
o engafio en relacién con el producto o servicio que requiere o con el
establecimiento que le ofrece. Para entender este segundo supuesto, es
importante establecer o que se entiende por.causar. o mducu' al publico, esto es,
producir en €l, un animo incitandolo o percudlendolo a: mOverse en determinado
sentido, con el fin de obtenerlo como cliente; esto’es valldo en la llbre competencia
e esulta‘ reprochable es
ue’ .se hace caer al

pero no a través: de condu as deshonesta
obtener este fin memante cb q C
publico. Conforme al du:cnonarld de 1a. Real Academna ‘de la Lengua Espafiola,
la"mezcla de dos o mas cosas-dlversas de modo que las

confusuon sngnlfca'
partes de launa se 1ncorporen ala otra falta de orden o de clarldad la acepcuon de

error, es. concepto equlvocado o jUICIO falso y engano; la falta de verdad en lo que -

cree. piensa o dlscurre De .esta maner

se duce hace,
comercuahte encamnnada a .confundir, . equivocar-o- engaﬁar al: pubhco es
conducta deshonesta pero sdlo encuadra en el supuesto de’ infraccion’ que
- si.la:confusion, el error o el engafio lo llevan a suponer que existe

anallzamQ
relacion o  asociacion entre ‘un establecimiento y el de un tercero, como por
ejemplo en las cadenas de tiendas o negocios que ostentan la misma o semejante
denominacion, o bien, que lo hagan suponer que se fabrican o venden productos o
se prestan servicios bajo las normas, licencia autorizacién de un tercero, como por
ejemplo, las agencias de carros que componen o venden piezas originales de la
misma empresa que fabrican los automdviles. Para que una conducta sea
sancionable conforme a la ley, es necesario que se cumplan todos los
requisitos previstos en las hipdtesis normativas, en virtud, de que en
nuestro sistema juridico, a excepcion de que expresamente lo senale la ley,
no es admisible la aplicacién de sanciones por conductas analogas a las

'Ia conducta del .
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previstas. En estas condiciones, resulta necesario para que surta la cusa de
infraccién administrativa, que se den los elementos que han sido analizados.®

Instancia: Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa de! Primer
Circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion. Tomo VII. Junio de 1991.
Pagina 320. Octava Epoca.

Precedente: Amparo en revision 3043/90. Kenworth Mexicana, S.A. de CV.
30 de enero de 1991.

- Unanimidad de votos. .

Ponente: Genaro David Gongora Pimentel. Secretana Guadalupe Rob|es

Denetro.

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 sdlo a un andlisis minucioso, sino principaimente al
efecto que puedan producir en el publico consumidor al primer golpe de
vista, o al ser pronunciadas rapidamente, ello no significa que quien deba juzgar
sobre la semejanza de las marcas no puedan producir cuando se las lee y oye en
forma ordinaria, sin poner atencién muy cuidadosa. Pues la impresion subjetiva
que las marcas produzcan. de momento, puede ser objeto de un analisis
cuidadoso, que no olvnde que debe atenderse a la primera impresidn que dichas

marcas produzcan en'el pubhc B

Instancia: PR|>MER : TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Fuente: Séptima Epoca. RS
Precedente: Amparo - en revisién 487/74. Henkel & Cie. G.M.B.H. 22 de

octubre de 1974. Unanimidad de votos.

4 Las jurisprudencias citadas en éste capitulo han sido tomadas de la fuente
http:/flegal.terra.com.mx.
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Amparo en revision 527/74. Henkel & Cie. G.M.B.H. 29 de octubre de 1974.
Unanimidad de votos.

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

Amparo en revision 861/79. Brs. Inc. 23 de enero de 1280. Unanimidad de
votos.

Amparo en revision 572/81. Aqua Mex, S.A. 24 de agosto de 1981.
Unanimidad de votos.

Ponente: No se cita.

MARCAS, CONFUSION ENTRE. REVISION DEL ARBITRIO. Al examinar
si dos marcas son o0 no, semejantes en grado de confusién, para los efectos del
articulo 1085, fraccion XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial, e! juez de amparo
debe respetar el arbitrio de las autoridades administrativas competentes que
resuelvan esas cuestiones, cuando no llega a conviccion nitida y clara en
contrario, o sea que en caso de encontrar opinable la cuestién, debe negar el
amparo que se solicite contra el uso de aquel arbitrio.

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Fuente: APENDICE. SEMANARIO JUDICIAL. 7° EPOCA. VOLUMEN 121-
126. SEXTA PARTE. TRIBUNALES COLEGIADOS PAG. 285.

Precedente: Ampa'o en rews:on 487174, Henkel & Cie. G.M.B.H. 22 de
octubre de 1974. Unanlmldad de votos La publlcacnon no mencnona ponente
26, pag, 259 Amparo en’ revision: 527/74' Henkel & Cxe.

Volumenes 12
G.M.B.H.. 29 de ~octubre : de
menciona ponente

“Volumenes 121-126," pa 3
Corporatxon 16 de novtembre de 1976 Unanlmldad de votos La publlcac:on no

menciona ponente
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Volumenes 121-126, pag. 259. Amparo en revision 684/76. Avon Products
Inc. 1° de marzo de 1977. Unanimidad de votos. La publicacion no menciona
ponente.

Volumenes 121-126, pag. 119. Amparo en revision 487/74. 1004/78
Chemise Lacoste, S.A. 28 de febrero de 1979. Unanimidad de votos. La

publicaciéon no menciona ponente.

MARCAS DE SERVICIO. PARA SER PROTEGIDAS DEBEN
REGISTRARSE. Para ejercer las acciones civiles y penales de que tratan los
diversos preceptos contenidos en el Titulo Vil de la Ley de la Propiedad industrial,
tendientes a proteger una marca, es indispensable que dicha marca se
encuentre registrada, ya que sin este requisito legal no se esta en posibilidad de
hacer valer aquellas acciones por prevencion expresa del articulo 141 de ta misma
ley, ni se adquiere el derecho de uso exclusivo, ni tampoco el de p