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JUSTIFICACION:

El desarrollo econémico de Meéxico, aunado a los tratados internacionales que de
cardcter comercial ha suscrito con diversos paises, a fomentado el intercambio comercial de
productos y servicios; trayendo consigo el crecimiento en el mercado econdmico de las marcas
que hasta hace poco, eran desconocidas en nuestro territorio nacional, y otras tantas de
reciente creacion, circunstancia que hace necesario, el reconocimiento legal de dichas marcas
en nuestro pais para su proteccion legal, amen de que sean susceptibles de derechos y
obligaciones.

Esta situacion produjo en los wltimos arios un crecimiento notable en la solicitud en
cuanto al registro de marcas, ante ello, la autoridad administrativa correspondiente enfrento el
problema de determinar: ;cudles marcas deberian ser registradas y cuales no?.

Ante esta situacion, nuestro planteamiento central consistird en la biisqueda de los
principales criterios rectores que debe de adoptar la autoridad administrativa para el registro o
negativa del registro de marcas, que se someta a su consideracion.

La dindmica comercial en nuestro pais, y la entrada de productos y servicios
provententes del extranjeto, trajo consigo que productores y comerciantes, sin escripulos,
aprovechando la frayectoria y prestigio de determinadas marcas, intentaran su registro en
nuestro pais, para que aparentemente parecieran ser aquellas ya conocidas o con determinado
prestigio, sin serlo en la realidad ; o bien que mediante artificios daban la falsa apariencia de
ser aquellas notoriamente conocidas pretendiendo su registro mediante engafio ante la
autoridad competente.

Se considera, que no todas las marcas que se presenten para su registro ante la
autoridad competente deban de ser registradas por las razones antes dichas; situacion gue
obliga a considerar lo siguiente: La autoridad administrativa que se encarga del registro de
marcas debe de establecer criterios bdsicos para la procedencia del registro de marcas que se le
plantean.

En consecuencia, el trabajo de esta ftesis, en su capitulo primero, abordard,
fundamentalmente, la naturaleza juridica de la marca, pues sin este concepto resultaria
imposible determinar tanto la doctrina como la clasificacion de la marca, segiin su funcion;
para estar en posthilidad de definir cuando nos encontramos ante una marca de productos, una
marca de servicios o, en su caso, ante una marca notoriamente conocida.

En su capitulo segundo, se abordard la evolucion historica de la marca en la legislacion
mexicana, sin cuyo concepto, nos impediria la culminacién del presente tema de esa tesis que
es la marca, habida cuenta que sin la historia no habria presente, resultando en consecuencia
imperiosamente necesario conocer la evolucion histdrica de la marca para establecer dentro de
la rama del derecho moderno, la regulacion juridica del concepto de marca, que es



preocupacion internacional constante el proteger los derechos de la marca como parte de la
propiedad intelectual.

En su capitulo tercero se abordard el tema relativo a los criterios a aplicar de
conformidad con la Ley de la Propiedad Industrial para las marcas no registrables conforme a
la legislacion mexicana, que comprende uno de los temas centrales del presente trabajo.

En su capitulo cuarto, tomando en consideracion que el articulo 90 de la Ley de la
Propiedad Industrial previene, en diecisiete fracciones, los conceptos que de acuerdo a la
disposicion de la ley no adquieren la figura juridica de la marca y, que, por ende, no pueden ser
registrados como tales, motivo por que en el capitulo relativo se entra al andlisis juridico de los
conceptos, para entender el criterio juridico de los legisladores mexicanos, que han debido
interpretar las normas juridicas internacionales de las que México forma parte, en defensa de
los derechos de propiedad industrial e intelectual.

En su capitulo quinto, la autora del presente trabajo, se dio a la tarea de encontrar los
criterios emitidos por nuestro Mdximo Tribunal, que es quien emite la decision final de la
aplicacion de la ley, para entender desde el punto de vista juridico, el porque se registran o, en
su caso, se impide el registro de signos que por no reunir los requisitos sine quanon para el
debido reconocimiento y registro de las marcas.

Por lo que se ahondari el estudio de los articulos de la Ley de la Propiedad Industrial,
relativo al registro de marcas. Especialmente de aquellos relativos a la improcedencia o
negativa del registro de marcas.
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MARCAS REGISTRABLES Y MARCAS NO REGISTRABLES CONFORME A LA
LEGISLACION MEXICANA.,

CAPITULO PRIMERO

1.0.1.- NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA

La comprensién que se tenga de la naturaleza juridica de las marcas es evidentemente
indispensable por tratarse de la base, que originé en el legislador la motivacion y fundamento
que vierte posteriormente en la ley, para salvaguardar el orden e interés publico, pues de esta
forma legislard, modificard y creara normas juridicas apegadas a derecho, las cuales se
encuentran  implicitas en las diversas legislaciones y textos del derecho, en Meéxico la
Constitucion Politica de los Estados Umnidos Mexicanos, de la cual derrvan Cédigos y Leyes;
hace indispensable Ia creacion de diversos organos juridicos tales como [uzgados Federales,
Tribunales Colegiados, etc., encargados de impartir orden entre los gobernados, asi como fa
creacion del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y Organos Administrativos e
instituciones tnvestidas de faculindes también reconocidas por muestro sistema juridico
mexicano; y creadas para el apoyo del poder judicial recostocidas por los diversos organismos
internacionales; en virtud de que, en ellos, se establece con precision la competencia para
conocer atendiendo a la materia de que se trata, en este caso por ejemplo, El Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, es el encargado del registro o no registro de las marcas
comerciales, a ntvel local, nacional e inclusive es ante este organo ante el que se gestionan los
trdmites para inscripcion y proteccion de la marca a nivel tnternacional; para el caso de que se
suscitara un conflicto marcario, el Instituto debe intervenir en la esfera de su competencia, asi
como que de requerirse la intervencion de los tribunales éstos intervendridn también de acuerdo
a su competencia y territorio para su debida resolucion, en conflictos de cardcter internacional
Meéxico tiene la facultad de hacer valer derechos de los titulares de las marcas cuando estas
estén debidamente mscritas en nuestro ferritorio, en virtud de los tratados internacionales en
los que es parte.

Existen varias y diversas teorias que explican la naturaleza fjuridica de las marcas,
como las que a continuacion se abordaran:

En este apartado vale la pena hacer resaltar el criterio del Licenciado Rangel Medina,
quien, senialn, diciendo; que la “apreciacion del cardcter distintroo de la marca es una cuestion
de hecho, y que por lo tanto, a primera vista pudiera suponerse que tal cuestion escapa de los
tribunales judiciales; sin embargo, no ocurre asi, toda vez que la doctrina, la jurisprudencia y
la legislacion establecen reglas de cardcter general que deben tenerse en consideracion para
calificar la concurrencia o la ausencia de ese requisito esencial de las marcas.



“Evidentemente que el desdén que la administracion piiblica da a tales normas
por estar incorporadas en el derecho marcario, y del que constituyen su estructura, provoca la
intervenicion de los drganos furisdiccionales que se han ocupado de regular las controversias
que se susciten entre los particulares o entre estos i la administracion piiblica”

Esta estructura se encuentra revestida por una estructura solida dominada por
conceptos, principios, Teglas, etc, de las cuales no se pueden prescindir en virtud de haber
side fijadas por Iz dociring en general, las Legislaciones y Tribunales Judiciales de diversos
paises en el dmbito internacional.

Existen dos princpios que rigen la capacidad o eficiencia distintva respecto de In
marca.

a).- La marca debe ser distinftva por si misya, abstraccion hecha de toda otra, s decir
ella debe revestir un cardcter de originalidad.

b).- La marca debe ser distintiva objetivamente, con el objeto de evitar toda positnlidad
de confusion con marcas existentes,

Es de afirmarse que el inciso a), se refiere a la originalidad que la marca debe revestir
y por la que hace al inciso b), este se refiere a la novedad.

La corriente defendida por Banella, Georges de Ro y Ferrara, establece que el derecho a
la marca es de naturaleza juridica privada, sin embargo, estos autores refieren gue de alguna
manera se manifiesta el interés priblico en las marcas, derivado de las disposiciones legales
mundialmente adoptadas entre los paises; dada la expansicn publicitaria de cada marca, su
reconocimiento, su inscripcidn en los registros, delimitacion lerritorial, lugar de origen,
usurpacion de marcas, sanciom penal por imitacién, etc. :

En opinion del maestro |acinto Pallares, Rafael de Pina Vara y Rojina Villegas, el
derecha de las marcas estd dentro del derecho piiblico, en especial en el derecho administrativo.

Por otra parte, Paul Rouviere y Pedro G. de Medina, afirman que el derecho de las
marcas es un derecho nrixto, toda vez que participa tanto del derecho privado como del derecho
publico y que de alguna manera se encuentra fundado en el derecho privado.

Sin embargo, el maestro fusto Nava Negrete, se pronuncia a favor de la teoria que
refiere que el derecho de las marcas se encuentra dentro del derecho publico, razon enfre ofras
cosas por lo que la Ley de Invenciomes y Marcas establece en su articulo 2, que: Las
disposiciones de esia Ley, son de orden piiblico e interés socinl.....”, al Estado en caricter de
personificacion juridica le interesa que el fenémeno de la libre competencia se versifigue
normalmente, de allf entonces que se dicten normas tendientes a proteger este derecho y a



reprender la competencia desleal, todo ello sin olvidar la naturaleza juridica privada
originaria de las marcas 1

En La actualidad la teoria que en su momento defendié el maestro Nava Negrete, es la
unica aceptada por nuestra Legislacion Mexicana, para confirmar lo anteriormente dicho,
basta con la lectura de la Ley de Propiedad Induskial, ley gue se modifico en su titulo
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de Ia Federacién, de fechn 2 de agosto de 1394,
la cual se encuentra vigente a nivel nacional, en cuyo primer articulo se establece que “las
disposiciones de esta Ley som de Orden Publico y de Observancia General en toda la

Repriblica....." 2

Tedrica y especialmente en la edad media tuvo gran auge el derecho gue se tenia sobre
una o mis marcas, se invocaba a proposito del derecho de marcas, las acciones rei veindicatio y
utipossidietis. 3

Cabe mencionar que una de las teorias mds antiguas sostiene que el derecho de marca
puede ser objeto de un derecho de propiedad: esto se da a partir de la Revolucicn Francesa,
cuando legisladores y la doctrina reconocen In existencia de un derecho subjetive natural del
creador de la obra, el invento o marca, reconocimiento gue se condiciona al cumplimiento de
determinadas formalidades; para la proteccién del derecho que se materializa en algo concreto
se le aplica el concepto mis tradicional, el derecho inmediato sobre un bien, que lo era el
derecho de propiedad. 4

EL PRINCIPIO DE LA PROPIEDAD DE LAS MARCAS

El principto de la propiedad de las marcas de fabrica y de comercio se encuentra en la
naturaleza misma de las cosas, es la aplicacion de la regla de Suprema Justica; de que, 2 cada
quien lo suyo; “QUIQUE SULIM” % como consecuencia del derecho de propiedad que existe
sobre el objeto que se fabrica o se vende, (Esta teorin fue sostenide por Rendu Blane y Camels).

Estos autores, sequin Breuer Moreno, no tomaron en cuenta que el derecho de la marca
no s¢ pierde cuando los productos han salido de manos del titular de la marca.

“El titular de la marca conserva integros sus derechos sobre la marca; como los derechos
de las marcas son independientes de los derechos de propiedad sobre los productos, y el
adquirir los productos marcados no implica, adquirir el derecho sobre {a marca”,

1) Justo Nava Negrete, Derechn de las Mareas. Editarial Porrua. México, DF., 1985, pdg. 121-14

2) Ley de Propieded Industrial. Editorial Sista. México, DF., 2004. pdg. 235,

3) fusto Nava Negrete, ob. Cir. Pag. 123

4) Hlens de la Fuenie Garcla, El uso de laz mareas y sus efectos juridicos. Marcial Pores, Ediciomes Juridicas y Sociales, SA,, Madrid Exparia 1999, pdg.23.
5) Diccionario de Derecho Romano, Séerates fiménez Tiang, Editeril $aita 2° Edicidn Myxico [991, pdg. 298.



Albert Chavanne y Jean Jaques Burst, serialan que la validez de una marca es
absolutamente independiente de la licitud del producte o del servicio, a los cuales se aplica,
siendo esta regla aceptadn y reconocida por la Doctrina y Legislaciones sobre la marca,
inclusive, se encuentra plasmada en el Convenio de Paris, que tuve lugar en Estocolmo en
1967, especificarmente en su articulo 7, el cual dispone, “... La naturaleza del producto al que
la marca de fibrica o del comercio ha de aplicarse, no puede en ningiin caso, ser obsticulo para

v

el registro de la marca ”.

Asimismo, se considera que el derecho sobre la marca es un derecho de propiedad, es
dectr, la proteccion del beneficio soctal. Por lo que hace a la aportacion intelectual, frente a la
sociedad, en cuanto a lo inmaterial, ya que su titular tene el derecho del uso y disposicion
desde luego con las limitaciones que la ley le imponga, pero contando con el apoyo juridico que
le brinda a los titulares de creaciones intelectuales e industriales, atendiendo al tipo de litigio
que pudiera generar el derecho del Hitular de la marca se determina el tipo de litigio que
pudiera derivarse.

Al maestro y jurisconsulto (Belga) Edmond Picard, quien dio nacimiento a la Ley
Belga, sobre los Derechos de Autor, también se le atribuye ser el creador de 1a Teorin de los
Derechos Intelectuales, y de diversas obras, asi como publicaciones, en relacién con su teoria
de propiedad intelectual, menciona que la estructura Ontolégica de todo derecho aislado esta
Jformado en su conjunto por cuatro elementos esenciales:

1.- Un titular (sujeto elemento activo); aquel al que el derecho pertencce y que le -
favorece ventaja, beneficio e igual por repercusion el destinatario y receptor de su utilidad;

2.- El objeto (las cosas elemento pasivo); o sea sobre los cuales el Htular del derecho
eferce su prerrogativa juridica; es decir el medio ambiente (cuerpo, tierra, aire, mar y sus
componentes), son elementos aprovechados por el hombre y pueden ser objeto de un derecho

Este medio ambiente se compone de:

A.- Del desarrollo personal propio (persona, corpus) que se compone de tres drdenes
yuxtapuestos:

a).- Las materialidades de la persona,
b).- Sus efectividades, su honor, sensibifidad, etc.

¢).- Los atributos, las actitudes, capacidades y facultades, que le confiere en materia
privada o piiblica, paternidad, electorado, etc..

B.- De los sujetos juridicos exteriores a nosotros (otros); los cuales pueden tener derecho
a la relacién juridica que les imponen ciertas acciones activas o pasivas a nuestro provecho;



C.- De las cosas materiales (strictu semsu), todas aquellas que son accesibles y
susceptibles de ser comsideradas como valor econdmico;

D.- De las concepciones intelectuales (inmateriales) son las concepciones mentales (los
pensamientos, conceptos, creaciones, las tnvenciones consideradas independientemente de su
realizacion material, las obras literarias o artisticas, las confinaciones industriales, marcas de
fabrica, modelos, eic.) y,

E.- De los derechos aglomerados en masa, las universalidades.

3.- Una relacion entre el sujeto y el objeto, designa la manera en virtud de la cual el
sujeto se puede beneficiar disponiendo y usando el objelo.

4.- La proteccién o coercion juridica; explica la aplicacion de la fuerza gubernamental,
gue enfra en ejercicio para proteger cualguier derecho cuando este se transgrede y para ejercer
coercion contra aquel que lo transgredid, para hacer que lo respeten o en su caso restablecerlo;
esto se manifiesta de dos maneras: El fitular, sujeto del derecho persigue a aguel que ha
lesionado su derecho o bien se defiende contra quien se propone lesionarlo; en el primer caso
procede por la via de accion {ofensiva); en el segundo caso por In vin de excepcion (defensiva).

Los cuatro elementos antes mencionados son normatives y tienen como caracteristicas
las siguientes: son invartablemente intangibles, excepto el objeta central aquel que se propone
lesionarlo.

Picard, en su obra Las Cuatro Constantes del Derecho, cuarta parte titulada,
“Clasificaciones de los derechos y terminologia juridica®, sefiala que; las drvisiones y los
grupos basados sobre alguno de los cuatro elementos ya referidos, constituyen elementos
constitutivos de derecho, son imternos y ontoldgicos, las otras derivaciones y grupos son
externos porque tienen una base exterior a esos elementos constitutivos.

Manifiesta Picard, que desde tiempo de los romanos y hasta fechas recientes solo se
conoctan tres categorias, (droision tripartita):

a).- Derechos personales (jura in persona propia) patria polestad, matrimonio, mayoria
& interdiccion, '

b).~ Derechos obligacionales (jura in altermo) compraventa, arrendamiento, mandato,
ete...

c).- Derechos reales (jura in re materiale), propiedad, usufructo, servidumbre, etc..

A esta division tripartita Picard agrego una cuarta categorin a la que denonting
derechos intelectuales, el outor del cual estamos hablando refieve gue comminmente se



introducen los derechos intelectuales en la categoria de los derechos reales, respetando la
divisiom de los romanos asimilindolos a la propiedad ordinaria.

Sin embargo; Amar Moisse, critica la teoria de los derechos intelectuales, porque dichos
derechos no pueden tutelar las marcas, ya que no implican un trabajo intelectual, sino que
aseguran las ventajas del ejercicio de la industria o comercio. ¢

TEORIA DE LOS MONOPGLIOS

“Emest Roguin, dio a conocer una categoria especial de derechos en donde se
comprenden los derechos infelectudles e industrigles, o sea “Los Monopolios de Derecho
Privado” diferencidndolos de los derechos absolutos y relativos, clasificacion del derecho
subjetivo atendiendo al objeto de derecho o vinculo Juridico.

Los monopolios segiin este autor, no son derechos absolutos sino simples compuestos de
obligaciones ordinaries de no hacer; esos derechos comprenden del lado pasioo, una obligacicn
de no imitacion y del lado active la facultad de impedir esa imitacion; asi mismo dichos
derechos tampoco son devechos relativos, porque no existen contra una o varias personas, sino
contra todos, porque se considera que entre los derechos intelectuales e industriales, no haya
una propiedad en el sentido usual del concepto; lo que hay es un “Monopolio del Derecho
Prigado .

Por lo que hace al maestro Nava Negrete, este manifiesta que a su parecer existe
inconsistencia en dicha fteoria, la cual consiste en que resulfa insostenible establecer que el
titular de una marca tenga un monopolio de derecho privado, en virtud de que el signo o medio
material utilizado como marca para distinguir un producto o un servicio, puede ser empleado
por otra persona distinta para distribuir un producto o servicio diferente, por lo que hace
incompatible el empleo de la palabra monopolio en su acepcion juridica para establecer la
NATURALEZA JURIDICA DEL DERECHO DE MARCAS; asi también la exclusiwa
referencia al derecho privado resulta limitativa del campo de aphicaciom que tiene el titular de
una marca, se manifiesta como caracteristica de dicho derecho del orden piiblico y el interés
sodal, y no un interés privatista, se insiste gue el titular de una marca tene la propiedad de
esta, pero con ciertas modalidades propias y caracteristicas, del bien inmaterial de que se trata
de proteger y regular por el derecho. 7

1.0.2.- CONCEPTO DOCTRINAL Y LEGAL DE LA MARCA

6} fusto Nuoa Negrete Ob. Cit. Pag. 129
7) Bidem, pigs. 137- 138



Con motivo de la evolucion, expansion y competencia del comercio, los juristas han
tenido una gran problemdtica respecto de delimitar precisando los elementos que forman la
figura juridica designada marca; para tal efecto los tratadistas han tenido que crear nuevas
figuras juridicas con el fin de legar a la creacion del derecho de marcas conninmente utilizado
en el ambito empresarial, toda vez que la empresa ha sido considerads como una unidad
econdémica por un lado y por otro de indole social, que distingue la activided del sujeto del
establecimiento mercantil como un todo material real o persomal (objetivo); un elemento
subjetivo e inmaterial que forma parte de esta organizacién lo es el derecho de propiedad
industrial, especificamente el derecho marcario.

La marca activa, es como un mecanismo de diferenciacion entre el producto y un
servicio de una empresa y otra, y es a través de e figura juridica de la marca gue un
empresario da a conocer piblicamente su produccion de mercaderias, la que infroduce en ¢l
mercado de la oferta y la detmanda en el que le variedad de mercancias o productos difieren en
cuanto a la calidad, sabor, caracieristicas, eficacia, etc., en algunas ocasiones los productos o
servicios son 1an parecidos que solo se distinguen por la marca o signo identificador que les da
la procedencia empresarial que los distribuye o fabrica.

La marca aparece frente al consumidor como un medio o via para que ésle, pueda elegir
entre la gran multitud de mercancias de un solo tpo, seleccionando el producto que mas le
agrade o seq econdmicarnente mas afrackivo.

El uso obligatorio de la marca constituye uno de los principios informadores del
sistema de marcas, fundamentalmente para la configuracién de la naturaleza de la marca como
bien inmaterial, el uso de la marca produce la unicn del signo con el producto siempre que sea
percibida por los consumidores.

Una de las teorias mds antiguas sostiene que el derecho de marca puede ser objeto de un
derecho de propicdad; es a partir de la Revolucion Francesa cuande legisladores y la doctrina
reconiocen la existencia de un derecho subjettvo natural del creador de la obra, el invento o la
marca. Reconocimiento que se condiciona al cumplintiento de determinadas formalidades para
Ia proteccion del derecho mis tradicional, el derecho inmediato y sobre un bien de propiedad.®

En el presente trabajo, se tratardn de analizar algunas doctrinas que se han abocado 2
la concepciém de la figura central de esta Tests, que es la MARCA, doctrinas éstas como la
Francesa, Italiana, Espatiola, Latinoamericana y por supuesto la doctrina Mexicana, criterios
éstos citados por el maestro Justo Nava Negrele en su obra “Derecho de las Marcas”, a
continuacion se transcribirdn dichos criterios, iniciando por la doctring Francesa, cuyo
principal exponente lo es el tratadista Yves Saint Gal

8) Elrna de 1o Faexir Garcia, Ob.Cit pdg. 23



DOCTRINAS FRANCESAS

En Francia, este aultor sostiene que en el plano juridico de la Marca, puede ser definida
como un signe distinttvo 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
clienteln.

En la actualidad, se considera que los legisladores han renovado la doctrina de
propiedad y han surgido nuevos conceptos y teorias del plano juridico en donde se coloca al
derecho marcario y por lo tanto defimir qué es LA MARCA y lo que conlleva en si misma en
cuento a los derechos subjetivos y objetivos gue protege legalmente.

Por lo que hace al plano economico, la Marca puede ser definida como un signo que
tende a proporcionar a la clientela una mercancia o un servicio cubierto puiblicamente con su
garantia; agrega el qutor que mientras la definicion juridica y cldsica pone principalmente el
acento sobre el cardcter distintivo que presenta ln Marca para con la dientela y los
competidores, por lo que hace n la definicion economica ésta recurre a un prindpio aun mds
reciente, el de una constante cualitativa y de garantia aportada por la marca al publico que
confia en ella, ambas definiciones son por otra parte complementarias y no deben ser opuestas
Ia una y la otra.®

Albert Chavanne y |ean-|acques Burst definen la Marca como un signo sensible
puesto sobre un producto o acompariando un producto o servicio y destinado a distinguirlo de
los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros.

Agregan dichos autores; la marca encuentra asi su lugar en los derechos de la propiedad
mdustrial, por medio de los derechos sobre los signos distintivos por oposicién a los derechos
sobre las creaciones nuevas.

Finalmente, M. Z. Weinstein, por su parte, afirma que por definicién la Marca, “es un
signo utilizado para distinguir un producto o un servicio, con la finalided de permitir
diferenciarlo de los productos o servicios suministrados por los competidores .

Cabe decir, que en términos generales, la actual doctring francesa define la Marca
mediante su funcion esencial o sea la de distincion o diferenciacion, asi también hace
referencia entre los objetos susceptibles de ser distinguidos por una Marca, a los servicios.

? La proteccion conferida a una Marca es, segun la concepcidn de diversos paises,
limitada a los articulos o servicios comprendidos en el libelo de un depésito en vigor o aguelios

”"

que son objetos de una explotacion continua .

9) Justo Nava Negrete, eb. Cit. Pdgs. 143 v 144).



“ Esta es la regla dicha de la especialidad de Marca que domina nuestra materia
(Sami-Gal ives.)

DOCTRINA ITALIANA

Para los integrantes de esta doctrina, la Marca ha de ser especial, debe individualizar
los productos de un establecimiento, de wma industrin o comercio, no puede cubrir
uniformemente los productos de diversos fabricantes sin faltar a su finalidad, que es la de
determinar su procedencie de las mercancias o productos de un establecimiento determinado,
por lo mismo que un signo se considera especial, el mismo Hene la capacidad necesaria
distintiva del producto y vale por lo tanto como Marca. (Ramella Agustin)

El tratadista Ezio Capizzano, afirma que las marcas se pueden definir, como, “aquellas
coritraserias de productos y mercancias que, andlogamente a los otros signos distintroos (firma
y enseria), son lamados a desernperiar una funcion distintiva de determinados productos y
mercancias, sobre los cuales se fijan de otros iguales o similares y por eso confundibles.

Por lo que toca al tratadita Alfonso Giambrocono, este autor considera que la Marca
“es cualquier signo distintivo aplicado al producto o fijado en relacién al producto; como por
ejemplo; sobre los contenidos en el producto mismo, que sea en grado tal, de distinguir el
producto mismo de otros sinmilares desde [uego que existan en el comercio .

Por su parte el tratadista Renato Corrado, define la marca como; © un signo
identificativo del resultado de una actividad empresarial productioa o de servicios, con el
objeto de distinguirlos de otros del mismo tipa, que se hallan ent el mercado ”.

Como es de observarse respecto de esas definiciones de la marca, en realidad una gran
mayorin de mitores o tratadistas, sino concuerdan, si senalan que la marca no es otra cosa mds
que un signo, algunos de ellos sefialan que es un signo si, pero, un signo distintivo, otros solo
serialan que es una contraseria, que sirve para reconocer sus productos de ofros productos o
servicios que se hallan en el mercado, cabe decir, que algunos autores no tratan a la marca
como un signo distintive tanto de producios, mercancias y servicios, sino que vinicamente la
sefialan como contrasefias de producto y mercancias y otros sefalan que es un signo
cualquiera, aplicado al producto o fijado en relacion al producto.

Una vez observada la concordancia de las definiciones que han planeado la mayoria de
los autores o estudiosos de la figura central de esto fesis, que es la MARCA, concuerdan con la
doctrina Francesa. Observamos en las dos primeras definiciones anteriores omision respecto de
los servicios, sin embargo, no implica que estos autores no consideren su existencia legal,
mediante la Ley de fecha 24 de diciembre de 1959, No. 1178; ast iambien a la diferente
interpretacion de la funcion distintion, que hace que la doctrina se encuentre dividida en este

aspecto.



DOCTRINA ESPANOLA

Lina de las teorins mis antiguas sostiene que el derecho de Marca puede ser un derecho
de propiedad; es a partir de s Revolucion Francesa, cusndo legisladores y la doctring
reconocen la existenicia de un derecho subjetivo natural del creador de la obra, el invento o la
Marca; reconocimiento que se condiciona al cumplinmiento de determinadas formalidades, para
la proteccion del derecho que se materializa en algo concreto se le aplica el concepto mids
tradicional, el de derecho inmediato y sobre un bien el derecho de propiedad; la Marca es
definida en la Ley de Marcas en su articulo 1°., como “todo signo o medio que distinga o sirva
para distinguir en el mercade productos o servicios idénficos o similares a otra persona”, de
esta definicion se desprende que se trata de un signo o medio que ha de tener una capacidad
distintiva de productos o servicios.

El signo o medio no es algo tangible, pues para ser percibido necesita la apreciacion de
Jorma sensible, esto es que se exteriorice en el producto o servicio que diferencia; para que la
Marca adgquiera una forma senstble de materializarse, ha de utilizarse, ast pues la Marca surge
cuando se produce la union entre el signo y el producto .

En Espafia, C. E. Mascarefias, afirma que “la marca es un signo que se usa para
distinguir, en el mercado, los productos o los servicios de una empresa de los productos o
servicios de otras empresas”.

Por lo que toca a Arturo Caugui, sostiene que “la Marca, es la forma mds tpica de
registro de los signos distintivos, se aplican a distinguir en el mercado los productos o
servicios proporcionados o prestados por su titular, de los productos o servicios de la misma
naturaleza que se comercialicen a un Hempo™.

Baylos Carroza, indica que, “la marca es un signo destinado a indtvidualizar los
productos o los servicios de una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el
mercado por el piiblico consumidor. No identifica un producto o un servicio considerando su
indrvotdualidad; sinc en cuanto a ejemplares de una serie”.

DOCTRINAS LATINOAMERICANAS
Finalmente, transcribiremos algunas definiciones de autores latinoamericanos:
En Colombia, [esiis M. Carrillo Ballesteros y Francisco Morales Casas, definen la
marca “como un signo que tiene como fin distinguir mercancias, para beneficio de quienes se

han servido de ellas y no han sido engariados en cuanto a su eficacia o utilidad, beneficio gue
también se extiende al comerciante que quiere preservar o mejorar su clienteln”.



En Costa Rica, Boris Kosolchyk y Octavio Torrealba, definen a la marca como
“cualquier signo que se utifice para distinguir en el mercado unos productos o servicios de
otros”.

En Guatemala, Edusrdo Visquez Martinez, sefiala que las marcas -“son los stgnos o
medios materiales que sirven para senalar y distinguir de los similares los productos fabricados
o vendidos por una empresa”.

En Venezuela, Benito Sanzo, emplea el término marca para indicar el signo distintive
de los objetos producidos o puestos en comercio”

Estas definiciones, al igual que las anteriores son en esencia lo mismo, lo inico que
varia es la forma, lo que confirma lo aseverado por C. E. Mascarerias de que “El Derecho de los
diversos Paises nos da definiciones de la marca que en realidad no difieren las unas de las
otras, mds que en la forma; no encontramos diferencia esencial, las diferencias surgen al
establecer cuales son los signos gue pueden constituir la marca, otra diferencia esta en los
objetos susceptibles de ser distinguidos por la marca, y asi el derecho de algunos paises acepta
como objeto apto el servicio prestado por la empresa” 10

EN MEXICO

Por lo que toca a nuestro Pais, la obra de Aloarez Soberanis, intitulada, * La
regulacion de las Invenciones y Marcas y de la Transferencia Tecnolégica ”, publicada en
1979, quien al referirse al tema que se analiza, hace alusion a las cuatro corrientes doctrinales
en relacion a la defimiciém de la marca expuesta por el autor mexicano David Rangel Medina, y
posteriormente, dicho autor con el objeto de contar con una hipétesis de trabajo, cita las dos
definiciones elaboradas por Yves Saint-Gal, definiciones a las que ya se hizo referencia, citando
tambicn una definicion propuesta por la OMPI. (Organizacion Mundial de la Propiedad
Industrial), y finalmente, cuando se refiere al concepto econdmico de la marca nos indica que *
marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o un servicio de otros ”; asi
mismo explica la dificultad que existe para determinar el valor econdmico de las marcas, debido
a su subjetividad en el gusto del priblico, ya que este es un elemento indispensable para
mantenerse en el mercado y elevar In demanda, si ese objetivo es superado resultara valioso
para la empresa, aunque existe el riesgo de lo contrario inclusive tratindose de marcas de
prestigio internactonal, si no se obtienen los resultados que se esperan. 11

Es indudable el acierto del legislador mexicano al definir a ln Marca de Productos y de
Servicios, ya gue se concreté a indicar su verdadevo cardcter, esencia y funcionabilidad;
asimismo el hecho de no haber incluido en ambas definiciones el lérmino empresa, de

10) Justo Neva Negrete ob. Cit. Pig. 144 - 147.
11) ptime Aboarez Soberanis. La Regulacién de las penciones y Morcas y de la Transferencia de Teonologia. Primera Edicion. Editorial Porria. Mexico, D.F.,
1979, pég. 281



naturaleza eminentemenle econdmica, y que, ain cuando se ha pretendido afanosamente
por nurmerosos autores, darle una significaciém juridica, no existe uniformidad conceptual al
respecto, si bien es cierto de su exitosa aceptacién en las diversas legislaciones, también lo es
que, de ninguna de ellas se ha definido juridicamente el término empresa, por lo que su empleo
se prestaria a diversas interpretaciones, en un campo como es el de las Marcas, de por si
complejo, que o que se busca es una mayor claridad y precisiom juridica en reguiacion de estn
materia.

DEFINICIONES LEGALES

Por lo que corresponde a las definiciones de cardcter legal, de las marcas, el gran grupo
de autores estudiosos al miximo del derecho de las marcas o derecho mercantil, o marcario,
sefialan las siguientes definiciones con respecto a las marcas de cardcter legal, el autor espariol,
C.E. Mascarefins, y el mutor francés; Ives Saint-Gal, ambos autores sefialan que “ la marca es
un_signo o un_medio que permite a una persona fisica o moral, distinguir sus mercancias de
las de sus competidores ”. Esta es una definicion para los paises que protegen solamente las
marcas de fibrica y de comercio.

Asi también inmediatamente proporcionan otras definiciones para los paises que
protegen no solamente la marca de fibrica o de comercio, sinp también la marca de servicios de
la siguiente manera:

“ La marca es un signo (0 un medio), que permite a una persona fisica o moral
distinguir sus productos, los objetos de su comercio o sus servicios, de los de sus
competidores”.

Por wltimo da una definicion de la marca, para aguellos paises raros que admiten
ademds la marca audition, en estos térmimos:

“ La marca es un medio material o inmaterial que permite a una persona fisica o moral
distinguir sus productos, los objetos de su comercio o sus servicios de los de sus competidores

Con el objeto de ilustrar los diferentes conceptos de lo que es la marca y que se
encuentran implicitos en las diversas legislaciones internacionales, citaremos a continuacion
un fragmento de los paises correspondientes a los autores comtempordneos franscritos
anteriormenie:

En Francia, la Ley Sobre Marcas de Fdbrica, de Comercio o de Servicios, de 31 de
diciemnbre de 1964, modificada por la Ley de 23 de junic de 1965, que abrogd la Ley de 23 de
junio de 1857, dispone en su articulo 1°.: “ Se consideran como marcas de fibrica, de comercio
o de servicic los nombres patronimicos, los pseudémimos, los nombres geogrificos, las
denominaciones arbitrarias o de fantasia, la forma caracteristica del producto o de su
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acondicionantiento, las etiquetas, envolturas, emblemas, grabados, timbres, sellos, vinietas,
orillos, ribetes, combinaciones o disposiciones de colores, dibujos, relieves, letras, cifras, divisas
y, en general, fodos los signos maleriales que sirvan para distinguir los productos, efectos o
servicios de una empresa cualquiera ”.

En ltalia, el Codigo Civil aprobado por Real Decreto de 16 de marzo de 1942, en el
Libro V del Trabajo, Titulo VIII de In Hacienda (establecimiento), Capitulo 111 De la Morca,
establece en su articulo 2569, que: © Derecho de exclusividad. Quien ha registrado en las
Jormas establecidas por la ley una nueva marca, constituida por un emblema o por una
denominacion y destinada a distinguir mercaderias u otros productos de la propia empresa,
tiene derecho a valerse de elias de un modo exclusivo para las cosas respecto de las cuales ha
sido registrada ”.

En Esparia, el Estatuto de la Propiedad Industrial, Decreto-Ley que entré en vigor el
dia 15 de septiembre de 1929, seftala en el Titulo 1] Marcas, Capitulo Primero, Marcas en
General, en su articulo 118, “Se entiende por marca todo signo o medio material, cualquiera
gue sea su clase o forma que siroa para senalar y distinguiy de los similares los productos de la
industria, el comercio y el trabajo”.

En Colombia, por Decreto 410 de 1971, por el cual se expidio el Cédigo de Comercio, el
libro 3°., Titulo 2°., De los Signos Distintivos, en el articulo 583, dispone que “Se entiende por
marcas de productos todo signo que sirva para distinguir los productos de una empresa de los
de otra”. Se entiende por Marcas de Servicios tpdos los signos destinados a distinguir los
servicios de una empresa con los de otra, pese a que ambas ofrezcan el mismo servicio o
producto.

. Para Costa Rica, af igual que Guatemala y Nicaragua, el conceplto legal de marca es el
gue establece el Comvenio Centroamericano por la proteccion de la Propiedad Industrial,
suscrito en San José (Costa Rica), el 1°. de junio de 1968, en el articulo 7°., "para los efectos
del presente Conoenio, Marca es todo signo palabra o combinacion de palabras, o cualquier
otro medio grifico o material, que por sus caracteres especiales es susceptible de distinguir
claramente los producios, mercancias o servicios de una persona natural o juridica de los
productos, mercancias o servicios de la misma especie o clase, pero de diferente titular”.

En Venezuela, rige la Ley de Propiedad Industrial, promulgada el 2 de septiembre de
1955, que define la marca ast; articulo 27, “Bajo la denomtinacion de marca comercial se
comprende todo signo, figura, dibujo, palabra o combinacién de palabras, leyenda y cualquiera
otra sefial que vevista novedad, usados por una persona natural o juridica para distinguir los
articulos que produce, aquellos con los cuales comercia su propia emypresa”. 12

12) Justo Napa Negrete. O, Ch. pdgs. 147-148
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Las anteriores definiciones de los paises de America, estdn inspiradas en la Ley dr tipo
sobre Marcas, gue a grandes rasgos establece lo siguiente:

Nombres Comerciales y actos de Competencia Desleal, para los paises en desarrollo que en
su parte primera, Disposiciones Generales, establece en su arficulo 1° en el sentido de la
presente Ley se entiende por;

a).-  Marcas de Preductos; todo signo visible que sirve para distinguir, los productos
de unn empresa de las otras empresas.

b)-  Marcas de Servicios; todo signo visible que sirve para distinguir los servicios de
una empresa de los de ofras empresas.

En México, la Ley de la Propiedad Industrial vigente en todo el territorio nacional, al
respecto refiere:

“ARTICULO 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o
servicio de otros de su misma especie o clase en el mercado.

“ARTICULQ 89.- Pueden constituir una marca los siguienltes signos:

L Las denorminaciones y figuras visibles, suficentemente distintrvas, susceptibles
de identificar los productos o servicios a gue se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su
misma especie o clase;

. Las formas tridimensionales;

1. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, sienpre que no
queden comprendidos en el articulo siguiente, y

1V. El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una marca
registrada o un nombre comercial publicado.” 13

El Alemdn Mark, define que la marca es una serial dibujada, pegada, hecha a fuego,
etc., en una cosa, amimal, o persona esclavizada, para distinguirlo o darle el toque de
pertenencia de alguien. La definicion técnica es el signo utilizado por los industriales,
fabricantes o prestadores de servicios, en las mercancins o en aguellos medios capaces de
presentarlos grdficamente, para distinguirlos singularizarios, individualizarlos, denotar su
procedencia o calidad, en su caso de obros de su misma clase o especie. *

13) Ley de la Propricdud ndustriai, Editorjol Sista, México 2004, pig. 258
14) brstituta de Inoeshgociones Juridicas, Enciclopedia furldica Mexicana UNAM. Editerial Porniia, S A. de C V., Tamo V My 2001, piy 919
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En base al sistema tradicional, se propone la siguienie definicién de marca:

Marca es el signo material o inmaterial, que acompa¥ia o se encuentra adherida a un
ervase mueble y gue contiene el signo distintivo, nombre o colores, que sirven para que los
consumidores diferencien el producto, mercancin o servicio elaborado o distribuido por una
empresa y otra de acuerdo a su calidad, cantidad, sabor, durabilidad o precio, con el fin de
atraer la clientela y después conservarla y en su caso aumentarla.

Otro aspecto importante a considerar lo es que los legisladores para poder proteger los
derechos de los gobernados y crearles obligaciones, asi como las respectivas sanciones
aplicables en caso de incumplimiento, o para emitir un concepto doctrinal y legal, en este caso
refiriendome al concepto de marca que es un bien inmaterial, deben partir de una base juridica,
en Meéxico lo es la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo los
organos gue integran la PROPIEDAD INDUSTRIAL, en busca de la debida proteccion los
instan para crear otras leyes y normas juridicas; como lo es el Codigo de Comercio, en la parte
conducente; la Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento; de manera supletoria, el
Codigo Federal de Procedimientos civiles, el Codigo Crvil para el Distrito Federal, la Ley de
Derechos de Autor, asi como por los tratados internacionales de los que México es firmante.’s

1.0.3.- CLASIFICACION DE LAS MARCAS

En la legislacién mexicana, no se tene noticia de que en la época Precortesiana hubiera
alguna disposicién sobre la materia, pero st en la Colonia por lo que hace a los objetos de plata.
En los Codigos de Comercio que han regido en México (1854, 1884 y 1889), no aparece
ninguna regulacién directa sobre la materia, aungue si disposiciones relativas a la misma, la
primer ley que de forma especial reglamento al respecto fue la Ley de Marcas de Fdbrica de
1889, (Rangel Medina)

La formacion de las marcas es el medio que de alguna manera al constituirse una marca
permite que se pueda clasificar, pueden formar una marca: las denominaciones, signos vistbles,
nombres comerciales, razones o denominaciones sociales y cualquier otro medio susceptible de
rdentificar los productos o servidos a que se apliguen, y que 1o sean prohibidos. 1

En vista de lo anterior iniciaremos nuestra clasificacion con el concepto legal que da la
definicion de marca implicito en la ley de Propiedad Industrial y los elementos esenciales de

esla:

La Ley de Propiedad Industrial en su articulo 88 estipula lo siguiente:

15) La Propirdad Industrial Carlos Vilanara Paschkes. Editorial Trilluas. Primera Edicidn. pdg. 127
16) lshtuto de Inoestigaciones [uridicas, Encidopedia Juridica Mexicana UNAM. Ob cit. pdg 919.
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“Articulo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. 17

“Constituye una marca todo signo o medio material que pueda servir para distinguir
mercancias, productos o servicios de una persona fisica o moral, de las mercancias, productos o
servicios de las demnis.

Siguiendo la idea de Barrera Graf "Una marca se define como el signo exterior,
generalmente facultativo, original, nuevo, independiente, licito, limitado y exclusivo, que
siendo distintivo de los productos que fabrica o expende una persona fisica 0 moral, o de los
servicios gque presta dicha persoma fisica o moral, constihuye una sefinl de garantip para el
consumidor, una tutela para el empresario y un medio de control para el estado

Antes de dar una clasificacion de lo que son Ins marcas comerciales se deberd tomar en
consideracidn los elementos esenciales que las componen y los cuales son la base para hacer la
clasificacion respectiva.

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA MARCA

1.- Signo Exterior.- Requisito esencial, pues la marca sirve para distinguir productos o
servicios, por lo que debe ser ficiimente perceptible por los sentidos: oide, vista, tacto, gusto u
olfato.

En el derecho positivo todavia no se incluyen como registrables las marcas tangibles,
gusiativas o auditivas, no obstante que el desarroflo industrial del siglo xx ha permitido
realizar propaganda de productos o servicios medignte la musica o de sabores exclusivos, es
todo aquello que es ficilmente captable por nuestros sentidos y no solo aguello que podemos
ver. -

2.- Generalmente Facultativo.- Porque la marca protege un inlerés de cardcter privado,
que consiste en la protecaon al empresario de posibles actos de competencia desleal de sus
competidores, gue pretenden desviar en su provecho la clientela adquirida.

3.- Original.- Porque individualiza el articulo o servicio respectivo en un signo
determinado, ya que uno de los fines primordiales de a marca es diferenciar e individualizar In

mercancia.

4.~ Nuevo.- Porque debe ser distinto de cualguier ofra marca que se refiera a los
mismos o semejanies productos o servicios.

5.- Independiente.- aspectos:

17} Ley dv Propiedad Industzal Ob al. pdg. 258



- A) Referente al producto o servicio: indrvidualiza al producto o servicio respectivo en
un signo determinado.

- B) En funcién a la territorialidad: la marca se mantiene independiente de los demds
registros que se fransmiten en otros paises, pues no existe una marca internacional, lo cual
ocasiona el fendomeno de las marcas paralelas.

6.- Licto.- Debe ir de acuerdo con la ley, la moral y las buenas costumbres.
7.- Exclustvo.- Porgue es privativo para la persona que lo usa.

8.- Distintivo de los productos o servicios.- Porque sirve para distinguir los productos
o los servicios prestados de otros semejmntes, evitando confusiones entre unos y otros.

9.- Que elabora, expende productos o presta servicios una persona fisica o moral.- En
la actualidad se ha hecho posible que cualquier persona sea sujeto de comercio y pueda ser
titular de una o varias marcas.

10.- De garantin para el consumidor.- porque el producto que se identifica con una
marca, revne, por lo general, caracteres especificos de ese producto, que gustan o molestan,
segun seq el caso al consunidor, el consumidor puede valorar el producto por medio de su
marca y adguiriv el de su confianza, o bien denunciar cualquier anomalia, si considera gue ésta
le ha causado perjuicio.

11.- De tutela para el empresario.- Porque hace que su producto o servicio se distinga
de los demds facilitdndole con ello los medios para resallar sus cualidades ante el consumidor y
generando derechos de exclusividad frente a lerceros que elaboran o expenden el mismo o
similar tipo de productos o prestan el mismo o similar tipo de servicios.

12.- Medio de control para el estado.- A partir de las diferentes marcas el estado se
puede enterar del desarrollo econdmico, industrial y comercial que tiene el pais en un momento
dado y tratar de nivelar la balanza entre exportaciones e importaciones, mediante los registros
marcarios, podri conocer el movimiento econdmico de fus empresas y si predominan las marcas
de propietarios de origen extranjero o nacional. 18

En el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio
(ADPIC o0 TRIP”S), se establece (articulo 15.1), que puede constituir una marca de fabrica o
de comercio cualquier signo o combinacion de signios que sean capaces de distinguir los bienes
0 servicios de una empresa de los de otras e indica que se podrd exigir come condicién que los
signos sean perceptibles visualmente, principio contenido en el Tratado de Libre Comercio de

18) Carios Valamata Paschkes. Ob cit. Pig. 230, 233 234
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América del Norte (TLC) (articulo 1708); Costa Rica (articulo14-9); G-3 (articulo 18-08);
Bolivia (articulo 16-15); Niecaragua (articulo 17-09); Triangulo del Norte (articulo 16-16) y
Chile (articulo 15-15). Este principio cuenta en el profocolo de MERCOSUR y en la Decision
344, en esta se establecen los signos perceptibles que puedan ser grificamente representados.td

CLASIFICACION DE LAS MARCAS POR EL LUGAR QUE OCUPAN

En el presente apartado, se clasificardn las marcas delimitindolas del lugar o producto
o servicio en gue se encuentren adheridas, asimismo, se tomard en consideracion la funddn
que la propia marca desempefia, considerando desde luego tanto la doctrina como la Ley que
las rige.

Empezaremos, diciendo que las marcas se dividen, de manera fradicional y
doctrinalmente en dos clases :

a).- Las Marcas Industriales, que son aquelias de que se vale precisamente el industrial
o productor de los articulos o mercancias que el industrial produce y lanza al mercado para su
venta a los consumidores.

b).- Por lo que hace a las marcas comerciales, éstas, son aquellas que la persona, ya sea
[fisica o juridica vende, los productes o mercaderias, elaboradus por el productor, esto es que el
vendedor puede agregar a los productos o mercancias su propia marca adherida al mismo
producto o mercancia. 20 ‘

1.- Marcas nominadas: Se comprende en esta categoria a las denominaciones, a todos
aquellos nombres de cosas reales, imaginarios, mitoldgicos, de astros, de animales, de vegetales,
de la naturaleza, etc. ( Seprilveda).

Las denominaciones sociales se refieren al nombre de las sociedades mercantiles de
formacion fibre, pero seguidas de la indicacion o de sus siglas, del tipo de sociedad adoptada,
p.e. Puerto de Liverpool. En algunos casos es forzose el empleo de ia razén social; en algunas
de las denominaciones, en otras es optativo el uso de unas u otras. (Mantilla Molina).

2- Figurattvas o emblemiticas:  Som las que consisten en dibujos o figuras
caracteristicas que independientemente del nombre o denominacion, sirven para designar los
productos en que se aplican (Rangel Medina), p.e. virietas, diserios, retratos, imdgenes, firmas,
escudos, monogramas, estampillas, letras, guarismos bajo forma especial, y otros grificos.

3.- Plisticas: Cuando es la forma de los productos o la forma de sus envases o la forma
de sus recipientes, o la forma de sus respectivas envolturas; el medio material que empleen

19) Revista Practica Fiscal Laboral y Legal- Emvpresarial. Editorial Tax, México junio de 2003, wumere 329, pdy. B13-14
20) Roberla L Mantilla Matirea Derecho Mercantil. Edotial Porriin. Mdjico MMU. 29 Edicidn. pdg. 119-120



como signo distintivo de las mercancias, las marcas se laman formales o plisticas. Las
figuras geométricas y los relieves pueden incluirse tambien en ese grupo (Rangel Meding).

4.- Mixtes:  También llamadas compuestas, pues son una combinacion de marcas
nominativas y figurativas. La existencia de este hipo de marcas permife el registro de
denominaciones o figuras, mismas gue de forma aislada no son registrables.

5.- Marcas ligadas, colectivas y vinculadas. Esta clasificacion obedece a la relacion
entre las marcas.

a) Marcas ligadas.- Son las que a juicio del drgano correspondiente son
declaradas como: “son idénticas o semejantes en grado lal que puedan
confundirse y amparen los mismos o similares productos o servicios”. Para
gue ln tramitacion de este tipo de marcas pueda registrarse, es necesario gue
su ttular las transfiera, todas a la misma persona; sin embargo para que
dicho Iitular las transfiera deberd considerar “que no exista confusicn en
caso de que alguna de ellas fuera utilizada por otra persona”.

b) Marcas colectivas.- Es el signo destinado a ser colocado sobre mercancias
para indicar especialmente gue han sido producidas o fabricadas por un
grupo de personas o en una localidad, region, o pais determinado. (Rangel
Medina). Art.96 LPI

) Marcas vinculadas.- Entendiéndose con ello a que nuestra legislacién obliga
o que “todn marca de origen extranjero o cuya titularidad corresponda a una
persona fisica o moral extranfera, que este destinada a amparar articulos
fabricados o producidos en territorio nacional, deberd usarse vinculada a
ung marca originalmente registrada en México.

d) Marcas y leyendas obligatorias.- La ley de la materia obliga que “lvs
productos nacionales protegidos por marcas registradas, deberan llevar
ostensiblemente la leyenda marca registrada’, su abreviatura ‘mar. reg’ o
las siglas M.R., si una marca se emcuentra registrada para proteger
determinados productos o servicios, bastara su renovacion para gue su uso
beneficie 0 todos los regisfros. !

Como ya se dijc las marcas se clasifican delimitdndolas por el lugar o producto o
servicio en que se encuentran adheridas, y la funcion que desemperia, considerando la doctring
y la ley del pais, a continuacion se transcribird la clasificacion que hace el autor Carlos
Visiamata Paschkes de las marcas atendiendo a [os diversos factores ya referidos que involucra
cadr una de ellas, en su obra intitulada La Propiedad Intelectual, que en io personal es la

21} instituto de inwestigaciones Juridiczs. Encidopedia Jiridica Mexicow., UNAM. Ob. il pig. 919



clastficacion mds completa hasta este momenlto encontrada en los textos de la materia
motivo de esta tesis.

a)- Materiales: visibles y palpables, como etiquetas, grabados, etc. (art. 88 y 89-[ L.P.1).
b).- Inmateriales: como marcas auditivas, gustativas o aromdticas.

¢).- Bidimensionales: como etiquetas, impresos o dibujos (art. 88 y 89-1 L.P.I)

d).- Tridimensionales: como figuras, envases, efc. (art. 88 y 89-11 L.P.I)

e).- Nominativas: consistentes en una o varias palabras, o niimeros, susceptibles de
leerse y pronunciarse; por ejernplo: intec, elpro, etc., (art. 88 y 89-1 LFPPI)

f.-Emblemiticas, consistentes en simbolos, dibujos, emblemas, fotografias o logotipos
{art. 88 y 89-1 LPI).

&).- Mixtas que comprenden la combinacion de las dos anteriores (art. 88 y 89-1 LPI)

h).- Marca para amparar productos: que protege articulos o cosas tangibles, como
refrescas, automoviles, cigarrillos, muebles, etc. (art. 87, 88 y 93 L.P.)

i).- Marca para servicios.- protege intangibles, por ejemplo, los de restaurante, de taller
mecdnico, de entretenimiento, de servicios profesionales de asesoria legal, etc. ( arts. 87, 88 y
93 LPI). 22

La clasificacién transcrita con anterioridad conlleva una clasificacion de los productos
0 servicios que pueden ser objeto de registro y amparar una marca, asi como los articulos,
signos, palabras, etc., que la Ley de la Propiedad Industrial considera y que se relacionan con
cada una de ellas, el articulo 89 de ln ley en cita refieve los requisitos que deben cubrirse para
poder constituir una marca y se pueda otorgar el respective registro.

ARTICULO 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:
L Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles
de idenftificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su

misma especie 0 clase;

1. Las formas tridimensionales;

22) ) Carlos Vidameta Paschkes. Ob. cit. pig. 236, 237
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Ul Los nombres comerdiales y denominaciones o razones sociales, siermpre que
no gqueden comprendidos en el articulo siguiente, y

{V.  El nombre propio de una persona fisica, siempre que no se confunda con una
marca registrada o un nombre comercial publicado.

Unificando el criterio de la Ley de la Propiedad Industrial, el Inskituto Mexicano de la
Propiedad Industrial en su informe anual de 1999 clasifica las marcas atendiendo a las
caracteristicas de cada una de ellas de la siguiente manera:

a) Marcas Innominadas (representadas por dibujos o signos);

b) Marcas Nominativas (usualmente palabras);

<) Marcas Mixtas (con elementos de las dos anteriores);

d) Marcas Tridimensionales (generalmente referidos @ envases y empagques) y,

e) Marcas Colectivas (habitualmente pertenecientes a asociaciones de productores
0 cooperativas, pudiendo temer caracteristicas de cualquiera de las
clasificaciones anteriores). 23

Continuando con la clasificacion de las marcas y tomando en consideracion que este
hecho obedece a la doctring nacional e internncional, asi como a los fundamentos legales
vertidos tanto en la Ley de Propiedad Industrial, como en el Reglamento del Instituto
Mexicano de la Propieded Industiial, a continuacion se citaran diversos conceptos y
defintciones legales de las marcas:

CONCEPTO DE MARCA COMERCIAL

(1) Palabra, lema, disefio, iragen u otro simbolo empleado para identificar y distingutr
bienes.

(2) Cualquier simbolo de idenfificacion, incluso una palabra, disefio o forma de un
producto o envase, que sea aceptable para recibir la categoria legn) de marca registrada, marca
de servicio, marca colectiva, marca de certificacién, nombre de marca o presentacion comercial,
las marcas comerciales identifican los bienes de un vendedor y los distinguen de los bienes que
venden otros, su significado es que todos los bienes que ostenlen la marca provienen de una
misma fuente o som confrolados por ella y tienen el mismo nivel de calidad, las marcas
anuncian, promueven y ayudan en general a la venta de bienes, una marca comercial es

23) Iuforms Anual de 1999, Instituto Mexicwioo de la Propicdad Mdustrisl, pag. 50
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violada por ofra si el uso de la segunda provoca confusion en cuanto a origen, afiliacién,
vinculos o patrocinio.

CONCEPTO DE MARCA DE SERVICIO

Palabra, lema, diserio, ilustracion o cualquier otro simbolo que se use para idenfificar y
distimguir un servicio (servicios de hotel y restaurante, servicios de ventas, servicios de
inversiones y otros similares), a diferencia de un producto.

CONCEPTO DE MARCA DE PRODUCTOS
Ent nuestra actual legislacién mexicana concretamente:

“Articulo 87. Esta Ley reconoce las marcas de productos y las marcas de seroicios, las
primeras se constituyen por los signos que distinguen a los articulos o productos de otros de
su misma especie o clase.

CONCEPTO DE MARCA DESCRIPTIVA

Palabra, imagen u otro simbolo que describe algun rasgo de los bienes o servicios,
referente al uso de los mismos, su proposito, sus dimensiones y color, el Hpo de usuarios a
quienes se dirige o el efecto final que produce en ellos, un término descriptivo no se considera
intrinsicamente distintive; para establecer su validez como sujeto de registro o proteccion en la
corte, es necesario demostrar gque ha adquirido un cardcter distintivo, el cual se conoce como
"significado secundario” .25

CONCEPTC DE MARCA SUGESTIVA

Palabras, ilustraciones u otros simbolos que sugieren, s describirio directamente, algo
acerca de un bien o servicic en relacion con el cual se utilizan como su marca, por ejemplo,
"goliat" como marca de ldpices sugiere, aunque no lo describe literalmente, un tamario grande,
se considera que los terminos sugestivos son infrinsicamente distintfvos y no se requicre
prueba de significado secundario para su registro o proteccion en los tribunales 26

CONCEPTO DE MARCAS COLECTIVAS

En virtud de la existencia del articulo 7° bis del Convenio de Paris que permite la
existencia de las marcas colectivas, o sea “las pertenecientes a colectividades”, cuya existencia
no sea contraria a la Ley de origen de cada pais de origen”; y que su segundo pdrrafo agrega

24) ki fUSINFO.STATE. GO V/FSPANOL/IPR/GLOS. HIM, Pidging Web por BENJAMIN OELSNER
25) ldom
26) idem
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que cada pais decidird sobre las condiciones particulares bajo las cuales una marca
colectiva ha de ser protegidn”

Nuestra legislacion mexicana creq enfonces un concepto de lo que hoy es la marca
colecttva ya que nada disponia al respecto en su version original de 1976, fue hasta 1987 que
se le da cabida a esta figura, asi como a la marca de empleados y trabajadores, tanto en su
primer orficulo, que habla de los derechos a patentes de invencién, mejoras, marcas,
etc...”solicitadas por trabajadores”™; asi como por “nuevos y pequerios industriales” (sic) (art.
1°). 27

En su antiguo texto “La LFPPI (Ley de Fomento y Proteccion a la Propiedad
Industrial) decin “se establece la figura de Marca Colectroa que serd aguella que forman
precisamente las asociaciones tales como; Asodiacion de Ganaderos del Norte, Asociacion de
Productores de Aguacates de Michoacdn, Asodacon de Productores de Arficulos de Piel del
Bajio, Fabricantes de Articulos para el hogar, etc., estas asociaciones deberdn estar legalmente
constituidas y solicitar su registro para estar en posibilidad de distinguir en el mercado sus
productos o servicios de aquellos productos o servicios que no forman parte de las asociaciones
o de sus asociados.” 28

En la actualidad y de acuerdo al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en su
informe anual de 1999 se establece ln siguiente definicion.

Marca Colectiva (habitualmente perteneciente a asociaciones de productores o
cooperattvas, pudiendo tener caracteristicas de cualquiera de las clasificaciones anteriores). 2

Encontrindonos que la Ley de la Propiedad Industrial vigente establece que las
sociedndes o asociaciones duevins de mareas colectivas deben estar legalmente constituidas

diciendo fextualmente lo siguiente:

ARTICULO 96.- Las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes,
comeraantes o prestadores de servicios, legaimente constituidas, podrdn solicitar el registro de
marca colectiva para distinguir, en el mercado, los productos o servicios de sus miembros
respecfo de los productos o servicios de terceros.

ARTICULO 97.- Con la solicitud de marca colectiva se deberdn presentar las reglas
para su uso.

ARTICULO 98.- La marca colectiva no podrd ser transmitida a terceras personas y su
uso quedard reservado a los miembros de la asociacion.

27) Jorge Barrera Graf. histitucionss de Devecho Mercantil 3a. reimpresidn. Editorial Porria. Méxive 1999, pdg. 119
28) Ly dr Fentente y Proteccidn d le Prapicdad Industricl. Editorial Pornia, 5A. d¢ C. V., pdg. 37
26) Inshtute Mexfomio de la Propieded industriel. Ob. gt pdg 50
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Las marcas colectivas se regiran, en lo que no haya disposicion especial, por Io
establecido en esta Ley pava las marcas, ¥

MARCA REGISTRADA

ARTICULO 131.- La ostentacion de la leyenda marca registrada, las siglas M.R. o el
simbolo R, s6lo podrd realizarse en el caso de los productos o servicios para los cuales dicha
marca s encuentre registrada.

Cada unag de las clasificaciones hechas con anterioridad contienen a su vez los
requisitos que le son exigidos por la legislacion mexicana para su registro y prokeccion legal
dentro y fuera de la entidad Federativa, y que obedece a los diversos acuerdos, convenios y
tratados internacionales de los cuales México forma parte como socio y estd obligndo a

respelar.

Actualmente cadn vez es mayor la parficipacion del comercio internacional de
productos y servicios con un elevade contenido tecnologico, como resultado de la Ronda de
Uruguay y como un anexo al Acuerdo de Marrakesh se cred el acuerdo conocido por sus siglas
en inglés como TRIP”S (Trade Related Aspects of Iniellectuel Property Righis) o en espasiol,
identificado como ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio), que consfituye el instrumento que establece el marco juridico internacional
de la propiedad intelectual. 31

1.0.4.- LAS MARCAS DE PRODUCTOS

Los productos que elabora o expende una empresa o simplemente un comerciante, son
el resultado material en que se concreta su actividad industrial o mercantil.

La marca nace en estos momentos, exclusivamente destinada a reserar productos o
mercancia elaborada por el industrial, a incorporarse a esos productos y a esa mercancia, tomo
un rasgo formal que integra su propia apariencia exterior, inscribiendo en el la combinacion
grifica; adosdndole [a etiqueta en que la marca se de a conocer o exista.

El producto porta en si mismo la marca, como un dato real inseparable de todos los
demis que ofrece a la percepcion sensible; por lo tanto, la designacién del producto a través de
la marca, otorga al producto un asiento material inequivoco, que la facilita.

30} Ley de Propicdad Industriel Ob. cit. pdg. 262
31) Practica Fiscal Laberal y Empresarial. Ob. cit. piiy. A1
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Resultando que las marcas de producto son aguellas, cuyo signo distintivo, sirve para
distmgiair a los articulos o productos de otros de su nrisma especie o clase.

Precisamente, las marcas son signos distintivos de las mercancias y el propio
Ferndndez Novoa cita a Likentscher, para quien la finalidad de la regulacion juridica de la
marca es facilitar el contacto con la clientela a fin de llevar a cabo una politica ordenada de
ventas.

El Licenciado Joaquin Rodriguez y Rodriguez, sefinla que el uso de las marcas es
antiguo, encontrdndose rastros de las antiquisimas fibricas Chinas y Japonesas de porcelana;
en Grecia, y en Roma, se marcaban estatuas, monedas y mercancias. El propio Rodriguez,
citando a Ramella, nos dice que en la edad media In marca de comercio, al contrario que Ia
marca de fdbrica, estaba poco difundida, bajo el régimen corporativo los productos debian
marcarse, mds que por el interés privado, es decir, en vista de la competencia de los demnds,
para poder ostentar un certificado de la autoridad priblica gue acredifase gue los productos
habian sido fabricados com la observancia de los reglamentos o estatutos de la corporacicn
ofreciendo plena seguridad al comprador.

Aunado a lo anierior y fomando en consideracion que las marcas industriales se
emplean directamente por el productor de la mercancia o servicios que presta; es decir aquellas
que el industrial o productor lanza al mercado sin intermediarios, y que ias marcas comerciales
som empleadas por el comercimmte respecto de las mercancias que vende, o servicios que presta,
pudiendo a su vez ariadir su propia marca a la del productor, aunque es frecuente gue se
emplee la expresion marca industrial englobando las dos clases anteriores.”?

Se debe tomar en cuenta que las marcas de productos reguladas por In Ley de la
Propiedad Industrial, en sus articulos 87 y 93, Titulo Cuarto, De las Marcas y de los Avisos i
Nombres Comerciales, textualmente, dice:

ARTICULO 87, Los Industriales, comerciantes o prestadares de servicios podrin hacer
uso de marcas en la industria, en el comerdo o en los servicios que presten. Sin embargo, el

derecho a su uso exclustvo se obtiene mediante su registro en el Instituto.

ARTICULO 93.- Las marcas se registrarin en relacien con productos o servicios
determinados segiin la clasificacion que establezca el reglamento de esta Ley.

Cualgquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio, serd
resuelta en definitroa por el Instituto.” 3

1.0.5.- LAS MARCAS DE SERVICIO

32) Joaquin Rodrigues y Rodriguer. Curso de Derecho Mercmtil. Tomo 1. Editorial Pornin. SA., Mérice 1999. 24° Egicion. Pdg. 195
33) Ley e ta Propiedad Industrial. O, cit. pags. 258 y 202
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Son aquellas, cuyo signo distintivo sirve para distinguir un servicio de otro de su
misma clase 0 especie, en esta clase de marcas el signo distintioo lo porta [a empresa que presta
el servicio, tal vez podria ser que la marca también la porte el personal o los bienes con que
presta el servicio la empresa.

Un conceplo de marca de servicio en la actualidad es: “marca de servicio, lema, diserio,
ilustracién o cualguier otro simbolo gue se use para identificar y distinguir un servicio
(servicios de hotel y restaurante, servicios de ventas, servicios de irersiones y otros
similares), a diferencia de un producto. 3

Sin embargo, junto a la marca del producto, la intensidad, variedad y complejidad del
trifico mercamtil, ha hecho nacer otro tipo de marca; que la marca de servicios, destinada a
distinguir en el mercado, no productos sino que sinicamente prestaciones, que es lo que venden
0 lo que la empresa presta o una serie de empresas, tales como las dedicadas al transporte tanto
ferrestre, aéren, maritimo, etc.; asi también empresas dedicadas a la asistencia samtaria, a ln
enserianza, a la hoteleria, a la construcciom, etc, la actividad gque estas empresas ofrecen al
publico, es verdad que se traduce también inevitablemente en realidades perceptibles por los
sentidos; solo que este tipo de servicio no se agota en la simple proporcionalidad o sea que no
entrega la cosa materialmente sino que se hace el servicio de este tipo de empresas a los
compradores, de tal servicio, en este tipo de prestaciones [a empresa es In gue porta la marca o
la casa que presta el servicio en variadas actividades, un ejeriplo; la empresa Fedex, cuya
actroidad servicial es la de entrega tanto de correspondencia como de paqueteria, la empresa
denominada Estafeta, cuyo scrvicio consiste en el llevar y entregar correspondencia a
miiltiples lugares e instituciones tanto gubernamentales cormo de a iniciativa privada.

5t se quiere que estos servicios sean reconocidos por el priblico mediante algin genero
de serial, cuya percepcion los evogue como pertenecientes a la clase de todos aquellos que son
designados asi.

Lo que no cabe es utilizar el ficl procedimiento de incorporar la serial @ ninguna cosa
fisica determinadn, sino gue a todas aguellas que aluden o representen la prestacion del
servicio, 0 en que ésta tenga de afgtin modo un asiento material. Sucederd aqui algo andlogo a
lo que ocurre con el nombre comercial. Por lo que hace a la prestacion ésta es un objeto
inmaterial; no una cosa fisica.

No puede por tanto, ser directamente contrasefiada como lo son los productos, los
bienes materiales, las mercaderias. Ha de ser designada de un modo referencial. Ahora bien, el
distinto modo de atribuir la designacién, no hace diferentes a las marcas de productos y a las
marcas de servicios. Ambas después de todo son marcas en cuanto que no proponen distinguir
la empresa gue esti actuando en el mercado, ni los locales en que se relacionan con el puiblico,

) HFTPAUSINFO.STATEGOV/FSPANCLI/IPR/GLOSHTM. Pdgina Web cit
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sino los resultados de la actuacion de la empresa; en un caso, el bien material, en el otro
caso sblo es la presiaciom de un servicio por los que el consumidor paga un precio.

Las Marcas de servicios, no habian sido previstas en nuestra legislacion mexicana, pero
la obligacion de darles un valor y reconocimiento derfvado de acuerdos internacionales influyo
en que esta figura fuera considerada y protegida, el antecedente legal que reconoce la marca en
mencién, se encuentra en la publicacion de la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, que a la
letra decia lo siguiente:

“ARTICULO 87. Esta Ley reconoce las marcas de praductos y las marcas de servicios,
las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los articulos o productos de ofros
de su mrisma especie o clase.

Las segundas por los signos que distinguen un servicio de olros de su misma clase o
especie”.

Lo anterior implicaba que a quien por primera vez empleaba una marca adguiria, por el
simple uso, el derecho a que no fuera usurpada ni imitada (articulo 93 y 147, fraccién II), la
proteccion del derecho era mucho mds enérgica y fcil cuando la marca se registraba en la
Secretarin de Comercio y Fomento Industrial, en el articulo 88 impedia el registro de la marca
diciendo “.la cunl no procede al registro si no es previa comprobacion de la novedad de la
marca, es decir, de que no es 1déntica o semejante a otra ayo registro estd en vigor” %

Actunimente el articulo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, Titulo Cuarto, De las
Marcas y de Avisos y Nombres Comercinles se ha modificado quedando textualmente como

sigue:

“ARTICULO 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrin
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” %

1.0.6 FUNCION DE LAS MARCAS

Historicamente el concepto y las funciones de las marcas fue abordada por los
doctrinarios sobre la materia ya que esta cuestion tiene un nexo indisoluble, ast tenemos que
antes que se expidiera la Ley francesa de 23 de junio de 1857 sobre las marcas de fabrica y de
comercio, el francés Rendie Ambroise, sostuvo que los “caracteres legales de las marcas”, son
los siguientes:

a).-  Las marcas propiamente dichas, deben ser adherentes a los productos.

35) Roberto Mantilla Molina, Ob. cit. 179-120
36} Ley de e Propicdad Industrial O. cit. phg. 258



b).- La marca debe distinguirse nolablemente de toda ofra marca anteriormente
adoptade de manera especial.

Uniformidad de criterios en relacion al tema de las marcas por la doctrina general con
base a los caracteres siguientes:

a).- Las marcas son facultativas
b).- Las marcas no necesariamente deben de ir adheridas a los productos

¢).- Las Marcas deben reunir los caracteres de: especialidad y novedad o en su caso
originalidad, capacidad o eficacia distintiva, novedad y licitud.

Las funciones de la marca, como ya se ha visto, es el uso de identificar los objetos por
medio de signos, es muy antigua, asi también lo es el empleo de las marcas que se constreriian
a identificar la persona del productor o artista, mds que al producto o a la mercancia,
posteriormente en el mediveve merced al gran desenvolvimiento mdustrial y comercial florecen
el auge, las marcas de los comercantes; en partes vinculadas al régimen privilegiado que
detentaban los gremios y corporaciones, marcas Colectivas, de estas ultimas se hablard por
separado; minque también en marcas individuales que designaban la procedencia v origen de
las mercancias; ésta Altima concepcion con respecto de las marcas por lo que hace a su
finalidad, es lo que se conoce come funcion de procedencia en el derecho moderno, pero con un
sentido distinto al que tuvo en la edad media.

En este sentido, el maestro Remo Franceschelli, seftala que la primera funcicn de la
marca es la corporativa o sea el medic de individualizacion del maestro o de su taller artesanal,
a través de sus productos garantizaba la procedencia del arte, la legitimidad del servicio de la
activtdad del productor dertvard y que en el desemperic del ejercicio se habian respetado y
cumplido con todas las prescripciones técnicas del arte.

Ahora bien, al lado de esta funcién existian otras, que denomina el aufor italiano
comercinl, en cuanto gue el signo explicaba la calidad, {n bonded y excelencia del producto.

Después de la Revolucion Industrial la marca asumio siempre un medio de penetracion
y diferenciacion de instrumento de concurrencia al lado de la funcion distintiva, agrega dicho
aqutor, la marca desemperia otra funcion o sea una funcién preparatoria y de tHipo publicitario
FUNCION DISTINTIVA DE LA MARCA
Esta funcion de la marca, consiste en que mediante el uso de la misma, permitia

identificar objetos, productos e incluso fabricantes o lugares de origen de los mismos, elloc por
medio de signos gue se le imponian a los objetos 0 mercancins, es un medio muy antiguo.
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Este hecho se considerd, hasta principios del siglo XX, por la doctrina y la
jurisprudencia, como la funcién esencial y fundamental de las marcas siendo éstas como una
especie de certificado de origen y procedencia, es decir, indicaba el origen de la mercanda
fabricada o elaborada por deterntinada persona fisica o furidica. Atn y cuando en la actualidad
s¢ le ha restado importancia a dicha funcion, parte de la doctrina ltalima y Alemana,
principalmente, afirman que la marca distingue o diferencia los productos o seyvicios de otros
iguales o similares, pero en cuanto provienen de una determinada empresa.

Entre los argumentos que han expuesto algunos autores de la doctrina Italiana para
criticar esta funcion, se afirma esencialmente que en la vida cotidiana ficilmente se puede
observar y corroborar que una gran cantidad de las marcas empleadas en el mercado, son
anénimas, es decir, aquellas que no contienen ninguna referencia de la empresa fabricante o
comerciante, 0 sea su origen de procedencia, lo que no impide que dichas marcas no cumplan
con la fundin de distinguir e individualizar los productos de otros sinilares. De tal suerte,
que el fabricante al lanzar un nuevo producto al mercado, ignora de antemano, si el
consumidor responderd favorablemente o negattvamente, y en ocasiones le interesa, al menos
en cicrto tiempo no darse a conocer por no caer en descrédito en el supueste de un fracaso, en
tales circunstancias el fabricante al marcar su producto lo hard empleando un signo anénimo o
una alocucion fantdstica, con el objeto de no revelar al publico quien lo ha fabricado y puesto
en el comercio. Lo gue interesa es acreditar el producto con determinado signo distintivo, con
una finalidad primordial de fijar en la mente del consumidor la existencia de una mercancia
asi denomtinada.

Por cotra parte, la realidad misma nos enseiia que al comsumidor le interesa la
adquisicion del producto de tal marca y no porgue haya sido fabricado o puesto en el comercio
por determinada empresa; aun y cuando esto ultimo pueda suceder se debe a una relacién
puramente eventual; ademis el incremento considerable de la comercializacion de los
productos y de la prestacion de servicios, mediante la circulacion y distribucion en los
mercados nacionsles e internacionales, ha contribuido a restarle importancia a la funcién de
procedencia u origen de la marca.3’

FUNCION DE LA MARCA COMO GARANTIA DE CALIDAD

La funcon que desempedia la marca como signo garantizador de calidad, ha tenido una
gran qceptacion en la doctring como uno de los objetivos que persigue la marca, aunque
algunos autores le atribuyen un cardcter esencial lo cierto es, que la actual doctrina francesa,
dicho objetroo no tene una significacion juridica, debido principalmente a lo prictica frecuente
del fabricante de wlilizar una misma marca para un mismo producto pero con diferentes
calidades.

37) Tratale de Derechio Industrial. Hermeneyildn Buylos Corroza. Editonal Civites, 5.A, Maudrid 1978.pdy. 842
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Esta funcion en la actualidad se ha visto desplazada por la fuerza de la publicidad gue
le da el renombre de la marca, ademds de gue los producios y mercancias son cada vez mds
parecidos; sin embargo no se puede negar que pese a lo anterior el sabor, el contenido,
consistenicia o calidad de la mercancia pesa en el gusto del priblico consumidor.

FUNCION PUBLICITARIA DE LA MARCA

Ast también existe una plena inconsistencia juridica del mencionado objetivo, que se
manifiesta de manera fehaciente en el lanzamiento de un nueve producto - servicio con una
marca determinada; para tal efecto, el fabricante o comerciante mediante la publicidad o
propaganda hacen incesante y penetrante la atraccién del signo marcario entre el puiblico,
trayendo como consecuencia que se adguiera por lo general irracionalmente el producto o
servicio de tal marea, sin que le interese las calidades o precios de los mismos.®

En la actualidad desde el punto de vista de la publicidad y mercadotecnia, se ha
cuestionado si en realidad existen las marcas regionales o locales; una marea, desde el punto de
vista publicitario, ofrece autenticidad y replicabilidad, ademds de valores agregados como
reaseguro, fransformacion de experiencias, distincon y personalidad, dimension social y
nituales o usos simbolicos.

Desde el punto de vista de la publicidad, existen diferentes categorias de marcas, puede
ser que minguna de ellas sea totalmente precisa o se utilicen de manera arbitraria, pero que
ayudan a esquematizar el concepto de la marca desde el punto de vista publicitario.

1- Marcas geogrificas, que a su vez se dividen en marcas globales:

a).- Marcas internacionales.
b).- Marcas regionales.

c).- Marcas multinacionales.
d).- Marcas nactonales,

e).- Marcas locales.

p.- Marcas nultilocales.

2.-  Marcas Singulares o pluralisticas.

18} fuste Nava Negrete. ob. cit. pdg. 143
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a).- Marcas corporativas
b).- Marcas de casas.
¢).- Marcas manteau
d).- Marcas de productos .
e}.- Marcas monoliticas.
P-- Marcas singulares.

3.-  Marcas Amplias o especializadas.
a).- Mareas funcionales
b).- Marcas emocionales.
¢).- Marcas comodiH.

d).- Marcas de lujo.

Para los publicistas resulta iitil esta clasificacion, porgue los estimula a la creattvidad y
fos ilumina en las ideas interioves, les ayude a vender y a mantener la direccion en que deben
orientar la innovacion e inspiracién.

Es asi que Christine Restall sefiala que a su juicio, las marcas globales o mundiales,
existen en el sentido de que el consumidor puede reconocerlas instantineamente, puede
recordar sus caracteristicas o propiedades y reaccionar ante su similifud, esto es a lo largo y
ancho de los distintos paises y grupos linguisticos. Para ello cita marcas como Coca- Cola,
MecDonalds, Malboro, Nike, Kodak, Levis, y las distingue de lns marcas corporativas como
Esso, Shell, Gillette, Nestlé, Chivas Regal, Johmny Walker, etc. o de productos de alta tecnologia
como Apple, Microsoft. Algunas de estas dltimas son técnicamente globales en el sentido que
estén disponibles en todos los mercados, pero som marcas de casas famosas gque han
desarrollado mercados en disfintos continentes, algunas marcas son antiguas y otras
modernas. 39

FUNCION DE LA MARCA COMO COLECTOR DE CLIENTELA

La marca “como colector de clientela”, bastante se ha dicho que la funcion esencial de {a
marca es la de ser “colector de una gran clientela”.

39) Prdctica Fcal Lubc-m]y Empresarial Ok, cit. pdg. B11



Esta tesis, ha sido sostenida por Ghiron, quien afirma que rmuy a menudo se ha dicho
que la funcion de ln marca consiste en que esta opera como individualizadora. Pero agrega, que
la verdadera funciém de la marca consiste en su actividad penetradora entre el piiblico,
mediante la que se leva a cabo el proceso de la formacion de la clientela. Y por lo tanto, la
marca es el medio principal para atraer la clientela, asi una o mds mercancias de la empresa
individualizada o individualizindolas de otras mercancins similares.

Esta tesis, se comenta que ha tenido un gran auge, sobre todo en la doctring tanto
espariola como francesa, pero sin el cardcter esencial que le atrituye Ghiron; por esto wltimo ha
sido objeto de un gran cimulo de criticas, luego entfonces asi tememos que para Adriano
Vanzitti, la definicion de la marca, “colector de chentela”, debe evitarse definitivamente por
ser ambigua y por consiguiente de equivocaciones en una materia como esta que es fan
compleja. Por su Parte Renato Corrado, sostenia que la mencionada expresion ademds de ser
una connotacion soctolégica, es ambigua y como tal, idonea para defmnir una cierta entidad.

Otro aulor espatiol, Rodrigo Uria, citade por Justo Nava Negrete, estima que el uso de
la marca es antiquisimo y persigue la finalidad capital de crenr una clientela para el producto,
promocionando a los consumidores un medio facial y comodo de identificar la mercancin que se
propone adquirir. La marca es ademds, signo de garantia, signo de calidad en los productos
nuevos, cuando el empresario titular goza de prestigio en el mercado.

Sigue el autor espariol Renato Corrado, quien manifiesta que en efecto la formula
“colector de chienteln”, en si misma no tHene la fuerzn juridica suficiente para ser materin
definitoria de la marca o en su caso, constifuir la funcion esencial de ésta, toda vez que si bien
s cierto que la marca dirtge la clientela tamiién lo es que la razon de ser de tal consecuencia se
debe a la funcion distintiva que desernperia la marea, o economicamente a la intensa publicidad
0 fuerza de ntraccién de la marca misma, de tal suerte gue constituye presupuestos esenciales
para que se lleve a cabo el proceso de formacion de la clientela, por lo que tal dertvacion, hace
que ne pueda ser considerada la funcion esencial de la marca %

FUNCION DE LA MARCA EN CUANTO AL VALOR ECONOMICO DE LA
EMPRESA.

Por lo que hace al plano econdmico, la Marca puede ser defimida como un signo que
tiende a proporcicnar a la clientela une mercancia o un servicio cubierto priblicamente con su
garantia; mientras la definicion juridica pone principalménte el acento sobre el cardcler
distintioo que presenta la Marca para con la dientela y los competidores, por lo que hace a la
definicion econdmica ésta recurre a un princpio mun mds reciente, el de una constante
cualitativa y de garantia aportada por la marca al piblico que confia en ella, ambas
definiciones son por otra parte complementarias y no deben ser opuestas la una y la otra#1

40) Justo Naoa Negrete. ob. oit. 142
41) ¥ dem pdg_ 144
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Conocer el valor de las marcas, representa enormes beneficios para las empresas en la
actualidad: El conocmiento de los bienes inmateriales y de propiedad industrial e intelectual,
como ligves en la estructura del negocio de una empresa, no deja de ser un concepto nuevo.

Durante el siglo XX, la mayoria de los activos de una empresa eran tangibles: bienes
raices, plantas, instalaciones y efectrvo. El balance general de una compariia era por ende, una
medida confiable de su valor, ya que no consideraba los bienes inmateriales como activos.

Sin embargo, hoy dia los activos intangibles de una empresa son con frecuencia los mds
valipsos; es decir sus derechos y pafentes, su experiencia y conocimienios técnicos
especiglizados, los equipos gerenciales, los secrefos industrigles y, en particular, las
identtidades corporafivas y marcas de productos o servidos.

Tal y como lo sefialan los autores norteamericanos Gordon Smith y Rusell L., Iz gente
esta acostumbrada a pensar en in empresa con base o propiedades y bienes inmateriales, se
olvidan que la propiedad industrial e intelectual son los reactivos de capital y de trabajo en
cualquier empresa, siendo las invenciones, marcas, diserios y secretos industriales los que
provocan una regccion exttosa.

En este senfido fas marcas son shora uno de los actives mds valiosos de una empresa;
dentro de las marcas mis valiosas y famosas se encuentran Marlboro, Coca-Cola, Mc
Donalds, IBM y Microsoft, valuadas en miles de millones de ddlares.

Los avaliios de intangibles, y en particular los de las marcas, comienzan a emplearse
repetidamente para soportar créditos, para balancear pérdidas en los estados financieros, y en
las situaciones de mayor gravedad, para determinar en valor de remate que habrd de
designarse a lgs marcas como concusion de procesos judiciales.

El primer qutor que analizé este problema en nuestro pais fue el maestro Jaime Alvarez
Soberanis, en su libro “La regulacién de las invenciones y marcas y de la fransferencia
tecnolégica” publicado en 1979, en el explica las dificultades que existen para determinar un
valor econdmico de la marca, debidop a la subjetividad en la preferencia de los consumidores, la
marca contribuye poderosamente a que los productos penetren al mercado, mantener o elevar
la demanda st logra ese objettvo, resultar valiosa para la empresa; sin embargoe en los dltimos
arios se han determinado dertas formulas y pardmetros gue llevan a la medicion del valor de
una marca.

Las inices entidades que tiemen la facultad necesaria para realizar gqvahios de
intangibles, asi coma de marcas en nuestro pars son las inskituciones de credito y corredores
puiblicos. Existen otras organizaciones y peritos en la materia, como las ya serigladas, que
pueden y tienen la experiencia para realizar los avalios sobre marcas; sin embargo, su calidad
de valuadores no se encuentra reconocida por la ley, por lo que los jueces, en caso de que

40



acudan como peritos en un juicio, analizardn su calidad de perito en Iz materia, y las
partes podrdan impugnar dicha personalidnd.

Algunos de los fundamentos legales que dan la facultad a los corredores e instituciones
de crédito para realizar aoaliios de intangibles son los siguientes: el articulo 6°, fraccion I, de
la Ley Federal de Corredurin Piblica, que establece que al corredor publico le corresponde
fungir como perito valuador, para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, derechos
y obligaciones que se sometan a su consideracion, por nombramiento privado o por mandato de
autoridad competente.

Asimismo, el articulo 1252 del Cédigo de Comercio establece que el titulo de
habilitacién de corredor priblico acredita para todos los efectos la calidad de perito valuador.

El articulo 1257 del Cédigo de Comercio sefiala que en todos los casos en que se trate
unicamente de peritaje sobre el valor de cualquicr dase de bienes y derechos los mismos se
realizardn por agoaliios que practiqguen dos corredores piblicos o instituciones de crédito
nombrados por cada una de las partes, en caso de diferencia en los montos de los avahios, no
mds del 30% en relacion con el monto mayor se mediara Ia diferencia, y de ser mayor el valor
estimado se nombrara un pertto fercero en discordia, con fundamento en el articulo 1255 del
codige en comento.

Por su parte, el articulo 46, fraccion XXI, de la Ley de Instituciones de Crédito refiere
gue los instituciones de crédito podrin encargarse de hacer avahios que tendrin la misma
fuerza obligatoria que las leyes asignan a los hechos por corredor publico.

Finglmente, el articulo 26, fraccion V, de la Ley Federal de Instituciones de Finanzas,
sertala que la garantia que consiste en la prenda sélo podrd constituirse sobre bienes valuados
por instituciones de crédito 42

FUNCION DE PROTECCION LEGAL DE LA MARCA

En el Derecho Internacional de las Marcas, el punto de vista publicitario se orienia a
visualizar la marea por su significado o uso, a su juicio los abogados lo perciben por su
apariencia. El devecho, se ocupa de ia exteriorizacidn de las conductas y sus consecuencias, asi
como de las intenciones que Heoaron a adoptar ciertas conductas. La evolucién de las marcas
que se¢ comvierten en globales, nacen primerc como locales o regionales y por el
posicionamiento del mercado, por el deseo, intencion y esfuerze adquirieron ese nivel;
juridicamente casi todas ellas se encuentran en el dmbito de proteccion de marcas
notoriantente conocidas a nivel fnternacional, cuyo régimen furidico se encuentra reconocido

£2) Repisty Praciica Fiscal Laboral v Legal- Emipresarial, Ob. cit. piy. 8-18-8- 20

41



desde 1983 con la promulgacion del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad
Industrial, siendo el punto de partida el articulo 6-Bis del Conroenio de Paris.

En este contexto internacional se establecio el marco juridico, con la existencia de
diversos tratados internacionales encabezados por TRIP”S (en inglesy 0 ADPIC (Aspecto de
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio) y los de Libre Comercio,
gque tiemen un capitulo como denominador comin, el de propiedad intelectual. Especificamente
se han ocupado de las marcas desde su creacién y proteccion en los distintos paises.

TRATADO LEY SOBRE MARCAS COMERCIALES

Con el fin de que los propietarios de las marcas no se vean afectados por el sisterma de
clasificacién mmiltiple, ya que el tratado de referenicia permite dividir las solicitudes en una o
mds clases si la solicitud inicial tiene dificultades a consecuencia de las resoluciones oficiales u
oposiciones en otras clases.

En cuanto a la clasificacion de los productos o servicios se deben especificar los
productos con el fin de oblener mayor precision, para la utilizacion de los criterios del sisterna
internacional de clasificacion, que en algunos casos son sole para efectos administrativos, pero
que ent olros paises adquieren gran importancia.

En relacion a los poderes legales, se deberd aceptar un poder general para todes las
solicitudes y registros actunles y futuros, asi como para diversos framites en las oficinas de
marcas. Documento que debe presentarse dentro de un plaze limite respecto a la soliatud, sin
que implique que no se tentga por reconocida la fecha de presentacién. Para la simplificacicn de
tramites los paises miembros no exigirdn la legalizacion de poderes, constancias o fe notarial,
autentificacion u ofra certificacion, salvo en los casos de un registro, y para prevenir fraudes.
La oficina de marcas podrd requerir la presenfacion de pruebas y demis documentos cuando se
tenga duda en cuanto a la veracidad de algin elemento contenido en la solicitud. La vigendia
de los registros, el tratado los otorga por 10 afios e incluye prokibiciones a las oficinas de las
marcas, para volver a estudinr Ia registrabilidad de la marca ya protegida, o que se ponga como
condicion pruebas de uso para la procedencia de la renovacion, debiéndose requerir solo la
presentacion de la solicitud de renovacicn con el mimero de registro. 43

La proteccion legal que adquieren las marcas internacionales en la legislacion mexicana
garantiza o los empresarios gue los productos, mercancias o servicios que ofrecen en el
mercado sean protegidos tanto de la competencia desleal de otros productores, como de que su
producto se falsifique, por lo que nuestra legislacion en todos los dmbitos del Derecho
empezando por la Constitucion Politica del Pais, el Codigo de Comercio, la Ley de la Propiedad
Industrial, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, y de manera supletoria pero no
menos importante la legislacion civil y penal respectivamente, en lo que se refiere a la materia

43) Revista Prietice Fiscal Loaboral y Legal Empresunial. OF. Cit. pdgs. B13
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de propiedad industrial en todo lo que implica, incluyendo marcas que es el tema central
de este frabajo ha tenido que crear nuevas figuras juridicas, efectuar reformas o adecuar sus
articulos en relacién con los tratados o convenios internacionales en los que México es parte
Sfirmante; a continuacion se franscribirén algunos de los preceptos legales de la Ley de la
Propiedad Industrial, que contienen incluso el nombre del comvenio con el que se encuentra
relacionado y que protege los devechos que se derioan del registro o uso de las marcas tanto en
nuestro territorio como ewn el pais de origen.

Ll Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en sus articulos 59 y 62
textualmente refieren:

ARTICULO 59.- La clasificacion de productos y servicios a que se refiere el articulo 93
de la Ley serd la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Regishro de las
Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.

El Instituto publicari en In Gaceta las clases de productos y servicios comprendidos en
la clasificacion vigente, asi como la lista alfabética de los mismios, con indicacién de la clase en
la que esté comprendido cada producto o servicio.

ARTICULO 62.- Para los efectos del articulo 130 de la Ley, entre otros casos, se
entenderd que una marca se encuentra en uso, cuando fos productos o servicios que ella
distingue han side puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el pats
bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el
comercio. También se entenderd que la marca se encuentra en uso cuando se aplique a
productos destinados a la exportacion.

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 93, textualmente refiere:

ARTICULO 93.- Las marcas se registrarén en relacion con productos o servicios
determinados segiin la clasificacion que establezca el reglamento de esta Ley.

Cualguier duda respecto de la dase a que corresponda un producto o servicio, serd
resueltn en definitiva por el Instituto.” 4

Asimismo el mencionado instrumento establece que los productos o servicios incluidos
eir la listq alfabética de la clasificacion se considerardn especies y se entenderd que los
productos y servicios ordenados en su respectiva clase no agotan la solicitud de la materia, la
cual a su vez también estn adecuada a tratados en los que México es parie y regula los
registros de las marcas como se desprende de los articulos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad
Industrial que af efecto se transcriben:

44} Leyde la Propicdad Induztriel, Ob at. pay. 202
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ARTICULO 117.- Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los
plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses
siguientes de haberlo hecho en otros paises, podrd reconocerse como fecha de prioridad la de
presentacion de la solicitud en que lo fue primero.

ARTICULO 118.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el articulo anterior se
deberimn sabisfacer los siguientes requisitos:

L Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y sz haga constar el pais de
origen y la fecha de presentacion de la solicitud en ese pais;

IL Que la solicitud presentada en México no pretendn aplicarse a productos o
seroicios adicionales de los contemplados en la presentadn en el extranjero, en
cuyo caso la prioridad serd reconocida sélo a los presentados en el pais de

origen;

[l Que dentro de los tres meses siguientes a la presentacion de la solicitud se
cumplan los reguisitos gue sefialan ios Tratados Internacionales, esta Ley y su
reglamento, y

IV.  (Sederoga). ©

Después del andlisis que implica la proteccion legal que se da a las marcas en el
conlexto nacional, y que representa el respeto al derecho internacional, el cual tiene como base
los diversos Tratados y Corvenios, en los que MExico es parte firmante sirviendo de marco
Jjuridico y de proteccion a la propiedad industrial o nivel internacional, resalta el hecho de que
las marcas no solo han ido ganando reconocinmento para que se legisle al respecto sino que
incluso se les otorga un valor econdmico como bien inmaterial y que de algiin modo representa
el prestigio y respaldo que Hene la empresa gue se ostenta con ella, y este se traduce en la
obligacién de proteccion que se les brinda y que cada vez es mayor, implicando que los
diferentes paises miembros estén obligados a ponerse de acuerdo sobre las marcas que deban o
no registrarse o que su registro este supeditado a que el titular de una marca comercial ¢ un
organismo o bien un Estado miembro tratindose de emblemas oficiales de su permiso para que
este se puedn usar o reproducir.

Como ya se ha venido refiriendo anteriormente nuestra legislacion se encuentra en el
deber de reformar y adecuarse de conformidad com los tratados y convenios internacionales,
para que los criterios juridicos sean uniformes tanto en el dmbito nacional como internacional,
a este respecio In ley de la materia establece los requisitos para que una marca pueda ser
considerada como tal y los requisitos para su registro, con el cual se logrard su proleccion, en
especifico los articulo 88 y 89, refieren qué se entiende por marca y los signos que la pueden

45} Ley de ta Propiedad brdwstrial, Ob. Cit. pag. 265
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constifuir y los articulos 90 y 91 de la Ley de la Proptedad Industrial indican los signos
gue legalmenie o sin permise de titular pueden ser reconocidas como marcas y cuales por lo
tanto no pueden ser registradas, siendo un ejenplo que sean idénticas o similares a otras ya
existente registradas o con un uso anterior, conlener emblemas oficiales sin autorizacion del
Estado, por no reunir las caracteristicas propias de una marca como lo son las caracteristicas
de novedad, que no tenga leyendas o dibujos gue induzcan a error o confusion, un sole color
sin sentido, en una palabra no reina las caracteristica propias de la marca que son la
distincidn a primera vista de un producto y de otro.

10.7 MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS

La importancia de Ia notoriedad en el sistema de marcas, se ha sabido respecto de la
vigencia de los principios anteriormente sefialados y estos a su ves han creado, dos problemas
susceptibles de una diferenciacion nitida; de un lado, la proteccion de la marca no registrada;
y, de otro, la proteccidn de la marca inscrita mas alld de la Regla de Ia especialidad. Para la
primera situacion la solucién es bien conocida; cuando el usuario de una marca, ain
careciendo de apoyo registral, acredite el conocimiento del signo distintivo entre los
destinatarios del producto, podri demandar la anulacion de la marca registrada ulteriormente
que pueda originar confusion con la marca notoria (art.3.2. L.M.).

“Los términos Marca Notoria o Marca Notoriamente Conocida”, surgen en el sistema
del Derecho de marcas para dar respuesta a la concreta necesidad de proteccion, con todo, estas
menciones no agotan su relevancia en la ukilidad descrita sino que, adetnis se manifiestan en
otras instituciones del Derecho de marcas cldsico.

La notoriedad de una marca en el trifico supone su implantacion y efectivo
conocimiento entre el publico destinatario, no es esta una situacion consustancial a todo signo,
y asi lo prueba el hecho de que habitualmente todos los sisternas de proteccion registral tutelan
a las marcas min cuando no hayan sido usadas. Ahora bien, cuando esta cualidad estd presente
en un concreto signo, el Derecho de Marcas le asigna importantes consecuencias juridicas. Por
un lado, la notoriedad del signo determina la superacion de ciertas prohibiciones de registro de
signos descriptivos (Art.11.2.LM.), sefinla  que la prohbicion de registros de signos
descriptivos (11.1.), L.M. no se aplica si la marca hubiera adquirido, para los productos o
servicios para los cuales se solicite el registro, un cardcter distintivo como consecuencia del uso
que se ha hecho de la misma marca; hay que destacar, ademds, que el dato de la notoriedad del
signo, por consecuencia del uso efectuado con posterioridad a su registro, opera come causa de
cormoolidacion de la nulidad absoluta de la marca registrada, contraviniendo la prohibicion
mencionada, concerniente a los signos o indicaciones descriptivas (art. 47.2.L.M.), en tercer
lugar el caricter notorigmente conocide del signo puede incidir en el cdlculo de  la
indemmizacion de davios y perjuicios en los supuestos de violacién del Derecho de Marcas (art.
383.L.M.).
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En altimo término, la notoriedad del signo proyecta sus efectos en la delimitacion del
riesgo de comfusién, ya gque permite froer a esta sede no solo falsas representaciones del
consumidor acerca de la identidad o el origen empresarial de los productos.

De este cimulo de proyecciones de la notoriedad del signo sobre el sistema de marcas
puede extracrse una importante consecuenda, se dice que todas ellas muestran una estrecha
oinculacion respecto de la funcién indicadora de la procedencia. En efecto, la notoriedad de la
marca implica que los conswmidores reconocen al signo como un signo distintivo de los
concretos productos o servicios.

A diferencia de otros signos escasamente usados, la implantacion supone que la marca
es aprehendida finalmente por los consumidores como instrumento de identificacion de los
productos o servicios sintilares de otros operadores del trifico. Estos importantes efectos de la
notoriedad def signo han recibido tradicionalmente acomodo en los sistemas de marcas y lo
mismo puede afirmarse hoy en dia respecto de nuestro sistema.

Una situacion bien distinta presenta, sin embargo, la proteccion de los signos
diskinttvos inscritos mis alld de la regla de la especialidad. #

En la legislacion mexicana la notoriedad de una marca no puede determinarse de
manera caprichosa por la autoridad responsable, sino que aquélin debe existir acreditada tanto
con las razones que al efecto exprese dicha gutoridad, como corroborada con los antecedentes,
prucbas y demds constancias que aporte el interesado al procedimiento relativo.

Sin embargo; en el acuerdo conocido por sus siglas en inglés come TRIP”S (Trade
Related Aspects of Infellectual Property Rights) o en espaiiol, identificado como ADPIC
(Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio), (articulo
16.2.3), se prevé que el articulo 6-Bis del Corvenio de Paris (1967), se aplicard mutalts-
mutandis (modificar el contenido de un texto cuando asi lo reguiera el caso), a los servicios. Al
determinarse que wna marca de fibrica o de comercio es notoriamente conocida, los  miembros
tomardn en cuenta la notoriednd de ésta en el sector pertinente del piblico, e inclusive la
notoriedad obtertida en el miembro de que se trate, como consecuencia de la promocion de dicha
marca.

En el articulo 6-Bis del Conpenio de Paris (1967) se aplicara mutatis-mutandis a
tnenes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fibrica o de
comercio ha sido registrada, a condicién de que el uso de esa marca, en relacion con csos y el
titular de la marca registrada, sea probable que su uso lesione inteveses del titular de la marca
registrada.

46) Jorge Barrera Graf. Ob. cit. prig. 123
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Por su parte, el TLCAN, extiende los efectos del articulo 6-bis del Corrvenio de Paris
para bienes o servicio, gue indica una conexion entre esta proteccion de In Propiedad Industrial
de Marcas Notorias, respecto de servicios.

A su vez, en los Tratados de Costa Rica (articulo 14-11); Boltvia (articulo 16-17); G-
3(articdo 18-10); Nicaragua (articulo 17-11); Tridngulo del Norte (articulo 16-19) y Chile
(articulo 17-19); en Merco Sur y la decisidn 344, se reconoce la profesién de las marcas notoria
para productos y servicios no similares, 47

47) Prictice Fiscal Labora! Errpresarial, Ok, it pdg. R 14
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CAPITULO SEGUNDO
EVOLUCION HISTORICA DE LAS MARCAS

2.0.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LAS MARCAS

Los antecedentes historicos o mas remotos de la figura central de esta tesis que es la
marca, los encontranmtos primeramente en China, en Grecia y en Roma.

Se ha dicho, en trminos del investigador Joaquin Rodriguez y Rodriguez, quien
sefiala, que el uso de las marcas es muy antiguo, encontrandose rastros de las antiquisimas
fibricas Chinas y [aponesas, en las que refabricaban mercancias de porcelana.

En Grecin y Roma, se marcaban estatuas, monedas, asi como una variedad de
miercaderia, se cree que todas estas mercancias fabricadas por los Chinos, Japoneses, Griegos y
Romanos entre otros pueblos y civilizaciones Astdticas, por lo que desde entonces ya aparecian
en dichos productos o mercancias, los signos distintivos que diferenciaban las mercancias de
las de otros productores o fabricantes de una gran variedad de mercaderias; asi como también
se hace mencion respecto a telas de seda, fabricadas por los chinos; respecto de Grecia y Roma
es digno de mencion las estatuas de mdrmol y demids figuras de ese material, fabricantes,
productores, distribuidores o vendedores.

Se dice que estos vendedores o distribuidores de mercaderias gritaban en las plazas;
J"ESTATUAS DE MARMOL SIN CERA"!, de aqui se dice que nace la palabra de SIN
CERA, SIN CERAMENTE.

Sigue diciendo el Licenciado Rodriguez y Rodriguez, citando a Ramella, que en la edad
media, la Marca de Comercio, se encontraba un tanto menos confundida gue la marca de
fabrica, y aun mds estando dichos productos bajo el régimen corporativo los productos debian
marcarse, mds que por el interés privado por la competencia de los demds productores; lo
anterior para poder ostentar un certificado de la autoridad piiblica que acreditara que los
productos habian sido fabricados bajo la observancia de los Reglamentos o Estatutos de la
corporacion ofreciendo plena seguridad a los consumidores.

Junto a la marca de la corporacién, (marca colectiva), tambien ya existia la maca
individual del maestro, que él adaptaba al gremio corporativo, asociacion colectiva de donde se
solicitaba LA MARCA COLECTIVA.#

En el contexto nacional y como antecedentes historicos encontramos al respecto lo
siguiente:

48) Joaquin Rodriguez y Rodrigues. ob. cit. pdg. 194
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No se tienen antecedentes de que en la época precortesiana hubiera disposiciones sobre
la materia, pero si en la Colonia, por lo que hace vinicamente a las marcas en los objetos de
plata, p.e., en las Ordenanzas dictadas en lo tocante al arte de plateria, por el Marqués de
Cadereyta, 20 de octubre de 1638. (Rangel Medina).

En los Codigos de Comercio que han regido en México (1854, 1884 y 1889), no aparece
una regulacién directa sobre la materia, aunque si disposiciones relativas a la misma. La
primera ley que de forma especial las reglamentd fue la Ley de Marcas de Fabrica del 28 de
noviembre de 1889. (Rangel Medina). ¥

La Ley sobre derecho de propiedad de los inventores o perfeccionadores de algiin ramo
de la industria, fue expedida y publicada el dia 7 de mayo de 1832.

Su objeto era proteger el derecho que tienen los inventores o perfeccionadores de algiin
ramo de la industria y hacerlo similar al de propiedad. Para oblener ese derecho el inventor o
perfeccionador, debia presentar al Gobierno Federal, Ayuntamiento o Gobernador del Estado o
Territorio respectivo la descripcion exacta de los dibujos, modelos y demds datos necesarios
para la explicacion del objeto que se proponia. Las autoridades por su parte le darian un
testimontio en forna.

Si el tramite no se hacia ante el Gobernador del Estado, el expediente se le turnaba;
elevadn al Gobierno Federal la solicitud éste la publicaba por tres ocasiones para que dentro de
un plazo de dos meses a partir de la publicacion, se pudiera alegar algin derecho de
preferencia. El Gobierno Federal por medio del Secretario de Relaciones Exteriores expedia al
irventor una patente; para la obtencion de la patente no era necesario examen de utilidad, solo
se negaba cuando iba en contra de la seguridad o salud piiblica, buenas costumbres, leyes,
ordenes o reglamentos; asi mismo el inventor podia solicitar exclusividad en su Estado, cuando
el irvento por su naturaleza se mantenia oculto a peticion de su titular, pero vencido el
término era del conocimiento priblico; su uso se limitaba a la industria, en caso de disputa por
una patente esta se ventilaba de acuerdo a las leyes conmumes, Ia maln fe causaba la pérdida de
la misma. La concesion se publicaba en la Gaceta y archivaban los documentos, los derechos
por la patente eran de tres a diez pesos, existia obligacion de que por lo menos la mitad de los
empleados debian ser mexicanos.

Ley de fibricas promulgada el 28 de noviembre de 1889, entro en vigor 1° de enero de
1890, por el Ejecutivo Federal, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el
Congreso de la Union.

El objeto de esta Ley era proteger las marcas industriales o mercantiles que amparaban
bienes fabricados o vendidos en el pais; el titular de la marca nacional o extranjero residente,

49) Instituto de Inoestigaciones Juridicas Fnaclopedia juridica Mexicana UN.A.M., Ob. cit. pdg. 919,



podia adquirir el derecho exclustoo de uso dentro del territorio, si residian en el extranjero
se regian por los tratados internacionales.

Para obtener la exclusividad de la marca el tramite se debia hacer en la Secretaria de
Fomento, previo cumplimiento de los requisitos de ley; una vez registrada la marca pertenecia
al primer poseedor o solicitante, si no habia antecedentes esta se trasmitia sin formalidades y
conforme al derecho comiin, la duracion de la marca era indefinida; se entendia abandonada
por clausura o falta de produccion por un aro; se entendia que habia falsificacion de marca
cuando se usaba una produccion exacta y completa de propiedad reservada o cuando se
confundia con otra depositada, y eran culpables de delito de falsificacion guienes la usaban
siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza.

Los delitos se juzgaban conforme al Cédigo respectivo y procedia la accion de dasios y
perjuicios.

Ley de patentes de invencion o perfeccionamiento expedida y publicada el 7 de junio de
1890 en el Diario Oficial de In Federacion.

De conformidad con el articulo 28 Constitucional los mexicanos y extranjeros,
intventores o perfeccionadores de la industria tenian derecho a la explotacion de la patente que
se le otorgaba por veinte arios, prorrogada por cinco afios mds y expropiada por el Ejecutivo
Federal por causas de utilidad piblica, previn indemnizacion. Para su registro se tenia que
acudir a la Secretaria de Fomento, el primero en solicitarla tenia preferencia y su publicacion
se hacia en el Diario Oficial de la Federacién durante dos meses de diez en diez dias, plazo en el
que se podria oponer quien tuviera mejor derecho, fuera de ese termino no se admitia ninguna
objecion. La patente expedida por la Secretaria de Fomento solo podia ser invalidada por
sentencia judicial y por causas de nulidad, se expedia a nombre de la nacion firmada por el
Presidente de la Republica y por el Titular de la Secretaria de Fomento inscrita en el registro.

Ley de patentes de invencion o perfeccionamiento expedida el 25 de agosto de 1903 y
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 1° de septiembre del mismo afio, tenia 16
capitulos: de las patentes; de la peticion y concesion de patentes; de los plazos y derechos
fiscales; de la explotacion, del titulo y sello; de la publicidad oficial; del examen; de la
transmision de los derechos que confieren las patentes; de la expropiacion, de la caducidad y
nulidad de las patentes; de la responsabilidad penal y civil para la obtencion de la renovacion
de las resoluciones administrativas; procedimiento para juicios civiles; procedimiento para los
juicios penales; de las publicaciones y museo y de las patentes por modelos y dibujos
industriales 0.

2.0.2 LEY DE MARCAS DE FABRICA.

50) Fernando Sevrane Migallon La Propiedad Industrial en of Derecho Mexicano, Editorial Pornia, S.A. Mexico 1987. Piy. 26, 27 y 28
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En este apartado se analizard a la Ley de marcas de fibrica y como antecedente
historico empezaremos por manifestar que Ia primera ley de marcas de fibrica fue publicada el
28 de noviembre de 1889, siendo presidente de la repriblica el General Porfirio Diaz.5!

Esta ley de marcas fue elaborada con el poco propésito de reglamentar las marcas asi
como los derechos de los fabricantes de productos; por cierto en aquellos Hempos no existian
tantas fibricas en comparacion con los tiempos de hoy dia; por otra parte, el Presidente Diaz,
no era muy afecto a la creacion de fibricas industriales ni a la formacion o creacion de
instituciones sindicales, esto ultimo era por la sencilla razon de que, él decia, que los sindicatos
de las fibricas que con ese motivo se formaban acababan con la riqueza de un pats. Esta ley
totalmente deficiente en su contenido regulaba los derechos sobre las marcas de fibrica o de
fabrica.

Por otra parte el maestro Rangel Medina, seriala, que dicho cuerpo legislativo, el cual
entré en vigor el primero de enero de 1890, es el que marca el paso de transicion entre la
reglamentacion tan deficiente que esos bienes recibian del Codigo de Comercio y del Codigo
Penal.

El principal objeto de esta ley era proteger las marcas industriales o mercantiles que
amparaban bienes fabricados o vendidos en el pafs.

En los diecinueve articulos que integran esta ley se introducen importantes
disposiciones gue por su contenido sefialan serio emperio no solo en el interés del productor
sino que también el interés general, asi como se establece que no podrin considerarse como
marca la forma, color, locuciones, o designaciones que no constituyan por si solas el signo
deterrinamte de la especialidad del producto, rechazindose también como constitutivo de
marca el signo que sea contrario a la moral (articulo 3).

Notas caracteristicas que este sistema de proteccion a las marcas presenta son las
siguientes:

Solo puede pretender adquirir la propiedad de una marca el primero que hubiese hecho
uso de ella legalmente (art 8).

Para la adquisicion de la propiedad exclusiva de una marca se obtienie en virtud de la
declaracion hecha por la Secretaria de Fomento, respecto de que el interesado sea reservado en
sus derechos ( art. 9).

La declaracion de referencia se hace sin examen previo bajo la exclusiva responsabilidad
del solicitante y sin perjuicio de los derechos de tercero, quien podra presentar oposicion ante el
registro dentro de los 90 dias siguientes a la publicacion de la solicitud.

51) David Rangel Medma. Tratede de Derecive Marcario, Editorial Libros De México, 1960, Pigma 20
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En caso de oposicion, el registro solo se llevard a cabo hasta que la autoridad judicial
decida a favor de quien esta el mejor derecho ( art 10).

Las marcas no se trasmiten sino con el establecimiento para cuyos objetos de
fabricacion o de comercio sirvan de distincion; pero su transmision no esta sujeta a ninguna
formalidad especial y se verificara conforme a las reglas del derecho commin (art 11).

La duracion de las propiedades de las marcas es indefinida; pero se entenderd
abandonada por la clausura o falta de produccion por mis de un asio de la fabrica o
establecimiento que la haya empleado (art 12).

Es motrvo de nulidad de una marca el haberse obtenido en contravencion de las
prescripciones legales; pero se requiere instancia de parte para ser declarada, precisamente por
una autoridad judicial ( art 14).

A un cuando el nombre oficial de esta ley es el de marcas “de fabrica” ello no significa
que se excluya la reglamentacion de las comerciales, pues los textos que hemos extractado
aluden indistintamente al fabricante o al comerciante a las mercancias fabricadas o a las
vendidas, al establecimiento industrinl o a I casa comercial.

Ninguna declaracion aparece en esta ley acerca de los preceptos que sobre la materia de
marcas consigna el codigo de comercia entonces vigente por lo que respecta a la inscripcion de
los titulos de marcas en el registro de comercio, razon por la cual continuaron vigentes.

Ast lo atestigua la expresa derogacion que en la ley de 1903 se hizo en su articulo 91
transitorio.

El Licenciado Fernando Vega seriala con respecto a la ley de 28 de noviembre de 1889;
esta ley fue un verdadero ensayo de legislacion sobre marcas, impuesto por la exigencia del
progreso industrial en sus albores.

2.0.3 LEY DE MARCAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO

La Ley de Marcas Industriales y de Comercio de fecha 25 de agosto de 1903, publicada
en el Diario Oficial de la Federacion, el dia 02 de septiembre del ario de 1903, su contenido
constaba de ocho capitulos, cuyo contenido se distribuia de la siguiente manera:

a) Definicion;

b) Registro y nulidad;

¢). Penas;
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d) Procedintiento para obtener la revocacion de las resoluciones administrativas;
e) Procedintiento para los juicios civiles;
J) Procedimiento para los juicios del orden Penal y Nombres y Avisos Comerciales
8 Derechos Fiscales y Transitorios.

Este cuerpo legislativo, por primera vez definia lo que deberia entenderse por Marca;
explicaba las caracteristicas precisas de una cosa o bien tangible; asimismo detallaba los
requisitos que se debian cumplir para hacer el registro y el derecho exclusivo que sobre el
mismo tentan; las marcas que mo podian ser registradas, otorgaban los mismos derechos a
mexicanos y extranjeros, pero esto acontecia sientpre que habia reciprocidad con el pais a
tratar; asi mismo establecia In transmision y enajenacion de nulidad y obligacion de publicar
todos los anteriores tramites en la Gaceta Oficial de Patentes y Marcas.

En materia de sanciones establecia las penas a quienes infringian la Ley, y la
posibilidad de demandar los darios y perjuicios que se hubiesen ocasionado al empresario o
productor, para lo cual los Tribunales Federales establecian los requisitos para la tramitacion y
obtencion de la revocacion de la marca, los interesados contaban con un término de 15 dias
para acudir ante el [uez correspondiente; este procedimiento civil era sumario.

En el orden penal estos juicios se desarrollaban conforme a las reglas de los criminales,
pues tenian esa categoria, ambos juicios se podian llevar a cabo de manera simultinea.?

A continuacion se expondrd a grandes rasgos el contenido de esta ley, que define a la
marca; diciendo que es el signo o demominacion caracteristica y peculiar usada por el
industrial, agricultor o comerciante en los articulos que produce o expende, con el fin de
regularizarlos y denotar su procedencia y hace una enumeracion enunciativa de lo que puede
constituir la marca ( art. 1).

Para adquirir el derecho exclusivo al uso de una marca, es necesario hacer su registro
en la oficina de patentes y marcas ( art. 2).

Por primera vez el registro de las marcas se tramito y efectud por una oficina
especialmente creada apara ello tal como existe en la actualidad, mediante la solicitud
respectiva ( art. 3) pudiendo registrar la marca todo mexicano o extranjero (art. 4).

Como la derogada Ley de Fabricas de 1889, esta ley también adopto el sistema Francés,
conforme al cual el registro se hace sin ningiin examen de novedad bajo la exclusiva
responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero, limitindose la oficina de patentes y

52) Fernando Servario Migallon. Ob. cit. pigs. 29y 36



marcas a la practica de un examen puramente administrativo de los documentos
presentados (art. 10).

De modo expreso se prohibe el registro de aquellos signos que no reunian los requisitos
de capacidad distintiva como los nombres o denominaciones genéricas. Tampoco podran
registrarse los signos que no satisfagan el requisito por la licitud de las marcas como son los
contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y lo que tiende a
ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideracion. Por la misma razon no se pueden
registrar como marca las armas escudos y emblemas nacionales, y de estados extranjeros, sin el
respectivo consentimiento de ellos (art. 5)

El registro comienza a surtir sus efectos desde la fecha de su presentacion a la oficina de
patentes y marcas (art. 7) y deberi renovarse cada 20 afios (art. 6).

Se reconoce prioridad a las marcas cuyo registro se pida en México dentro de los cuatro
meses de haber sido pedido en otro pais, siempre que haya reciprocidad en tal respecto para los
ciudadanos mexicanos ( art. 8).

Se introduce el sistema de la cesion libre de la marca registrada la cual puede
transmitirse y enajenarse como cualquier otro derecho, pero es obligatorio el registro de la
transmision en la oficina de patentes y marcas, sin cuyo requisito el traspaso no produce
efectos en contra de tercero (art. 12).

También se implanta la obligacion que tienen los fabricantes, agricultores y
comerciantes de indicar ostensiblemente gue sus marcas estin registradas ( art. 9).

El articulo 15 de la Ley de Marcas Industriales y de Comercio establece que
genéricamente se estipula que el registro de una marca es nulo cuando se haya hecho en
contravencion a las disposiciones de la propia ley y como tinica causal especifica se consigna la
relativa a que la marca ya se hubiese registrado con anterioridad por otro.

Por lo que hace al articulo 16 establece; ademds de quien se crea perjudicado por el
registro, la accion para pedir la nulidad también corresponde al Ministerio Publico en los casos
de interés general.

Los articulos 17 y 35 de la ley que se analiza establecen la competencia de la oficina de
marcas y paientes para declarar Ia nulidad de registro de una marca.

La base de la actual reglamentacion penal del derecho marcario también se debe a esta
ley, atentas las detalladas y completas reglas que contiene sobre penalidad por uso ilegal y
falsificacion de una marca, asi lo establece el articulo 18, al referirse a la venta de mercancia
marcada ilegalmente para inducir al piiblico en error, por usar marcas en las que se hagan
indicaciones falsas, asi como la omisién de leyendas obligatorias o la falsa indicacion de que
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una marca esta registrada, asi lo establecen los articulos 19, 20, 23, 24 y 25 de la ley en
estudio.

Lo mismo debe decirse por lo que hace a la reglamentacién de las acciones por darios y
perjuicios, acciones establecidas por los articulos del 29 al 32 y del 47 al 65, ast como de las
numerosas disposiciones establecidas para la persecucion de los delitos como lo sefialan los
articulos del 33 al 38 y 66 al 72.

Innovaciones también dignas de mencionarse es la relativa al procedimiento para
obtener ante los jueces de Distrito de la Ciudad de México la revocacion de las resoluciones
administrativas de la oficina de patentes y marcas, en los casos en que los interesados no
estuvieren conformes, asi lo establecian los articulo del 39 al 46. Como mis adelante veremos,
este procedimiento judicial revocatorio solo subsistio en la ley de 1928, habiéndose suprimido
en la ley vigente de hoy dia, lo cual ha determinado que sea el juicio de amparo el 1inico medio
para impugnar las resoluciones administrativas de la Secretaria de Economia en cuestiones de
marcas.

La obligacién de inscribir en el registro de comercio los certificados de marcas, como lo
establecia el codigo de comercio que dejo de ser aplicable; y es a partir de entonces que el
registro de las marcas se llevo a cabo en la Oficina de Marcas.

La ley de Marcas Industriales y de Comercio de 1903, también reglamento por vez
primera el nombre comercial y el aviso comercial, asi lo establecian los articulos del 73 al 84.

Signos distintivos de la hacienda mercantil que guardan estrecho vinculo con las
marcas, lo que viene a explicar que sin perjuicio de las normas especiales de tales elementos de
la empresa, la misma ley disponga que le son aplicables miltiples preceptos relativos a las
marcas.

Cabe decir, que la funcion adjetiva de sefialar las circunstancias necesarias para aplicar
esta ley, se realizo a través de sus 27 articulos que integran su reglamento de igual fecha.>3
2.04 LEY DE MARCAS DE AVISOS Y NOMBRES COMERCIALES

Esta Ley fue expedida el 21 de junio de 1928 por el Ejecutivo Federal. En el ejercicio de sus
facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la Unidn el 16 de enero de 1928.

Fue la primera Ley que se expidio bajo la Constitucion de 1917, siendo mds técnica en su
estudio y terminologia, establecia el derecho exclusivo para el uso de una marca, para

53) David Rangel Medina. Ob. cit. pig 27-30



distinguir los articulos y su procedencia, las nuevas marcas se debian registrar en el
Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaria de la Industria, Comercio y Trabajo
y podia ser solicitado por cualquier persona fisica 0 moral nacional o extranjera.

Las marcas establecian cualidades para los nombres en una forma distintiva, las
denominaciones por cualquier medio que hiciera susceptible y las leyendas, muestras o
enserianzas de sus establecimientos, aplicadas a las mercancias que venden.

Para obtener el registro de una marca, tenia que presentarse al Departamento de la
Propiedad Industrial referido, la solicitud, una descripcion de la marca, las reservas que se
hacian y su modelo; y un clisé de la marca en doce ejemplares; la fecha en la que se comenzé a
usar; y el pago del impuesto fiscal para el examen de solicitud.

El derecho de uso exclusivo se consignaba en un titulo que expedia el Departamento de
la Propiedad Industrial; incluin una copia de la descripciom, reservas y etigueta o ejemplar de
la marca; nombre del titular, fecha legal de la marca y la ubicacion del establecimiento
industrial o comercial del propietario.

Los Efectos del registro duraban veinte arios a partir de la fecha y hora de presentacion
de Ia solicitud y podia ser renovada en forma indefinida en periodos de diez afios.

Contemplaba la facultad del Departamento de la Propiedad Industrial para formular la
declaracion de falsificacion; imitacion o uso ilegal de una marca, nombre o aviso comercial,
que se hacia en contra de la Ley y el derecho de quienes resultasen afectados, para demandar
judicialmente su revocacion.

Asimismo, La Ley de Marcas y Avisos Comerciales de 26 de junio de 1928, adopta en
cuanto al de adquirir el derecho sobre la marca, el sisterna mixto atributivo-declarativo, pues
ademis de otorgar el derecho exclusivo al registrante de la marca también se reconoce el uso de
Ia marca como fuente de derechos sobre la misma. (art. 1°, 4°, 5°, 6° y 39 fracciones I y II).

Por primera vez se faculta al estado a declarar, cuando lo estime oportuno, el uso
obligatorio de las marcas para aquellos articulos que por su origen, naturaleza o aplicacion se
relacionen intimamente con la economia del pais y sus necesidades puiblicas (art. 3).

Entre los signos no registrables como marcas se_incluyen: los envases del dominio

puiblico o de uso coymin; las marcas que puedan confundirse con otras anteriormente
registradas; las que puedan inducir al priblico en error sobre la procedencia de las mercancias o
los nombres que indiquen simplemente la procedencia de los productos, salve que se trate de
lugares de propiedad particular y se tenga el consentimiento del propietario. ( art. 7°,
fracciones I, VII1, IX y X).
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Se establecio el examen de novedad como requisito previo al registro de una marca, asi
como el procedimiento de vposicion de los terceros que se consideren afectados. (arts. 14, 17, 18
y 23).

Se dispuso que los interesados, de comiin acuerdo, se podian someter a la resolucion de
una [unta Arbitral para discernir sobre la semejanza entre una marca presentada para su
registro y las serialadas como anteriores estipulindose que seria inapelable el fallo de los
drbitros, el cual serviria de base a la oficina de Ia Propiedad Industrial para admitir o rechazar
la marca solicitada. ( art. 21).

Se introdujo la prictica de exdamenes extraordinarios de novedad de las marcas, a
solicitud de persona interesada o por orden de autoridad Judicial. ( Arts. 36, 37 y 38).

Se consideraron especifica y limitativamente las causas por las cuales el registro de una
marca es nulo. (Art. 39), conservindose las bases de la Ley anterior por la cual la nulidad era
procedente si se contravenian disposiciones de la Ley que le dio origen, que un registro es nulo.

La Ley De Patentes De Invencién fue expedida por el Ejecutive Federal el 26 de junio
de 1928, con facultades extraordinarias concedidas al Congreso de la Unién por Decreto de 16
de enero de 1928. Esta Ley como las anteriores buscaba proteger el derecho del inventor contra
terceros y regular la proteccion de ese derecho.

2.0.5 LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE 31 DE DICIEMBRE DE 1942.

La Ley de Propiedad Industrial, expedida el 31 de diciembre de 1942, y publicada en el
Diario Oficial de la Federacién en la misma fecha, se componia de 9 titulos:

a).-Disposiciones Preliminares;

b).-Patentes de irvencion;

c).- Marcas;

d).-Avisos Comerciales;

e).- Procedimiento para dictar las declaraciones administrativas;
).~ Publicidad en los Derechos De Propiedad Industrial;

).~ Responsabilidades Penales y Civiles;

h).- Procedimientos Judiciales
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Regulaba la propiedad Industrial, las patentes de invencién y mejoras, los nombres
comerciales, las marcas, etc. diferenciando las invenciones patentables y las que no lo eran; la
exclusividad del propietario de una patente y los derechos para hacerla valer ante los
Tribunales.

Preveia los requisitos y la forma de obtenerla ante la Secretaria de Economia Nacional,
plazos de vigencia que eran de 15 avios improrrogables, los derechos fiscales y la sancién por no
cubrirlos en tiempo; los términos y condiciones para su explotacion, la transmision y
expropiacion de la misma, el examen extraordinario de novedad, los casos de invasion por uso,
explotacion o importacion ilegales, la declaracion de invasion en estos casos o por importacion
ilegal los gque se publicaban en In Gaceta de la propiedad Industrial comunicindose a la
Procuraduria General de la Republica; y su nulidad o caducidad se hacia administrativamente
a peticion de parte o de oficio

Respecto de las marcas, serialaba que quienes la usaran o quisieran usarla para
distinguir los articulos que fabricaran o produjeran y denotar su procedencia; podian adquirir
los derechos exclusivos de uso, mediante su registro ante la Secretaria de Economia Nacional,
con las formalidades y requisitos de Ley; distinguia lo que se admitia como marca, los plazos de
renovacion que eran de 10 arios y derechos fiscales y sancion por no pagarlos en tiempo. Las
marcas debian usarse como se registraban, por no explotarse por 5 anios, se extinguian, podia
otorgarse una copropiedad; las marcas no se podian transmitir o enajenar con las formalidades
de la legislacion civil y registrarse en la Secretaria de Economia Nacional para que surtieran
efecto contra terceros. La declaracion de falsificacién, imitacion o uso ilegal de una marca se
hacia administrativamente y se publicaba en la Gaceta de Ia Propiedad Industrial,
comunicindose a la Procuraduria General de la Republica; y su nulidad o caducidad se hacia
administrativamente q peticion de parte o de oficio.

Esto se puede interpretar como un antecedente del impedimento de registro de marca
por la naturaleza que implicaba la imitacion de un producto o mercancia, toda vez que en esa
legislacion ya se contaba con un precepto juridico que contemplaba el no registro de marcas e
inclustve existia un listado de las que no bebian ser registradas..

2.0.6 LEY DE INVENCIONES Y MARCAS DE 10 DE FEBRERO DE 1976.

Esta Ley de Invenciones y Marcas se expidio el 30 de diciembre de 1975 y fue publicada
en el Diario Oficial de la Federacion el 10 de Febrero de 1976.

La ley de Invenciones y Marcas consigna disposiciones en las que de alguna manera

independientemente de que se encuentre o no registrada la marca tiene consecuencias legales el
uso de la misma.
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En la ley de referencia encontramos diversos articulos que le reconocen un derecho a
guien ha hecho uso de la marca, ya sea estimando el uso como un elemento para el nacimiento
de un derecho o bien para poner el derecho nacido del uso al derecho adquirido por un tercero
como consecuencia del registro de la marca.

a) El articulo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas reconoce que el registrante de una
marca no tiene accion contra el que la uso primero, o sea, que reconoce el derecho de excepcion
frente a un tercero que registro la marca.

b) Pero a su vez otorga el derecho de solicitar el registro de la marca a quien la uso
primero y el de nulificar el segundo.

¢) El articulo 100 de la ley de Invenciones y Marcas establece la obligacion de
manifestar en la solicitud de registro la fecha en que se principié a usar la marca, fecha gue no
podrd ser modificada ulteriormente.

d) El articulo 147, de la mencionada Ley de Invenciones y Marcas dispone cuando es
nulo el registro de una marca, a grado tal que se pueda nulificar un registro expedido
posteriormente.

Para que los derechos transcritos con anterioridad se pudieran hacer valer era necesario
cubrir primero ciertos requisitos legales. ‘

En primer lugar era necesario que quien haga valer el mejor derecho de uso comprobara
haber usado la marca ininterrumpidamente en el Pais, con anterioridad a la fecha de uso
declarada por el que la registro, en segundo lugar, que ademds del uso existiera un registro en
el extranjero y que se diera la reciprocidad entre nuestro pais y nguel en el que se hubiese
registrado.

En opinion del Licenciado Alfredo Rangel Ortiz, dichos requisitos eran secundarios,
toda vez que lo importante es el reconocintiento del derecho que nace por el uso.5
2.0.7 LEY DE FOMENTO Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE
1991.

Esta Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial se publico en el Diario
Oficial de ln Federacion el 27 de junio de 1991.

54) Fermamdo Serramo Migallon. Ob. cit. pugs. 29 a 34.



La Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial consigna disposiciones en
Ins que de elguna manera se hacen importantes modificaciones a la derogada ley de
Imvenciones y Marcas.

En la ley de referencia encontramos que la Secretaria de Economia Nacional pasa sus
Jfacultades a la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, quien contard con las facultades
de divulgacion de acervos documentales sobre invenciones publicadas en el pais o extranjero,
elaboracion, actualizacién y difusion de directorios de personas fisicas y morales dedicadas a la
generacion de invenciones y actividades de investigacion tecnolégica, asi como a prestar
servicios relacionados con el desarrollo industrial y comercial de los procesos de produccion o
de los bienes y servicios resultantes; la realizacion de concursos, certdmenes o exposiciones; la
asesoria o empresas o intermediarios financieros para emprender o financiar la construccién de
prototipos y el desarrollo industrial o comercial de determinadas invenciones.

Astmismo surge la creacion del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a quien
se le confieren las siguientes facultades:

a) Ser un organo de consulta y apoyo técnico de la Secretaria de Comercio y Fomento
industrial en materia de propiedad industrial;

b) Difundir, asesorar y dar servicio al piiblico en esta materia;

¢) Coadyuvar con la Secretaria en la realizacion de sus funciones previstas en los
articulos 5° y 6° de esta Ley;

d) Fomentar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el
pais o en el extranjero;

e) Realizar estudios sobre la situacion de la propiedad industrial en el dmbito
internacional:

.- Efectuar irvestigaciones sobre el estado de la Técnica y,
&).- Las demds que se requieran para su eficaz funcionamiento.

A la Secretaria de Comercio y Fomento industrial, se le faculta para editar por lo
menos trimestralmente la Gaceta mediante la cual se dard a conocer cualquier inconformidad
de interés sobre la propiedad industrial y las demds materias que se determinen; entre las
cuales se encuentran las siguientes: a) Una seccion reservada para la Direccion, con los
espacios necesarios para anotar la fecha legal y hora de presentacion de la solicitud, el mimero
de folio y el expediente que le corresponda; el mimero de registro cuando se conceda, el lugar y
fecha de concesion y la firma del funcionario competente de la Direccion; b) Una seccion
Henada por el solicitante en la que indicara: Denominacion de la marca o en su caso precisar st
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es innominada o mixta, clase a la que pertenece, producto o servicio a los que aplica, fecha
del primer uso de 2 marca, tipo de establecimiento y ubicacion del mismo, nombre, domicilio y
nacionalidad del solicitante, nombre, domicilio y nacionalidad del apoderado; cuando se
reclamara prioridad se debia indicar el pais de origen, la fecha y el nimero de Ia solicitud
extranjera; ¢) Una seccion para la descripcion de la marca; d) Una seccién para pegar un
ejemplar o marbete de In marca; e) Una seccion para las reservas, donde se expresara en que
consiste dicha marca y los elementos de que se compone y f) Una seccion para la exclusion de
las leyendas o figuras no registrables contenidas en la etiqueta, cuando la marca tambien
aparezca en ella.

Se hace extensiva la proteccion del registro para marcas nacionales e internacionales
registradas en México.

Los titulares o usuarios autorizados previa la operacién de importacién y solicitud
podrin importar por un tercero mercancia que ostente cualquier marca, siempre y cuando se
haya verificado en la aduana en la que se encuentre la mercancia, la legitimidad de la marca
gue ostente. Si para Ia verificacion se requeria de un plazo mayor de tres dias hibiles, no se
permitia la introduccién del producto aun y cuando se haya otorgado fianza para garantizar
los davios y perjuicios, pero st la mercancia venia amparada por certificacion de la autoridad
competente del pais de origen en el sentido de que la marca que ostentaba el producto era
legitima, no se detenia la importacion del mismo, siempre y cuando fuera reciproco el mismo
trato con la mercancia nacional.

Para obtener ¢l registro de una marca se debia presentar ante la Secretaria de Comercio
y Fomento industrial, Ia solicitud respectiva por duplicado, incluyendo los siguientes datos; la
denominacién de la marca, o si se trata de innominada o mixta, asi como los datos de ubicacion
del establecimiento comercial, industrial o de servicios, precisando el pais, la poblacion, calle y
mimero, y acreditar la existencia del establecimiento en case de que lo requiriera la Secretaria.

Si en la solicitud de registro se encontraran datos incompletos o deficientes se requeria
que los completara o corrigiera otorgdndosele un piazo no mayor de dos meses, transcurrido el
cual y si no se cumplia con el mismo se tenia por abandonada la solicitud y por perdida la
Jecha legal de presentacion.

Cuando se pretendia que diversos articulos le reconocieran un derecho a quien habia
hecho uso de ln marca, ya sea estimando el uso como un elemento para el nacimiento de un
derecho o bien para poner el derecho nacido del uso al derecho adquirido por un tercero como
consecuencia del registro de la marca.

a) El articulo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas reconocia que el registrante de una
marca no tenia accion contra el que la uso primero, o sea, que reconocia el derecho de excepcion
frente a un tercero que registro la marca.



b) Pero a su vez otorga el derecho de solicitar el registro de la marca a quien la uso
primero y el de nulificar el segundo.

c) El articulo 100 de la Ley de Invenciones y Marcas establecia la obligacion de
manifestar en la solicitud de registro la fecha en que se principio a usar la marca, fecha que no
podri ser modificada ulteriormente.

d) El articulo 147, de Ia mencionada Ley de Invenciones y Marcas disponia cuando era
nulo el registro de una marca, a grado tal que se podia nulificar un registro expedido
posteriormente.

Para que los derechos transcritos con anterioridad se pudieran hacer valer era necesario
cubrir primero ciertos requisitos legales.

En primer lugar era necesario que quien hiciera valer el mejor derecho de uso
comprobara haber usado la marca ininterrumpidamente en el Pais, con anterioridad a la fecha
de uso declarada por el que la registrd, en segundo lugar, que ademds del uso existiera un
registro en el extranjero y que se diera la reciprocidad entre nuestro pais y aquel en el que se
hubiese registrado.>

2.0.8 LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL POR DECRETO
2 DE AGOSTO 1994

Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion de fecha 2 de agosto de 1994
se reformo el titulo de la ley anterior denominada Ley de Fomento y Proteccion Industrial
para quedar como Ley de la Propiedad Industrial.

Constando ahora de siete titulos:

1.-Titulo Primero Disposiciones Generales

Capitulo Unico

2.-Titulo Segundo, De las invenciones, Modelos de Utilidad y Disefios Industriales.

Capitulol  Disposiciones preliminares
Capitulo 11 De las patentes

Capitulo Il De los modelos de utilidad
Capitulo IV De los Diserios industriales
Capitulo V. De la tramitacion de patentes

55) Ley de Famento y Proteccion de La Propiedad Industrial. Editorial Porria, S.A., México 1991. Pag= S, 10. 32, 40. 104 -110



Capitulo VI De las licencias y la transmision de derechos
Capitulo VI De la nulidad y caducidad de patentes y registros
3.- Titulo Tercero, De los secretos industriales; |

Capitulo Unico
4.- Titulo Cuarto, De las marcas y de los avisos y nombres comerciales

Capitulo]l  De las marcas

Capitulo I De las marcas colectivas

Capitulo 11l De los avisos comerciales

Capitulo IV De los nombres comerciales

Capitulo V. Del registro de marcas

Capitulo VI De las licencias y la transmision de derechos
Capitulo VIl De la Nulidad, caducidad y cancelacion de registro

5.- Titulo Quinto: De las denominaciones de origen,

Capitulol  De la proteccion a la denominacion de on'gen
Capitulo I De la autorizacion para su uso

6.-Titulo Sexto: De los procedimientos Administrativos

Capitulo]  Reglas generales de los procedimientos
Capitulo Il Del procedimiento de declaracién administrativa
Capitulo Il Del recurso de reconsideracion

7.- Titulo Séptimo: De la inspeccion de las infracciones y sanciones administrativas y
de los delitos.

Capitulo]  De la inspeccion
Capitulo 11 De las infracciones y sanciones administrativas

Transitorios:

Como se aprecia de la lectura del indice de la Ley de la Propiedad Industrial vigente,
en su titulo cuarto denominado de las marcas y avisos comerciales, el mismo consta de siete
capitulos, todos referentes a las marcas y que en orden refieren lo siguiente: capitulo I.- De las
Marcas, capitulo I1.- De las Marcas Colectivas, capitulo Ill.- De los Avisos Comerciales,
capitulo IV.- De los Nombres Comerciales, capitulo V.- Del Registro de Marcas, capitulo VI.-



De las Licencias y Transmision de Derechos, Derechos, VII.- De Nulidad, Caducidad y
Cancelacion de Registro.

El capitulo primero referente al Derecho de Marcas, de la ley de la Propiedad
Industrial, en sus articulos 87, 88 y 89, refiere los signos considerados como marca y en el
precepto juridico 90 contiene implicito un listado completo de las denominaciones, signos,
figuras, colores, emblemas, etc., que no son aptos de ser registrados y que se analizarin en el
capitulo siguiente de este trabajo; asi mismo el articulo 91 de la ley en cita establece que no
podri usarse ni formar parte del nombre comercial, la denominacion o razon social de ningiin
establecimiento o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusion
a otra marca previamente registrada, siempre y cuando se cuando se trate de establecimientos
o0 personas morales sin consentimiento del titular, de lo contrario se aplicaran sanciones
independientemente que se pueda demandar fudicialmertte.%

50) Ley de La Propiedad Industrial editorial. Ob. cit. Indice y pdg. 258



CAPITULO TERCERO

LOS CRITERIOS SEGUIDOS POR LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA LAS
MARCAS NO REGISTRABLES

3.0.1.- LAS MARCAS NO REGISTRABLES EN LA LEY DE LA
BROPIEDADYINDUSTRIAL sunersnimavsersmmmimmsms s 66

3.0.2- ARTICULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL .. 73

3.0.3.- CRITERIOS DERIVADOS DE LA LEY DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL CONSTITUTIVOS DE NEGATIVA DE

REGISTRO DE MARCA. .....conuimmmmisisissmssmamsssmsismsissssssosses 75
3:04= MARCAS DESCRIPTIVAS ...c.cccommiismmmimmismesissisasescomssnmainsin 76
3.0.5.- MARCAS RELATIVAS A SIGNOS PATRIOS Y EMBLEMAS

RIFICIH ST oo e e T T R 77
3.0.6- MARCAS QUE INDUCEN A ERROR O CONFUSION ............... 80

3.0.7.- MARCAS QUE ESTAN INTIMAMENTE VINCULADAS
A UNA PERSONA O EMPRESA mmmmmamninnastanaiims 83



CAPITULO TERCERO

LOS CRITERIOS SEGUIDOS POR LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA
LAS MARCAS NO REGISTRABLES.

3.0.1 LAS MARCAS NO REGISTRABLES EN LA LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

Desde que el comercio se extendio primero a nivel de zona, después a nivel local o
regtonal de acuerdo al grupo étnico; primero utilizando la distincion o marca de los productos
segtin los usos y costumbres de cada clan, etnia o region, mismos que por el uso continuo de la
marca de alguna manera se le daba la categoria de ley para poder controlar el desarrollo del
comercio, pero conforme se extendi6 este de un pueblo a otro e inclusive entre paises, se hizo
necesario el nacimiento de derechos y obligaciones escritas, asi como la creacion de 6rganos de
Jjusticia, hoy dia el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y en su caso los Juzgados y
Tribunales administrativos como entes reguladores de la materia; asi como los cédigos y Leyes
respectivos que contienen las normas juridicas que permiten el ejercicio o coercion sobre el o
los individuos que incumplen; asimismo se hizo necesaria la proteccion a los signos marcarios
que permiten distinguir un producto de otro del mismo genero o especie y a un fabricante de
otro ante el consumidor.

Los fabricantes identificaban su mercancia por la calidad, durabilidad, estilo, modelo,
grabado, tamario, incrustaciones, etc., que cada productor implantaba a su producto, también
servia para definir la region de donde provenia, pues por las caracteristicas lo podia distinguir
a simple vista; aunado a que con ello el fabricante buscaba, primero evitar que se confundiera
su producto en el mercado, hacerse de prestigio y reconocimiento, dar a conocer su articulo o
servicio, evitar que el consumidor se confundiera entre un producto y otro de la misma especie
o genero.

Asimismo para poder regular las relaciones comerciales y que un comerciante no
marcara su producto igual al de otro productor o que uno de ellos lo hiciera para engariar al
consumidor o desprestigiar al fabricante original, en cada pais se hizo necesaria la creacion de
leyes que regularan esta cuestion, al inicio se legislé en Codigos Civiles esos hechos,
posteriormente se fraspasaron a un Codigo de Comercio y en la actualidad en nuestra
legislacion existe la Ley de la Propiedad Industrial, que regulaban el registro, impedimento de
registro, uso y goce, asi como sanciones y procedimientos de nulidad de las marcas en el
comercio; asimismo conforme se hizo necesaria la individualizacion del derecho de marca en
una ley o reglamento, también surgieron nuevos conflictos comerciales y se hizo necesario que
surgieran organos que impartieran fusticia y que contaran corn las facultades especiales para
regular el registro de las marcas y que se restringiera el mismo para los signos que no
reunieram los requisitos necesarios y alcanzaran esa categoria.
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Restricciones que se encuentran plasmadas en las diversas legislaciones de los paises e
incluso en los Tratados y Convenios Internacionales, para ejemplificar lo anterior se citardn
algunos fragmentos de comvenios internacionales como lo es el convenio de Paris de 1883
ratificado en términos de la Ley 17.011, en la Ronda de Uruguay del que deviene el Acuerdo
de Marrakech, segiin el texto de Lisboa, Portugal o en América Latina la Ley Argentina
mimero 22.362 sancionada en 1958, antes de entrar al ondlisis de  nuestra legislacion
mexicana se hard una breve trascripcion de los convenios ya referidos.

ARTICULQ 6 BIS DEL CONVENIQ DE PARIS

(1) Los paises de la Unidn se obligan, bien de oficio, si la legislacién del pais lo permite,
bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una
marca de fabrica 0 de comercio que constituya la reproduccion, imitacion o traduccion,
susceptibles de crear una confusion, de una marca que la autoridad competente del pais de
registro o de uso estimara ser ahi notoriamente conocida ya como marca de una persona que
pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.
Ocurrird lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccion de una
marca notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusion con ésta.

(2) Deberd concederse un plazo minimo de cinco arios a contar de la fecha del registro
para reclamar la anulacién de dicha marca. Los paises de la Union tienen la facultad de prever
un plazo en el cual deberd ser reclamada la prohibicion del uso.

(3) No se fijard plazo para reclamar la anulacién o la prohibicion de uso de las marcas
registradas o utilizedas de mala fe.

Del texto del referido Convenio se resalta el hecho de que los paises de la Union se
obligan, bien de oficio, teniendo como requisito que la legislacion del pais lo permita, a
instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de
fabrica o de comercio, que a su vez implique o constituya la reproduccion, imitacion o
traduccion, susceptibles de crear una confusion en el piiblico consumidor, de una marca que la
autoridad competente del pais extranjero haya registrado o que por su uso se estimara ser ahi
notoriamente conocida, como marca de una persona que pudiera resultar favorecida con el
Convenio en mencion y ser utilizadn para adherirse a productos idénticos o similares. Lo
mismo sucederd cuando la parte elemental de la marca constituya la reproduccion de una
marea notoriamente conocida o una imitacion susceptible de crear confusion con ésta. 57

Desprendiéndose de este parrafo el antecedente DEL NO REGISTRO DE MARCAS,
previsto ya en nuestras legislaciones.

57) C.D. Compila - Tratados. Peder Judicial de Y Federacién. Suprema Corte de Justicia de la Nacidn. Ménico 2004.



Asimismo y a manera de antecedente tomaremos como un ejemplo de no registro de
marcas el existente en La Ley Argentina mimero 22.362, sancionada en 1958, los tres
primeros articulos de esta Ley estin destinados a indicar precisamente que es lo que se puede
registrar como marca y que no se puede registrar cormo marca.

El articulo 1° de dicha Ley, establece, “puede registrarse como marcas para distinguir
productos y servicios, una o mds palabras con o sin contenido conceptual, los dibujos; los
emblemas; los monogramas; los grabados; los estampados; los sellos; las imdgenes; las bandas;
las combinaciones de letras y miimeros; las combinaciones de colores aplicados en lugar
determinado de los productos o de los envases; los emvoltorios; los envases; las letras y
mimeros por su dibujo especial; las frases publicitarias; los relieves con capacidad distintiva;
asi como todo signo con capacidad”.

Cabe prevenir que con respecto a las frases publicitarias es necesario establecer que
cada una de las palabras que conforman el SLOGAN registrado como marca, no quedan
excluidas de su posible utilizacion por otras personas en la concepcién de otra marca.

Por lo que toca al articulo 2°, de dicho cuerpo legislativo, este indica que signos no se
consideran marca y por lo tanto no son registrables:

“a).- Los nombres, palabras y signos que constituyan la designacion necesaria o
habitual del producto o servicio a distinguir, o que sean descriptivos de su naturaleza, funcion,
cualidades u otras caracteristicas;

“b).- Los nombres, palabras, signos y frases publicitarias que hayan pasado al uso
general antes de la solicitud de registro;

“c).- La forma que se de a los productos;

“d).- El color natural o intrinseco de los productos o un solo color aplicado sobre los
mMismos.

Respecto al contenido de este articulo es necesario hacer algunas aclaraciones de tal
manera que; una marca no puede consistir en la descripcion de la naturaleza o las propiedades
del producto dadas sus cualidades esenciales, ya que de ser asi la ley crearia un privilegio,
impidiendo a los demds comerciantes hacer publicidad de los productos que fueran andlogos.

Cabe sefialar como un ejemplo de lo anterior que se nego el registro de la palabra
“SABROSITAS” referida a galletitas, ya que califica una cualidad del producto, lo que es
suficiente para que una palabra, es decir una Marca, sea registrable que la palabra o palabras
pedidas no constituyan la designacién que necesariamente se ha de utilizar para distinguir el
producto mismo o sus caracteristicas.
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Para poder registrar una marca es necesario que esta sea novedosa, la novedad se
juzgard teniendo en cuenta la totalidad del signo y no cada uno de sus componentes.

Con respecto a los colores, la prohibicién de registrar como marca el color natural del
producto se debe a que ello significaria atentar contra la libertad de comercio, reconociendo un
derecho de exclustvidad sobre un color que es la esencia del producto.

Finalmente el contenido del articulo 3° consecuentemente seriala a aquellos signos que
no pueden ser registrados:

a).- Una marca idéntica a una registradn o solicitada con anterioridad para distinguir
los mismos productos o servicios.

b).- Las marcas similares a otras ya registradas o solicitadas para distinguir los mismos
productos o servicios.

c).- Las denominaciones de origen nacional o extranjeras, se entienden  por
denominacion de origen, el nombre de un pais, de una region, de un lugar o drea geogrifica
determinada que sirva para designar un producto originario del lugar, y cuyas caracteristicas
o cualidades se deban exclusivamente al medio geogrifico. También se considera denominacion
de origen la que se refiere a un drea geogrifica determinada para los fines de ciertos productos.

d).- Las marcas que sean susceptibles de inducir a error respecto a la naturaleza,
propiedades, mérito, calidad, técnica de elaboracion, funcion, origem, precio u otras
caracteristicas de los productos o servicios a distinguir.

e).- Las palabras, dibujos y demds signos contrarios a la moral y a las buenas
costumbres.

f).-Las letras, palabras, nombres, distintivos, simbolos, que usen o deba usar la nacion,
las provincias, las municipalidades, las organizaciones religiosas y sanitarias.

8).-Las letras, palabras, nombres o distintivos que usen las naciones extranjeras y los
organismos miernacionales reconocidos por el gobierno argentino.

h).- El nombre, seudénimo o retrato de una persona, sin su consentimiento o el de sus
herederos hasta el cuarto grado.

i).- Las designaciones de actividades incluyendo nombres y razones sociales,
descriptivas de una actividad para distinguir productos. Sin embargo las siglas, palabras y
demds signos con capacidad distintiva que formen parte de ellas, podrdn ser registrados para
distinguir productos y servicios.
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J).- Las frases publicitarias que carezcan de originalidad.” 58

ANTECEDENTES DE NO REGISTRO DE MARCAS EN LAS DIVERSAS
LEGISLACIONES NACIONALES.

A) Ley de Fabricas promulgada el 28 de noviembre de 1889, y en vigor a partir del 1°
de enero de 1890, protegin las marcas industrinles o mercantiles que amparaban bienes
fabricados o vendidos en el pais; el titular adquiria el derecho exclusivo de uso dentro del
territorio, previo el tramite correspondiente ante la Secretaria de Fomento, una vez registrada
la marca pertenecia al primer poseedor o solicitante, la duracion de la marca era indefinida; se
entendia abandonada por clausura o falta de produccion por un ario.

Esta Ley define por primera vez lo que debia entenderse por marca; detalla los
requisitos de su registro y el derecho exclustvo de la misma. Las marcas que no podian ser
registradas; asimismo existia el término juridico de la falsificacion que implicaba que: se
entendia que habia falsificacion de marca cuando se usaba una produccién exacta y completa
de propiedad reservada o cuando se confundia con otra depositada, y eran culpables de delito
de falsificacion quienes la usaban siempre que se aplicara a objetos de la misma naturaleza, es
enunciado o _cuando se confundia con otra depositada, y quienes la usaban siempre que se
aplicara a objetos de la misma naturaleza, se puede interpretar como un antecedente del
impedimento de registro de marca por la naturaleza que implicaba el grado de confusion de un
producto o mercancia, aplicados en objetos semejantes.

B) Ley de Marcas Industriales y de Comercio de fecha 25 de agosto de 1903.-Por
primera vez el registro de las marcas se tramito y efectud por una oficina especialmente creada
apara ello, como la derogada Ley de Fabricas de 1889, esta ley también adopto el sistema
Francés, conforme al cual el registro se hace sin ningvin examen de novedad bajo la exclusiva
responsabilidad del solicitante y sin perjuicio de tercero, limitdndose la oficina de patentes y
marcas a la practica de un examen puramente administrativo de los documentos presentados.
Asimismo incluye de modo expreso que se prohibe el registro de aquellos signos que no relinan
los requisitos de capacidad distintioa como los nombres o denominaciones genéricas. Tampoco
podran registrarse los signos que no satisfagan el requisito por la licitud de las marcas como
son los contrarios a la moral, a las buenas costumbres, a las leyes prohibitivas y lo que tiende a
ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de consideracién. Por la misma razén no se pueden
registrar como marca las armas, escudos y emblemas nacionales, y de estados extranjeros, sin
el respectivo consentimiento de ellos (art. 5)

C) Ley de Marcas de Avisos y Nombres Comerciales.- Esta Ley fue expedida el 21 de
Junio de 1928 por el Ejecutivo Federal, fue ln primera Ley que se expidio bajo la Constitucion
de 1917, siendo mds técnica en su estudio y terminologia, establecia el derecho exclusivo para

58) Osvalda ). MarzoraH. Derrcho de los Negocios b ionales. Editorial Arg: pdgs. 155 y siguientes
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el uso de una marca para distinguir los articulos y su procedencia, las marcas nuevas se
debian registrar en el Departamento de la Propiedad Industrial de la Secretaria de la
Industria, Comercio y Trabajo y podia ser solicitado por cualquier persona fisica o moral,
nacional o extranjera.

Las marcas establecian cualidades para los nombres en una forma distintiva, las
denominaciones por cunlquier medio gue hiciera susceptible y las leyendas, muestras o
enseftanzas de sus establecimientos, aplicadas a las mercancias que venden.

Contemplaba la facultad del Departamento de la Propiedad Industrial para formular la
declaracién de falsificacion; imitacion o uso ilegal de una marca, nombre o aviso comercial, que
se hacia en contra de la Ley y el derecho de quienes resultasen afectados, para demandar
Jjudicialmente su revocacion.5®

Asimismo La Ley de Marcas y Avisos Comerciales de 26 de junio de 1928, adopta en
cuanto al de adquirir el derecho sobre la marca, el sistema mixto atributivo-declarativo, y
especifica entre los signos no registrables como marcas: los envases del dominio piiblico o de

uso commin; las marcas que puedan confundirse con otras anteriormente registradas; las gue

puedan inducir al publico en error sobre la procedencia de las mercancias o los nombres que

indiquen _simplemente la_procedencia_de los productos, salvo que se trate de lugares de

propiedad particular y se tenga el consentimiento del propietario. ( art. 7°, fracciones 11, VIII,

Xy X).

D) Ley de Propiedad Industrial, expedida el 31 de diciembre de 1942.- Establecia que
las marcas falsificadas no se podian transmitir o enajenar con las formalidades de la legislacion
civil y registrarse en la Secretaria de Economia Nacional para que surtieran efecto contra
ferceros. La declaracion de falsificacion, imitacion o uso ilegal de una marca se hacia
administrativamente y se publicaba en la Gaceta de la Propiedad Industrial, comunicindose a
la Procuraduria General de la Republica; y su nulidad o caducidad se hacia
administrativamente a peticion de parte o de oficio.®

Esto se puede interpretar como un antecedente del impedimento de registro de marca
por la naturaleza que implicaba la imitacién de un producto o mercancia, toda vez que en esa
legislacion ya se contaba con un precepto juridico que contemplaba el no registro de marcas e
inclustve existia un listado de las que no bebian ser registradas.

E)} Ley de Invenciones y Marcas de 10 de febrero de 1976.- En su articulo 89 seriala los
signos gue pueden constituir una marca y en su articulo 90 refiere un listado de diecisiete
fracciones en los que sefiala entre otras cosas las denominaciones, figuras, formas
tridimensionales, nombres técnicos, letras, niimeros, ekc., que no se podian registrar como
marca.

59) Fernando Serrano Migallén. Ob. cit. Pag. 29-30
60) Mbi dent Pag. 32 y 33
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F) Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, publicada en el Diario
Oficial de la Federacion el 27 de junio de 1991.- Esta Ley consigna disposiciones en las que
de alguna manera se hacen importantes modificaciones a la derogada ley de Invenciones y
Marcas.

La Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial establecia que marcas
podian registrarse y que signos por sus caracteristicas no podian registrarse como tal, entre las
principales menciones, palabras, figuras, frases, y otros que no son registrables como Marcas
estdn las siguientes denominaciones:

a).-  Nombres técnicos, o de uso cormin tal y como vaselina;
b).-  Palabras que sean designaciones usuales o genéricas, como limonada;

c).-  Los que reproduzcan o imiten sin autorizacion, escudos, banderas y emblemas
de cualquier Pais, Estado o Municipio, siglas de organizaciones internacionales,
gubernamentales;

d).-  Los nombres pseudénimos, firmas, retratos de personas sin consentimiento de
los interesados;

e).-  Las palabras de lenguas vivas extranjeras, etc.; “USA”, “Canada Dray”,
klennex;

.- Denominaciones geogrificas y gentilicios, asi como denominaciones de
publicaciones o lugares que se caractericen por la fabricacion de ciertos productos o articulos
de material determinado, ejemplo: Celaya por la cajeta, Leon por los articulos de piel, Paracho
por las guitarras, Jalisco para el tequila, Campechana para ciertos panes:

g)-  Marcas semejantes 0 que sean semejantes a otras ya registradas y vigentes en
grado tal que puedan confundirse con ellas o que sean idénticas o semejantes en grado o
confusion de un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios gue se prestan
en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad. 6!

G) Ley De La Propiedad Industrial que Reforma su Titulo por decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federacién de fecha 2 de agosto de 1994, re, o el titulo de la ley
anterior denominada Ley de Fomento y Proteccion Industrial para quedar como Ley de la
Propiednd Industrial, consistente en siete capitulos:

La ley en mencién, en su titulo cuarto de Marcas y Avisos Comerciales, Capitulo I,
contiene los articulos 90 y 91; el primero contiene un listado de los signos, emblemas, dibujos,

6]) Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial. Ob. cit. pdg. 107

73



colores, figuras que no deben registrarse y el segundo refiere que no podrd usarse ni
formar parte del nombre comercial, Ia denominacion o razén social de ningiin establecimiento
o persona moral, una marca registrada o una semejante en grado de confusion a otra marca
previamente registrada, siempre y cuando se trate de establecimientos o personas morales sin
consentimiento del titular.

3.0.2 ARTICULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

El articulo de la ley de la propiedad industrial refiere una lista de las denominaciones,
nombres técnicos, signos, simbolos, etc, que no cumplen con los reguisitos que la ley exige para
ser considerados como marca y por tanto se impide su registro, en algunos casos este hecho se
puede subsanar su se cuenta con la autorizacion del titular o si se modifica o corrige la
solicitud entendiéndose por ello la etiqueta o dibujo que se quiere registrar como marca de un
producto, bien o servicio, transcribiendo a continuacion dicho precepto.

ARTICULO 90.- No serin registrables como marca:

1. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que
se expresan de manera dindmica, atin cuando sean visibles;

II. Los nombres técnicos o de uso conmin de los productos o servicios que pretenden
ampararse con la marca, asi como aguellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las
practicas comerciales, se hayan convertido en la designacion usual o genérica de los mismos;

IIl. Las formas tridimensionales que sean del dominio puiblico o que se hayan hecho de
uso comun y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga ficilmente, asi como la
Jorma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o funcién industrial;

IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el
conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de
protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o
indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composicion,
destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de produccion;

V. Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o
acompmindos de elementos tales como signos, disefios o denominaciones, que les den un
cardcter distintivo.

VI La traduccién a otros idiomas, la variacion ortogrifica caprichosa o la construccion
artificial de palabras no registrables;

VII. Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacion, escudos, banderas o emblemas de
cualquier pats, estado, municipio o divisiones politicas equivalentes, asi como las
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denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones internacionales,
gubernamentales, mo gubernamentales o de cualquier otra organizacion reconocida
oficialmente, asi como la designacion verbal de los mismos;

VIIL. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantia
adoptados por un estado, sin autorizacion de la autoridad competente, o monedas, billetes de
banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacion grifica de
condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos
culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

X. Las denominaciones geogrificas, propias o comunes, y los mapas, asi como los
gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y
puedan originar confusion o error en cuanto a su procedencia;

XI. Las demominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricacion
de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad
particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el comsentiniento del

propietario;

XII. Los nombres, seudénimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los
interesados o, si han fallecido, en su orden, del comyuge, parientes consanguineos en linea
recta y por adopcion, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

XIIL. Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los titulos de publicaciones
y difusiones periodicas, los personajes ficticios o simbdlicos, los personajes humanos de
caracterizacion, los nombres artisticos y las denominaciones de grupos artisticos; a menos que
el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engariar
al publico o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones
sobre la naturaleza, competentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda

amparar,

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

Se entenderd que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector
determinado del piiblico 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
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conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, como consecuencia de la promocion
o publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrin emplearse todos los medios
probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederd en cualquier caso en que el uso de la marca por quien
solicita su registro, pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion con el titular de ln marca
notoriamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de In
marca. Dicho impedimento no serd aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la
marca notoriamente conocida.

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra en tramite
de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o
similares productos o servicios. Sin embargo, si podrd registrarse una marca que sea idéntica a
otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o
servicios similares, i

XVIIL Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion, a un nombre
comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios,
cuyo giro preponderante sea la elaboracion o venta de los preductos o la prestacion de los
servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial haya sido
usado con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de registro de la marca o la de
uso declarado de la misma. Lo anterior no serd aplicable, cuando la solicitud de marca la
presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya
sido publicado. 2

3.0.3 CRITERIOS DERIVADOS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
CONSTITUTIVOS DE NEGATIVA DE REGISTRO DE MARCA.

El criterio juridico implicito en nuestra legislacion mexicana por los tratadistas, esta
basado en las diversas doctrinas que se fueron creando a través de distintas épocas y en
droersos paises, dado que el comercio fue evolucionando, y el artesano inicié con la fabricacion
de productos artesanales, primero en forma individual y posteriormente en fabricacién en serie
de productos iguales en los talleres en forma colectiva, hecho que de alguna manera era un
privilegio en esas épocas, la Marca es el signo material o inmaterial, que acomparia o se
encuentra adherida a un producto, envase, mueble, etc. y que contiene el signo distintivo,
nombre o colores que sus fabricantes le imponen y que de hecho los distingue en el mercado,

62) Ley de 1a Propiedad Industrial. Ok. cit. 258 y 259
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ademis de que sirven para que los consumidores diferencien el producto, mercancia o
servicio elaborado o distribuido por una empresa y otra de acuerdo a su calidad, cantidad,
sabor, durabilidad o precio, con diversos fines entre los que se encuentra el de atraer la
clientela, conservarla y en su caso aumentarla.

Ante la competencia legal y después desleal de los fabricantes y comerciantes
distribuidores de los productos, que en algunos casos copiaban, suplantaban o utilizaban el
niismo signo marcario, surgio la necesidad de que los legisladores para poder proteger los
derechos de los gobernados tuvierom que crearles obligaciones, asi como las respectivas
sanciones, evolucionando en sus conceptos doctrinales y legales, adecudndolos a la época y
encuadrindolos en distintos ordenamientos juridicos, primero en el derecho civil, después en el
derecho mercantil, posteriormente en el Codigo de Comercio, hasta obtener su
individualizacion en una Ley y Reglamento que define el concepto de marca, los requisitos
para ser considerada asi, y los impedimentos para su registro.

Los registros de una marca y los impedimentos de registro de la misma que la actual
ley de la Propiedad Industrial y el Reglamento de la Propiedad Industrial, tienen en
consideracion, estdn a su vez basados en los Tratados y Convenios Comerciales y de Propiedad
Industrial en los que México es parte, ello con el fin de proteger intereses de sus gobernados y
extranjeros, con el fin de conservar con sus socios un justo equilibrio y equidad juridica.

3.0.4 MARCAS DESCRIPTIVAS

Para entender mejor lo que es una marca descriptiva se da el siguiente concepto:
palabra, imagen u otro simbolo que describe algiin rasgo de los bienes o servicios referente al
uso de los mismos, su propdsito, sus dimensiones y color, el tipo de usuarios a quienes se dirige
o el efecto final que produce en ellos, un término descriptivo no se considera intrinsicamente
distintivo; para establecer su validez como sujeto de registro o proteccion en la corle, es
necesario demostrar que ha adquirido un cardcter distintivo, el cual se conoce como
"significado secundario". 63

Como lo refiere el concepto anterior la marca descriptiva se reconoce porque en ella se
encuentra plasmada algin rasgo o caracteristica de los bienes o servicios que promociona entre
el publico consumidor con el afin de ser reconocida a primera vista, o por contener algin
dibujo o distintivo referente al uso de los mismos, su propdsito en el mercade como satisfactor
del puiblico consumidor, sus dimensiones y color, el tipo de usuarios a quienes se dirige o el
efecto final que produce en ellos, este efecto se logra apoyada la marca en la propaganda
publicitaria, un término descriptivo del bien, producto o servide no se considera
intrinsicamente distintivo; para establecer su validez como sujeto de registro o proteccion en la

63) HTTPUSINFO.STATE.GOV/ESPANOLAIPR/GLOS. HTM. PAGINA WEB CIT.



corte, es necesario demostrar que ha adquirido un cardcter diferenciador no descriptivo, el
cual se conoce como "significado secundario”. Lo anterior encuentra su apoyo en la tesis con
rubro:

Septima Epoaz; Instancin: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federacion; Tomo: 133-138 Sexta Parte; Pigina: 220

MARCAS DESCRIPTIVAS. Cuando el articulo 91, fraccion V, de la Ley de
Invenciones y Marcas, prohibe el registro de denominaciones descriptivas como marca, trata
de proteger a los comerciantes de la competencia desleal. De manera que si se quiere registrar
como marca una palabra, o dos, o0 mas, gue describen el producto que se trata de amparar, o sus
caracteristicas, la marca pretendida no es registrable. Es decir, no procede el registro si se trata
de una expresion puramente descriptiva, en los términos serialados, sin algin elemento
sustancial de diferenciacion, por lo que es una expresion que todos los fabricantes y
comerciantes de productos similares tienen derecho a usar en sus etiquetas y publicidad. Asi,
la expresion "extra suaves", referida a cigarrillos y productos del tabaco, no es registrable,
pues la expresion equivale a decir "muy suaves" o "extraordinariamente suaves", y eso no es
mds que una descripcion de las caracteristicas de ciertos productos del tabaco, sin elemento
diferenciador alguno, y por tanto es una expresién que todos los competidores tienen derecho a
usar.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 434/78. Empresas La Moderna, S.A. 28 de septiembre de 1979.
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmin Orozco.%*

3.0.5 MARCAS RELATIVAS A SIMBOLOS PATRIOS Y EMBLEMAS
OFICIALES

Encontramos en el Convenio de Paris, el antecedente que diversos paises han
adecuado en sus legislaciones, para el manejo de lo que son las marcas comerciales entre otros
aspectos, hecho que opera en nuestras leyes a nivel territorio nacional, encontrando que en
dicho Comenio se hace referencia a los signos, simbolos, colores, denominaciones, etc, que
pueden constituir una marca y que de algun modo deben ser adoptados por todos los paises
miembros y firmantes de dicho comvenio; asi mismo refiere en su contenido los impedimentos
para el no registro de algunos signos, emblemas de Estado, como lo son las Banderas de los
paises, los escudos o signos oficiales, o de organizaciones gubernamentales, sin consentimiento
del titular, o porque en algunos casos no se reunian los requisitos para ser considerados como

64) C.D. JUS 2004. funisprudencuas y tesis aisladas. Poder Judicial de Ia Federacién. Suprema Corte de hustics Je 1a Nacadn. Junio 1017 ~ JUNIC 2004..
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marcas, ello con el animo de evitar que se cometieran fraudes, engarios o errores, amen de
gue ese hecho permitia un control y seguridad a los paises miembros, evitando de alguna
manera la suplantacion de organizaciones, la personalidad con la que se acreditaran las
personas, efc..

Como el tema central de esta tesis es de algrin modo los antecedentes que se tienen de
impedimento de registro de marcas, como ya se refiric anteriormente el articulo 6 TER, del
Comnvenio de Paris, a grandes rasgos menciona lo siguiente:

(Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control
y emblemas de organizaciones intergubernamentales)

1) a) Los paises de la Union acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con
medidas apropiadas, la utilizacion, sin permiso de las autoridades (sic) competentes, bien sea
como (sic) marcas de fabrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los
escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los patses de la Union, signos y
punzones oficiales de control y de garantia adoptados por ellos, asi como imitacion desde el
punto de vista heraldico.

b) Las disposiciones que figuran en la letra a) que antecede se aplican igualmente a los
escudos de armas, banderas y obros emblemas (sic), siglas o denominaciones de las
organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios paises de la
Unién sean miembros, con excepcién de los escudos de armas, banderas y otros emblemas,
siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados
a asegurar su profeccion.

¢) Ningiin pais de la Union podrd ser obligado a aplicar las disposiciones que figuran
en la letra b) que antecede en perjuicio de los titulares de derechos adquiridos de buena fe antes
de la entrada en vigor en ese pais, del presente Corvenio. Los paises de la Unién no estan
obligados a aplicar dichas disposiciones cuando la utilizacion o en el registro considerado en la
letra a), que antecede, no sea de naturaleza tal que haga sugerir, en el espiritu del piblico, un
vinculo entre la orgamizacion de que se trate y los escudos de armas, banderas, emblemas,
siglas o denominaciones o si esta utilizacion o registro no es verosimilmente de naturaleza tal
que haga inducir a error al priblico sobre la existencia de un vinculo entre quien lo utiliza y la
organizacion.

2) La prohibicién de los signos y punzones oficiales de control y garantia se aplicard
solamente en los casos en que las marcas que los contengan estén destinadas a ser utilizadas
sobre mercancias del mismo género o de un género similar.

3) a) Para la aplicacién de estas disposiciones, los paises de la Union acuerdan
comunicarse reciprocamente, por mediacion de la Oficina Internacional, etc. ....



6) Para los emblemas de Estado que no sean banderas, para los signos y punzones
oficiales de los paises de la Union y para los escudos de armas, banderas y otros emblemas,
siglas o denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales, estas
disposiciones solo serdn aplicables a las marcas registradas después de los dos meses siguientes
a la recepcion de la notificacion prevista en el parrafo 3) arriba mencionado.

8) Los nacionales de cada pais que estuviesen autorizados para usar los emblemas de
Estado, signos y punzones en su pais, podrin utilizarlos aungue exista semejanza con los de
otro pais.

9) Los paises de la Unidn se comprometen a prohibir el uso no autorizado en el
comercio, de los escudos de armas de Estado de los otros paises de la Unién, cuando este uso
sea de naturaleza tal que induzca a error sobre el origen de los productos.

Nuestra legislacion Mexicana haciendo una adecuacion contempla tambien la
existencia la prohibicién respecto del registro de marcas relativas a simbolos patrios y
emblemas oficiales, ello con el animo primero de cumplir con el convenio en el que México es
parte, segundo para impedir la imitacion o duplicado de insignias nacionales que puedan crear
Sfraudes oficiales, permitiendo tinicamente mediante Registro Suplementario que palabras,
simbolos o lemas, que no son aceptables como marcas comerciales registrables, pueden alcanzar
esa categoria una vez que adquieran un significado secundario, o que su imitacién no sea tan
perfecta logrando con ello que a simple vista se distinga perfectamente que no es un signo
oficial, solo una imitacion, que no compromete los intereses del Estado.

Asimismo, LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONAL,
de fecha 29 de diciembre de 1983.- entrd en vigor el dia 24 de febrero de 1984.55 Al respecto del
no registro de simbolos patrios establece textualmente:

Articulo 1.- El Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, son los Simbolos Patrios de
los Estados Unidos Mexicanos. La presente ley es de ordenm puiblico y regula sus
caracteristicas y difusion, asi como el uso del Escudo y de la Bandera, los honores a esta ultima
y la ejecucién del Himno.

Articulo 6.- Con motivo de su uso en monedas, medallas oficiales, sellos, papel oficial y
similares, en el Escudo Nacional sélo podrin figurar, por disposiciones de la Ley o de la
Autoridad, las palabras '’ Estados Unidos Mexicanos'', que forman el semicirculo superior.

El Escudo Nacional sélo podri figurar en los vehiculos que use el Presidente de la
Repriblica, en el papel de las dependencins de los Poderes Federales y Estatales, asi como de las
municipalidades, pero queda prohibido utilizarlo para documentos particulares. EI Escudo

65) CD. Compila Tratados. Ob. cit.



Nacional sélo podri imprimirse y usarse en la papeleria oficial, por acuerdo de la
autoridad correspondiente.

Articulo 7.- Previa autorizacién de la Secretaria de Gobernacion las autoridades, las
instituciones o agrupaciones y los planteles educativos, podrin inscribir en la Bandera
Nacional sus denominaciones, siempre que esto contribuya al culto del Simbolo Patrio. Queda
prohibido hacer cualquiera otra inscripcion en la Bandera Nacional.

Sin embargo los articulo 30 y 60 de este ordenamiento hacen una excepcién. Registro
Suplementario. Concepto: registro de palabras, simbolos, presentacion comercial del paguete,
forma del producto o el envase, o lemas, que no son aceptables como marcas comerciales
registrables, pero pueden alcanzar esa categoria una vez gue adquieran un significado
secundario.

Asi mismo el articulo 90 de la Ley de Propiedad Industrial relativo a los impedimentos
para otorgar el registro de marcas, en su fraccion VI, establece que NO se podrdn registrar
las marcas que: reproduzcan o imiten, sin autorizacion, escudos, banderas o emblemas de
cualquier pais, estado, municipio o divisiones politicas equivalentes, asi como las
denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones internacionales,
gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organizacion reconocida
oficialmente, asi como la designacion verbal de los mismos.

3.06 MARCAS QUE INDUCEN A ERROR O CONEUSION

Principios o Reglas en relacion a las semejanzas entre Marcas: Las legislaciones
marcarias de los diversos paises no contienen normas que establezcan principios que deban de
observarse para la apreciacion de la semejanza o parecido entre marcas y por lo tanto esta
cuestion es de la exclusiva competencia de ln administracion en los paises como en el nuestro
en que el registro se efectia con examen previo de la registrabilidad del signo y, en todo caso de
la competencia de los tribunales.

Para esto y por su parte MASCARENA afirma que la prictica ha sancionado
internacionalmente unos principios o reglas que permiten apreciar su existencia:

Tro.  La semejanza hay que apreciarla considerando la Marca en su conjunto.

2do. La comparacion debe apreciarse tomando en cuenta la semejanza y no las
diferencias.

3ro.  La imitacion debe apreciarse por imposicion, es decir, viendo alternativamente
las marcas y no comparindolas una al lado de Ia otra, y
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4to.- La imitacion debe apreciarse suponiendo que la confusion puede sufrirla
una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste su atencion
comiin y ordinaria.

Estos principios o reglas son examinados cominmente por la mayoria de los
doctrinarios sobre la materia al referirse a la imitacion, sin embargo, a nuestro juicio
consideramos oportuno avocarnos al examen de dichos principios o regla por su intima
relacién o conexién con el tema principal de esta Tesis.

Sucede que dos marcas examinadas con cuidado en sus partes no contengan ningun
detalle en cormin y que, sin embargo, ellas estén combinadas de tal manera que produzcan una
confusion en su conjunto, por su fisonomia general, por su disposicion andloga de sus signos,
por los caracteres tipogrificos empleados, animales emblemiticos diferentes pero teniendo la
misma actitud, por un encubrimiento de las mismas dimensiones, en una palabra por lo que se
llama cominmente “un aire de familia”.

En la Ley de la Propiedad Industrial se encuentran varios preceptos juridicos que no
permiten gue se haga referencin a palabras o leyendas, para evitar que se induzca al
consumidor en errores, 0 que se registren marcas similares tal y como se aprecia en los
siguientes articulos:

ARTICULO 115.- En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no
deberan aparecer palabras o leyendas que puedan engariar o inducir a error al publico. Cuando
la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares
de la misma no deberin contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a
menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.

ARTICULO 124.- Si el impedimento se refiere a la existencia de uno o varios registros
de marcas idénticas o similares en grado de confusion sobre los cuales exista o se presente
procedimiento de nulidad, caducidad o cancelacion, a peticion de parte o de oficio, el Instituto
suspenderd el trdmite de la solicitud hasta que se resuelva el procedintiento respectivo.5®

Dicho lo anterior y para poder determinar si una marca es o no semejante en grado de
confusién a otra ya registrada y vigente, o que pueda inducir al consumidor a error o
confusién, debe tomdrsela para compararla con la otra que se supone es semejante en su
confunto; o bien, atendiendo a los elementos que hayan sido reservados para su registro y ver
las similitudes, para lo cual el legislador debe concretarse dada la exigencia legal, a exantinar
las marcas en su conjunto y su aspecto general, de modo que la imitacion se produce cuando
dos marcas tienen en comiin casi todos sus elementos caracteristicos, aunque existan
diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por lo tanto, es a las semejanzas a
simple vista y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si hay imitacion.

66) Ley de la Propiedad Pudustrial. Ob. cit. pigs. 265-266



Esto se refuerza con la tesis que al rubro dice:

Séptima Epoca; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federacion; Tomo: 139-144 Sexta Parte; Pigina:95

MARCAS, CONFUSION DE. ARTICULO 91, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS. Si en €l caso a estudio no se presenta el problema de que sélo
hubieran sido reservados determinados elementos de la marca, la regla aplicable es que ambas
marcas deben compararse en su conjunto, es decir, no deben seccionarse para determinar si
alguna de sus partes es 0 no parecida a la otra marca, a menos de que ambas lo sean en toda su
extension, sino que debe atenderse primordialmente al efecto que producen. La exigencia legal
se aplica porque lo que constituye las marcas es su conjunto y su aspecto general, de modo que
la imitacién se produce cuando dos marcas tienen en comiin casi todos sus elementos
caracteristico, aunque existan diferencias entre los elementos aisladamente considerados. Por
lo tanto, es a las semejanzas y no a las diferencias a lo que se debe atender para determinar si
hay imitacion. La similitud entre dos marcas no depende fundamentalmente de los elementos
distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes, de manera que el juzgador
debe guiarse primordialmente por las semejanzas que resultan del conjunto de elementos que
constituyen las marcas, porque de ello es de donde puede apreciarse la semefanza en grado de
confusion de las marcas en cuestion, y, de manera secundaria, por las discrepancias que sus
diversos detalles pudieran ofrecer separadamente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 783/80. Perfumeria Gal, S.A. 5 de septiembre de 1980.
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. Secretario: Antolin Hiram
Gonzdlez Cruz.

Amparo en revision 866/80. Productos Farmacéuticos, 5.A. 9 de octubre de 1980.
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Gongora Pimentel. Secretario: Guillermo
Antonio Murioz Jiménez.

Séptima Epoca, Sexta Parte:

Voliimenes 133-138, pdgina 96. Amparo en revision 376/80. Applied Power, S.A. de
C.V. 6 de julio de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez.
Secretario: Alejandro Garza Ruiz.

Voliimenes 133-138, pdgina 96. Amparo en revision 276/80. Avon Products. Inc. 18

de abril de 1980. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Géngora Pimentel. Secretario:
Guillermo Antonio Muiioz Jiménez.
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Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia 1.30.A. /22, publicada en el
Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo IX, enero de 1999,
pdgina 686.

En el Informe de 1980, la tesis aparece bajo el rubro "MARCAS. PARA
DETERMINAR SI UNA MARCA ES O NO SEMEJANTE EN GRADO DE
CONFUSION A OTRA YA REGISTRADA Y VIGENTE, DEBE TOMARSELA PARA
COMPARARLA CON LA OTRA EN SU CONJUNTO; O BIEN, ATENDIENDO A LOS
ELEMENTOS QUE HAYAN SIDO RESERVADOS. ARTICULO 91, FRACCION XVlII,
DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS.".¢7

3.0.7 MARCAS QUE ESTAN INTIMAMENTE VINCULADAS A UNA PERSONA O
EMPRESA

La propiedad industrial por su naturaleza juridica nos indica que las marcas estdn
intimamente vinculadas a una persona o a una empresa en razon del vinculo que se genera, la
diferencia de una marca vinculada a una persona o a una empresa es que la marca se entiende
intimamente ligada a una persona porque es esta quien con su inventiva la crea, al registrarla
obtiene la titularidad de la misma y por tanto la exclusividad de explotarla a menos que la
transfiera por cualquier medio legal; teniendo de alguna manera el derecho de autor de la
marca y conservandolo hasta su muerte, pudiendo heredarlo sus familiares o quien en derecho
ncredite poder hacerlo.

Asimismo, las marcas que estan formadas por el conjunto de derechos que sirven para
proteger a las personas fisicas 0 morales que desean reservar sus creaciones (patentes, modelos
de utilidad, disetios industriales), o distinguir sus productos o servicios de otros de su misma
especie o clase (marcas, denominaciones de origen), proteger la originalidad de sus avisos
comerciales, conservar la privacidad de sus secretos industriales o comerciales, de otros
dedicados al mismo giro y que les den derecho también a enajenar dichos bienes inmateriales y
a perseguir ante las autoridades competentes a los que infrinjan tales derechos.®

De lo anterior se desprende que los derechos que sirven para proteger a las personas
fisicas o morales gue desean reservar sus creaciones, distinguir sus productos o servicios de
otros de su misma especie o clase (marcas, denominaciones de origen), deben inscribir no solo
el registro de la marca, sino también y en caso de ser necesario hacer valer su derecho de autor,
o ejercer accion personal.

67) C.D. ILIS 2004. Ok, cit.
08) Carlos Viflamata Peschkes, Ob. ait. pdg. 123



Las marcas que estdn intimamente vinculadas a una persona trae aparejada a ella la
titularidad de la marca; asi como los derechos moral y derecho patrimonial, a la luz del articulo
424, fraccion iii, del codigo penal federal.

Para reforzar lo anterior estd la tesis con rubro: 9 Epoca, Instancia: Sexto Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Fuente Semanario fudicial de la Federacion y
su Gaceta. Tomo XVI. Julio de 2002. Tesis 1.6.P.40. Pdg. 1283

DERECHOS DE AUTOR. DISTINCION ENTRE DERECHO MORAL Y
DERECHO PATRIMONIAL, A LA LUZ DEL ARTICULO 424, FRACCION III, DEL
CODIGO PENAL FEDERAL. El derecho de autor es el reconocimiento que realiza el Estado
a favor de todo creador de obras literarias o artisticas, de las previstas en el articulo 13 de la
Ley Federal del Derecho de Autor, en virtud del cual otorga su proteccion para que el autor
goce de prerrogativas y privilegios exclustvos de cardcter personal y patrimonial, los primeros
llamados derecho moral y, los segundos, derecho patrimonial, segiin lo establece el articulo 11
de la propia ley. La distincion entre derecho moral y derecho patrimonial se precisa en el
ejercicio de determinadas facultades establecidas en los articulos 21 y 27 del mismo
ordenamiento. Sin embargo, la diferencia entre el derecho moral y el derecho patrimonial que
realiza la Ley Federal del Derecho de Autor, no implica que el articulo 424, fraccion 111, del
Codigo Penal Federal tutele unicamente el derecho de explotacion de la obra y, por ello, solo
proteja derechos de tipo patrimonial, no asi los derechos de indole moral. En efecto, el articulo
424, fracciom 111, del cédigo punitivo establece: " Se impondri prision de seis meses a seis arnios
y de trescientos a tres mil dias multa: ... IIl. A quien use en forma dolosa, con fin de lucro y sin
la autorizacion correspondiente obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor.".
Del andlisis del tipo penal se desprenden los siguientes elementos: a) un sujeto activo, que no
requiere calidad especifica (elemento objetivo); b) un sujeto pasivo, que requiere ser titular de
derechos de propiedad intelectual, en el caso especifico, de derechos de autor (elemento
objetivo); c) una obra protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor (elemento normativo);
d) un bien juridicamente tutelado, que se traduce en la proteccion para todo creador de obras
literarias o artisticas, de las previstas en la ley, para que gocen de prerrogativas y privilegios
exclusivos, segin se desprende de lo establecido en los articulos To. y 11 de la ley especial
(elemento objetivo); e) una accion, consistente en usar una obra protegida (elemento objetivo);
) no contar con la autorizacién correspondiente (elemento normativo); g) como condicion de la
finalidad de Ia accién, ésta debe ser dolosa (elemento subjetivo); y, h) también como condicién
de la finalidad de la accién, la finalidad de lucro (elemento subjetivo distinto al dolo). De lo
anterior se desprende que el bien juridico tutelado por el tipo penal no es el usar una obra
protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, ni la finalidad de lucro, que si bien son
elementos del tipo penal, no deben confundirse con aguél. En esa virtud, si se atiende al bien
juridico tutelado por el tipo penal debe considerarse que éste tutela todas las prerrogativas y
privilegios que para los autores establecen los articulos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho
de Autor.
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SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.

Amparo en revision 2256/2001. 20 de marzo de 2002. Unanimidad de votos. Ponente:
Roberto Lara Hernindez. Secretario: José Framcisco Becerra Davila.?

Como ya se refirid los derechos morales y patrimoniales estan intimamente vinculados
a la persona aun después de que esta fallece, pudiendo ser heredados por su descendencia o
guien su derecho represente o haya adquirido los mismos y asi lo acredite legalmente.

Para poder definir los derechos que estin intimamente vinculados con la empresa
empezare por definir lo que es el objeto de la Propiedad Industrial:

El objeto de la propiedad industrial lo constituye el bien juridicamente tutelado que, en
todo caso, serd siempre un bien inmaterial, el bien juridico protegido como propiedad
industrial es:

* Las patentes, sean de invencion o de mejoras;

* Los modelos de utilidad;

* Los diserios industriales;

* Las marcas, sean simples o colectivas, de productos o de servicios;
* Los nombres comerciales;

* Los avisos comerciales, también conocidos como esloganes;

* El derecho que se tiene al respeto de un secreto industrial o bicn;
* El derecho a usar una denominacién de origen.™

En los signos distintivos, el objeto lo constituye el signo, las leyendas o ambos,
registrados como marca y aviso comercial o publicados como nombre comerdal, o bien la
denominacién considerada por la ley como " de origen".”

También es nuy importante conocer los grupos que comprende la propiedad industrial.

* Creaciones industriales nuevas.- se protegen por instrumentos que varian de un pais
a otro en formalidades y en sus respectivas denominaciones, por lo corin, son las patentes de
invencion, certificados de invencion y los registros de modelos y dibujos industriales.

* Signos distintivos.- lo constituyen las marcas, nombres comerciales, las
denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales.

69) [US 2004. Ob. cit.
70) Revists Prictioce Fiscal Laboral y Legal Empresarial. Tax Editores. Np. 327. Publicacion 3er. decena Mawe 2003. pdg. B-1
71) Carlos Villamata Paschkes. Ob. cit. pdgs. 125-126



* Se ha ampliado en dmbito de la propiedad industrial a otras esferas como la de las
variedades vegetales, la de los conocimientos técnicos (know-how) y la de las distintas fases
que conforman la tecnologia en su sentido mas amplio. 72

Pudiéndose concluir que las marcas que estdn intimamente vinculadas a una empresa

Las marcas o bienes inmateriales que forman parte de lo gue es la empresa en si, la
etiqueta con que se distingue el producto o servicio en el mercado, actualmente se puede decir
que las marcas tienen un valor econémico incalculable en algunos casos, y que pueden servir
de respaldo a la empresa que tiene su registro, en atencién a su prestigio, renombre, y el
crecimiento que tiene en el mercado entre los consumidores y su competencia.

72) David Rangel Medina. Derecho de la Propiedad Industrial ¢ Intelectual. Universidad Nacional Autdnoma de México. 2a. Edicidn. México 1992 pag. 9
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CAPIMTULO 4
MARCAS NO REGISTRABLES

4.0.1 ANALISIS AL ARTICULO 90 DE LA LEY DE 1A PROPIEDAD INDUSTRIAL
(FRACCION POR FRACCON)

a) ARTICULO 90
No serin registrables como marca:

{. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que
se expresan de manera dindnrica, aun cuando sean visibles;

Del andlisis de esta fraccion se puede concluir que el legislador esta en lo correcto al no
permitir el registro tanto de figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, ya que
las mismas en el caso de las figuras al ser talladas, moldeadas, o esculpidas, segiin sea el caso,
pasan a ser una escultura y su registro esta protegido por el Derecho de Autor, por lo tanto no
puede ser marca, en cuanto a las segundas, formas tridimensionales o cambiantes, estas por lo
general o bien por su originahidad tratindose de formas tridimensionales o combiantes, por el
material empleado, por las dimensiones o tcnicas de uso, se pueden registrar como Derechos
de Autor o st se vuelven de domtinio publico pasan a formar parte del anonimats; ademds de
gue no cumplen con ninguno de los requisitos exigidos por la Ley de la Propiedad Industrial
para ser registradas como marcas, ya gue para ello deben ser un dibujo, un signo, nuevo,
novedoso, que no exista un nombre, que no sea descriptivo, ni inductive para el priblico, o que
lo induzca a error o confusion.

I Los nombres técnicos o de uso comun de los productos o servicios que pretenden
ampararse con la marcn, asi como aguellns palabras que, en el lenguaje corriente o en las
pricticas comerciales, se hayan convertido en la designacién usual o genérica de los mismos;

Del andlisis de esta fraccion se puede concluir que el animo del legislador esta
encaminado a que, fa informacion de uso comiin entendiendose por ello los refranes, dichos,
leyendas, hechos, calendarios y las escalas métricas, no sean registradas como marcas pues de
hacerlo estarian stendo protegidos sus devechos gutorales de nlguna manera, teniendo asi la
titularidad del nombre, no reuniendo este hecho o concepto ni la caracteristica de ser algo
nuevo, novedoso, de creacion reciente, ya que pueden ser de uso connin y lenguaje corriente;
por lo gque permitir su registro como marca implicaria dar oportunidad a que cualguier
fabricante plasmara en su etigueta o marca un nombre técnico, una palabra de lenguaje y uso
commin y corriente, o que entre los comerciantes y piiblico consumidor sea usual, y que influya
en este, pe. “charritos el charro negro”, para que el nombre compuesto del producto se
identificara con la leyenda por la frase que usa e influya sublimmalmente en quien compre la
mercamas, davdo como resultado que quien fabrica o distribuye dicho producto, o servicio, aun
y cuando no contara con la calidad necesaria, hiciera crecer la demanda, creando entre el



mercado productor una competencia desleal y de afectacion, por lo gue el legislador esta en
lo correcto.

I11. Las formas tridimensionales que sean del dominio publico o que se hayan hecho de
uso connin y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga ficilmente, asi como la
forma usual y corriente de los productos o la intpuesta por su naturaleza o funcion industrial.

En este caso el legislador esta en lo correcto ya que a la fecha existen varios signos o
figuras gue no son susceptibles de ser una marca por no reunir los requisitos exigidos por Ia
ley o que los simbolos no cuenten con la autorizacion de su titular para ser registrados como
marca y poder ser registrada por una empresa o para ser adherida a un producto o un
servido; la causa fundamental lo es porque dichas formas tridimensionales sean del dominio
prblico o se hayan hecho de uso conmin, lo que les hace perder la originalidad, In novedad y
nueva creadon que caracleriza y distingue ficilmente a las marcas que amparan y protegen
un producto y lo diferencian de otro de la misma especie.

IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el
conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de
protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o
indicatioas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composicion,
destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de produccion;

Del andlisis de esta fraccion se puede concluir que el legislador hene razon al no
permitir que sean registradas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que,
considerandp el conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de los productos o servicios
que traten de protegerse como marca, toda vez que de permmitir tal hecho se crearia una
competenda desleal entre los productores y fabricantes de los diversos productos o servicios, al
permitir el uso en la etiqueta o marca wna denominacion descriptioa del producto, indudiendo
al consumidor a que compre por el dibujo del contenido del emvase, por el nombre compuesto
del producto, entendiéndose que lleve implicito un adjetivo calificativo, p.e. suavipan, papas
fritas la sabrosita, chocolate suizo, etc, contenido en la etigueta adherida al envase, etc.;
originando que determinada compaitia o empresa se beneficie, ya que el animo del juzgador
tanto nacional como internacional es de proteccién al empresario que invierte en bienes
materiales e inmateriales para crear en el mercado un prestigio entre el publico consurmidor y
en beneficio de su empresa que gozara de renombre.

V. Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o
acompmindos de elementos tales como signos, diserios o denominaciones, gue les den un
cardcter distintroo.

Del anilisis de esta fraccion se puede concluir que no pueden ser registrados las letras,
los digitos, o los colores aislados, a menos que su estlizaciom sea tal que las comvierta en
dibujos originales, y que concuerda fielmente con lo dispuesto por el articulo 14 de la Ley



Federal de Derechos de Aufor de aplicacion supletoria que sostiene que no son objeto de
proteccion de lo Ley en comento, elio en virtud de que para contar con la proteccion legal es
necesario que las letras o digitos formen una palabra, que los colores sean parte de un dibujo
artginal, y no se mantengan atslados.

VI La traduccion a otros idiomas, la variacién ortagrdfica caprichosa o la construccion
artificial de palabras no registrables;

Del andlisis de esta fraccion se puede concluir que el legislador trata de proteger ante
todo al publico consumidor, ya que de ponerse en el mercado un producto extranjero que en el
pais de origer haya adquirido wn registre de marca de un nombre que ahi sea commin o con un
significado seria el problema al hacerse la traduccion y que esta no sea la correcta o bien que
aqui tenga un significado diferenite que induzca a error o confusion al consumidor, asi mismo
evitar ante todo crear un descontento entre el grupo de empresarios y fabricantes, por ello el
legisiador tanto nacional cemo internacional buscan que el registro de la marca sea lo menos
inductivo o descriptivo posible, asi como que mo cause error o confusion entre los
comsumidores.

VII. Las que reproduzcan o imiten, sin aultorizacion, escudos, banderas o emblemas de
cunlquier pais, estado, munmicipio o divisiones politicas equivalentes, asi como las
denontinaciones,  siglas, simbolos o emblemas de organizaciones internacionales,
gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organizacion reconocida
oftcialmente, asi come la designacién verhal de los ntismos;

Esta fraccion sanciona categoricamente los signos, objetos, simbolos, mismos que no se
podrdn registrar por contener implicitamente la imitacién o reproduccion oficiales sin permisop
de autoridad compelente para ello, cuidande que de concederse el uso de Registro
Suplementario que quiere dectr permitir el registro de palabras, simbolos, presemtacién
comercial, forma del producto o el envase, o lemas, que no son aceptables como marcas
comerciales registrables, pero que pueden alcanzar esa categorin unag vez que adguieran un
significado secundario o que no contravenga algin tratado o acuerdo mternacional de los que
se es parte, a continuacion y para ilustrar lo ya sefialado se expondrd un concepto de
imitacion, para que esta figura quede mis clara, sequida de una breve y textual referencia de lo
que al respecto sevinln la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himmno Nacional, asi como los
respectioos conceptos en los que se trata especificamente el tema en cuestion y finalmente la
trascripeion textual del articulo 6 Ter del Convenio de Paris, que a la fecha resguarda los
derechos de sus miembros ¢ impide se registren simbolos patrios, emblemas, escudos, efc.

El concepto de imitacion nos refiere que imitar es hacer una copia idénfica de una obra
o producto gue esti protegido por una patente, marca comercial, presentacion comercial o
derechos de autor.”3

73} HTTPUSINFO.STATE GOVESPANCLAPR/GLOS HTM. Pdyma Web. Ob. ait.
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Astmismo I Ley Sobre el Escudo, La Bandera y El Hinmo Nacional, de México al
respecto del impedimento del registro de simbolos patrios establece textualmente:

Articulo 7.- El Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, son los Simbolos Patrios de
los Estados Unidos Mexicanos. La presente Ley es de orden publico y regula sus
caracteristicas y difusion, asi como el uso del Escudo y de la Bandera, los honores a esta iltima
y la ejecudion del Himmo.

Artiaulo 56.- Las contravenciones a la presente Ley que no constituyan delito
conforme a lo previsto en el Codigo Penal para el Distrito Federal en materia de fuero cormin,

y para toda la Repiiblica en materia de fuero federal, pero que impliquen desacato o falta de
respeto a los Simbolos Pairios, se castigardn, segiin su gravednd y la condicion del infractor.”*

Al respecto de la prohibicion y no registro de Banderas, Escudos Nacionales, Signos
Oftciales, etc., en el Convenio de Paris para la Proteccion de la Proptedad Industrial, adoptado
en Estocolmo el 14 de julio de 1967, entre otras cosas establece lo sigutente:

ARTICULO 6 TER.- {Marcas: prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado,
signos ofidales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales)

1) a}) Los paises de la Union acuerdan rehusar o amular el registro y prohibir, con
medidas apropiadas, la utilizacion, sin permiso de las auforidades (sic) competentes, bien sea
como (sic) marcas de fabrica o de comercio, bien como elementos de las referidas marcas, de los
escudos de armas, banderas y olres emblemas de Estado de los paises de a Linion, signos y
punzones oficiales de control y de garantia adoptades por ellos, asi como imitacién desde el
punto de vista herdldico.

b} Las disposiciones que figuran en la letra a) gue antecede se aplican igualmente a los
escudos de armas, banderas y otros emblemas (sic), siglas o denominaciones de las
organizaciones internacionales intergubernamentales de las cuales uno o varios paises de la
Unidn sean miembros, con excepcion de los escudos de armas, banderas y otros emblemas,
siglas o denominaciones que hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados
a asegurar su proteccion....

2) La prohibicion de los signoes y punzomes oficiales de comtrol y garantia se aplicard
solamente en los casos en que las marcas que los contertgan esteén destinadas a ser utilizadas
sobre mercancias del mismo género o de un género stmilar.

10) Las disposiciones gue preceden no son obice para el ejercicio, por los paises de la
facuitad de rehusar o de invalidar, en conformidad el pirrafo 3) de la secciom B, del Articulo 6

74) La Ley dd Escudo. La Bandeve y el Homno Nucional. CD Compila 2004, Compilucidn de Leyes ded Distrito Federsl Duformudrtica Juridica
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quinguies, las marcas que contengan, sin autorizacion, escudos de armas, banderas y
otros emblemas de Estado, o signos y punzones oficiales adoptados por un pais de ta Unidn, asi
como los signos distintivos de las organizaciones internacionales intergubernamentales
mencionados en el parrafo 1) arriba indicado.”?

VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantia
adoptados por un estado, sin autorizacion de la autoridad competente, o monedas, billetes de
banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de page nacional o extranjero;

El andlisis de esta fraccién arroja lo siguiente, no se podrdn registrar los objetos que
sean considerados como copia sinnlar o idéntica de una obra, producto, denominacion, signos o
sellos oficiales de control de garantia adoptados por un Estado; billetes o monedas de pago,
monedas conmemorntivas del pais o del extranjero sin que medie para ello autorizacién oficial
del Estado, ya que de no ser asi, se estaria ante la comision de un delito de falsificacion.

Asimismo el articulo 14 fraccion VII del la Ley Federal del Derecho de autor refiere que
ro son objeto de proteccion como derecho de autor a que se refiere esta ley, las reproducciones,
imitaciones, stn qutorizacion... 7

La Ley del Escudo, a Bandera y el Himno Nacional, que rige el territorio mexicano es
de orden publico y reguia lns caracteristicas y difusién, del uso oficial de los emblemas que se
encuentiran en las monedus, setlos, etc. previa autorizacién del Estado, tal y comoe lo refiere en
el concepto que a la letra dice lo siguiente:

Articulo 6.- Cont motivo de su uso en monedas, medallas oficinles, sellos, papel oficial y
similares, en el Escudo Nacional séle podrin figurar, por disposiciones de la Ley o de la
Autoridad, las palabras '' Estados Unidos Mexicanos'', que forman el semicirculo superior. 77

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacion grifica de
condecoraciones, medallas u otros premios oblentidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos
culturales o deportives, reconocidos oficialmente;

Esta fraccion refiere que no se podrin registrar los objetos que imiten, sean similares o
idénticos a condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias,
congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente; pues de hacerlo se estaria
frente a una falsificacion que implica la accion de elaborar o vender un producte que tenga la
reproduccién intencional y calculade de una marca comercial genuinag, en este caso de una
medalla, o condecoracion oficial, pues ln "marca falsificeda" es idéntica o sustancialmente
imposible de distinguir de la marea genuina; sin embargo con frecuencia los bienes falsificados

73) C.D. Covnpila Tratados, OB, cit.
76) Ley Federal def Devrchn de Avtor, Editorial Sista. Méxicp 2004 pag. 7
77) Lew de! Escudo. Ia Bandera y ol Himmo Nacional. Ob. dit.
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se elaboran immitando un producto popular, en su construccién y apariencia, con el
proposito de engenar a los clientes haciéndoles creer que estin en posesién o por adquirir algo
genuing, o han obtenido un premio o reconocimiento sin valor oficial.

E!l articulo 14 fraccion VII del la Ley Federal del Derecho de autor refiere que no son
objeto de proteccién como derecho de autor a que se refiere esta Ley, Las reproducciones,
imitaciones, sin autorizacion... 78

X. Las denominaciones geogrificas, propias o comunes, y los mapas, asi como los
gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiguen la procedencia de los productos o servicos y
puedan originar confusion o error en cuante a su procedencia;

Las denominaciones geogrdficas, propias o cormunes, actualmente implicitas en una
marca no son perntitidas para su registro como tal, ya que de permitirse tal hecho traeria la
confusion del piblico consumidor, que adquiririn un preducto, mercancia o servicio guiados
por la region de que se dice proviene el producto, y el fabricante aprovechando el ervor subiria
de momento sus ventas, aun cuando el producto fuera elaboradoe en una zona geogrdfica que no
Suera la que ampara el nombre o dibujo del producto, servicio o mercancia, que conlleva entre
el gremio industrial y productor una compelencia desleal y de engario entre el priblico
consumidor, ast como que la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su
naturaleza o funcion industrial no trae aparejados los signos caracleristicos de la marca
comerdal, careciendo del cardcter distinttoo que es propio de las marcas, ademds de que el
amimo del legislador es el de proteger ante todo el interés pmiblico.

X1. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricacion
de ciertos productos, para amparar ésios, excepto los nombres de lugares de propiedad
particular, cuando sean especigles e inconfundibles y se tenga el consentimiento del

propietario;

Como se explico en la fraccion anterior las denominaciones de poblaciones o lugares que
se caractericen por la fabricacion de ciertos productos, implicitos en una marca no son
permitidas para su registro, ya que traeria expectacion, confusion, o predileccion entre el
publico consumidor por un producto en espectal, p.e. si el lugar de origen de los vinos sirviera
como marca, por su nombre este hecho influiriz notablemente entre los compradores y el
fabricante que aprovechando el error subirin sus ventss, oun cuando el producto fuera
elaborado en otro lugar del que ampara el nombre o dibujo implicto en la etiqueta del
producto, servicio o mercancia, creando entre el gremio industrial y productor una
competencia desleal y de engaio al piblico consumidor, ademds de que el deber del legislador
es el de proteger ante todo el inferés publico y respeto de los tratados internacionales, y la
excepcion es que el lugar de origen del producto sea muy especifico, ininconfundible, y el
proptetario del vifiedo en el caso del vine o la casa que lo fabrica de su autorizacion.

78} Ley Federal def Derecho de Autor. Ob._ cit. piy. 7



XII. Les nombres, seudonimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de
{os interesados o, st han fallecido, en su orden, del comyuge, parientes consanguineos en linea
recta y por adopcion, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

Del andlisis de esta fraccion se puede concluir que no pueden ser registradns las obras
que contengan nombres, sewdonimos, firmas, refratos de personas, sin la autorizacion del
interesado o de quien su derecho represente, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de
Derechos de Autor, de aplicacién supletoria concretamente en el articulo 77 que dispone gue la
persona cuyo nombre o seudcénimo, conocido o registrado, aparezca como autor de una obra
serd considerada como su creador, respecto a las obras firmadas con algun seudoninte o sus
autores no se hayan dado a conocer, las acciones para proteger ese derecho serd de la persona
gue las de a conocer priblicamenie con el consentimiento del autor, y que de acuerdo al articulo
24 del mismo ordenantiento legal el derecho patrimonial de explotar en exclusiva sus obras o
de autorizar a otros a hacerlo corresponde al autor, y como lo seftala el articulo 25 de la ley en
comento este derecho a la muerte del autor pasa a sus herederos o adguirentes por cualgquier
titulo.

Para reforzar ¢l comentario anierior el Decreto por el que se Promulga la Convencién
sobre la Propiedad Literaria y Artistica, suscrita en la Cuarta Conferencia Internacional
Americana, Publicada en el Diario Oficial de la Federacion de 23 de abril de 1964 sefiala:

Que en la expresion “Obras Literarias y artisticas”, se comprenden los libros, escritos,
Jolletos de cunlquier materia, obras dramiticas, musicales, coreografias, dibujos, escuituras,
grabados, fotografias, etc.; asi como que el reconocimiento del derecho de propiedad obtenido en
un estado, de conformidad con sus leyes, surtird de pieno derecho sus efectos en fodes los
demds, el derecho de propiedad de una obra comprende asi la exclusividad de disponer de ella
para su aulor, crusahabienie, heredero o ndguirente por cualquier titule, considerindose autor
de una obra protegida salvo prueba en contrario, a aquel cuyo nombre o seudénimo conocido
este indicado en ella. Entendiendo de lo anterior que los derechos de los autores una vez
inscritos son protegidos y generan derechos y obligaciones en el lugar de origen pero gozan de
a proteccion internacional de los tratados o convenios en los gue México es parie.

XIIL Los Htulos de obras intelectuales o artisticas, ast como los titules de publicaciones
y difusiones periddicas, los personajes ficticios o simbdlicos, los persomajes humanos de
caracterizacion, los nombres artisticos y las denominaciones de grupos arfistices; a menos que
el titular del devecho correspondiente lo autorice expresamente; '

Del andlisis de esta fraccaom comcluimos lo siguiente: No serdn admitidas para su
registro las Obras (iferarias y artiskicas publicadas en periédicos o revistas o transmitidas en
radio, television ¢ cualguier otro medio de difusion, dada la proteccion legal que se tiene
cumndo su autor ha hecho el registro correspondiente, los Htulares de los derechos
patrimoniales o sea de la proteccion para que su autor goce de prerrogativas y privilegios de
exclustvidad de cardcter personal y patrimonial, siendo ellos o sus causahabientes, herederos
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reconocidos judicialmente o adquirentes por cualquier titulo quienes pueden autorizar o
prohibir su reproducdén, edicién, fijacién priblica en copia o efemplares, o por cualguier medio
de publicidad, ademds de que la marca es un signo, dibujo, color con forma, los tHtulos de las
obras intelectuales solo bajo la responsabilidad y autorizadén del autor.

Sin embargo, el Decreto por el gue se Promulga la Corencion sobre la Propiedad
Literaria y Arfistica, suscrita en In Cuarin Conferencia Internacional Americama, Publicadn
en el Diario Oficial de la Federacidn de 23 de abril de 1964, sefiala:

Las obras litergrias, cientificas o ariisticas cualquiera que sea su materia publicadas en
periddicos o revistas de cualquiera de los patses de la Unidon, no puede reproducirse en los otros
paises, sin el consentintiento de los autores, lo que no sucede en la reproduccion de fragmentos
de obras destinadas a la ensefianza o crestomatia, que no confieren ningiin derecho de
propiedad y pueden ser reproducidas en los paises signatarios.

X1V. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engariar
al publico o induar a error, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones
sobre la naturaleza, competerttes o cualidades de los productos o servicios gue pretenda

amparar;

El legislador en su afin de conservar el orden piblico ¢ interés social, prohibe el
registro de signos, simbolos, denominaciones, figuras, que implique una reproduccion
intencional y calculada de una marca genuina, con el propésilo de engariar a los clientes
haciéndoles creer que estin adguiriendo una mercancia genuia, usando indicaciones falsas
sobre el origen, naturaleza del producto e indicaciones contenidas en la etiqueta o emblema del
serviclo, que pretende amparar.

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

Se entenderd que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector
determinade del priblico o de los circulos comerciales del pais, conoce la marca como
consecuencia de las actividades comercigles desarrolladas en México o en el extranjero por una
personz que emplea esa marca en relacion con sus productos o servicios, asi como el
conocimiento que se tenga de la marca en el terriforio, como consecuencia de Ia promocion o
publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrin empiearse todos los medios
probatorios permitidos por estn Ley.

Este impedimento procederd en cualquier caso en que el uso de la marca por quien
solicita su registro, pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion con el titular de la marca



noforiamente conocda, o constituya un aprovechammento que cause el desprestigio de la
marca. Dicho impedimento no serd aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de la
marca notoriamente conocida.

De esta fraccion podemos concluir gque la proteccion que da el registro de una marca
tanto en el territoric nacional, como en el plano internacional es la principal preocupacion de
los legisladores por lo que se entiende que una marca es notoriamente conocida en México,
cuando un sector reconocido del priblico comercial del pats, conoce o reconoce facilmente la
marca de que se frata, como consecuencia de las actividades comerciales que sus productores o
distribuidores han desarrollado a nivel nacional o intermacional, como consecuencia de Ia
promocion ¢ publicidad de la marca en relacién con los productos o servicios que vende o
presta, asi como el conocimiento que se tenga de la misma en el lugar en donde se proneva, la
Ley de la Propiedad Industrial a efecto de demostrar la notoriedad de una marca, refiere que
podrin emplearse todos los medios probatorios permitidos por la Ley para evitar su uso
indebido por falsificacion y que se obtenga un lucro indebido con el uso por otra persona
distinta al titular de la misma, o que pueda causar dario de desprestigio a la marca.

XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion a otra en trdmile
de registro presentada con mierioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o
similares productos o servicios. Sin embargo, st podrd registrarse ung marca que sea idéntica a
otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo Htular, para aplicarie a productos a
servicios similares, y

En este caso el legislador no permife el registro de una marca que sea idéntica o
semejante en grado de confusién a otra, gue se encuentre en trdmite. de registro o a una
registrada y en uso, que ampare los mismos productos o servicios, para evitar que exista
competencia desleal entre productores y fabricanles, o se cree falsificacion, duplicidad o
confusion de marcas, y la vmica excepcion que existe es que la solicitud sea planteada por el
mismo titulor, para aplicarla o productos o servicios similares, logrando que la marca siga en
poder y wso de la persona que la registro, a menos que el titular la transfiera por cualquier
medio legal, sin reserva alguna para si.

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion, a un nombre
comercial aplicado a una empresa o 2 un establecimiento mdustrial, comercial o de servicios,
cuyo giro preponderante sea la elaboracion o venta de los productos o la prestacion de los
servicios que se pretendan amparar con la marca, y stempre que el nombre comercial haya sido
usado con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de registro de la marca o la de
uso declarado de ia misme. Lo anferior no serd aplicable, cuando la solicitud de marca la
presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya
stdo publicado.

De los criterios doctrinales y juridicos que se consideran importantes para negar el
registro o una marca plasmados en esta fraccion, el legisindor esta en lo correcto al impedir que



una marca registrada o una marca semejante en grado de confusion, pueda usarse, para
formar parte de un nombre comercial, denominacion o razén social, de ningiin establecimiento
o persona moral cuya actividad sea la produccion, importacion o comercializacion de bienes o
servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, haciendo una clara
diferencia de lo que representa la marca implicita en la etigueta del producto o servicio que
representa, para evitar confusiones, errores, o que se aproveche la imagen y buen nombre de lo
marca por alguien sin escriipulos; solo se admite su registro cuando exista consentimiento
manifestado por escrito del titular del registro de la marca o de quien tenga facultades para
hacerlo; la trasgresion dard lugar a la aplicacion de sanciones independientemente gue se
pueda demandar judicialmente la cancelacion de la marca registrada o aguella semejonte en
grado de confusion a la previamente registrada, y el pago de darios y perjuicios en la via
correspondiente.

4.0.2 CONSECUENCIAS LEGALES

La ley de la Propiedad Industrial actualmente preve el concepto de marca, explicando y
precisando lo que debe ser entendido como tal; establece los requisitos que se deben cumplir
para su registro; enuncia las marcas que no pueden ser registradas; otorga los mismos
derechos y obligaciones sobre el registro tanto a nacionales como extranjeros, asi mismo
establece los procedimientos y las consecuencias legales que se generan por causas de nulidad;
refiriendo que después de llevado un proceso, de su resultado pueden dertoarse sanciones
admnistratioas que generan ymultas, o que deriven otro tipo de acciones mercantiles ¢ croiles e
incluso delitos que pueden aparejar sanciones penales; asi mismo la ley en mencion sefiala la
obligacion de publicar las notificaciones que contengan la resolucion cuando se desconoce el
domicilio de alguna de las partes en el Diario Oficial de la Federacion.

En materia de sanciones establece penas administrativas a quienes infrinjan la Ley, y
la posibilidad de demandar los dasios y perjuicios que se hubiesen ocastonado al empresario o
productor, para lo cual la propia Ley sefiala los requisitos de procedibilidad en cada caso y es el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el organo jurisdiccional para conocer y resoloer
sobre al asunto sometido a su jurisdiccion; con independencia de que en tratindose de asuntos
del orden penal, con fundamento en las disposiciones de ln ley se dard intervencidn a la
autoridad correspondiente.

Las infracciones administrativas a esta Ley o demds disposiciones dertvadas de ella,
serdn sancionadas con ntultas hasta por veinte mil dias de salario minimo (sic), mds multas
adicionales por quinientos dias de salario minimo por cada dia que persista la infraccion (sic),
clausura temporal, dausura defmitiva e inclusioe arresto administrativo (Art. 214)

Al respecto la Ley de la Propiedad Industrial refiere como sanciones administrativas las
stguientes:



ARTICULO 213.- Son infracciones administrativas:

I. Reafizar actos contrarios a los buenos usos y costumbres en la industria, comercio y
servicios gue mpliquen competencia desleal y que se relacionen con la materia gue esta Ley
regula.

1. Hacer aparecer como productos patentados a aquellos que no lo estén. Si la patente
ka caducado o fue declarada nula, se incurrird en la infraccion después de un ario de la fecha de
caducidad o, en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaracion de nulidad;

III. Poner a la venta o en circulacion productos u ofrecer servicios, indicando que estdn
protegidos por una marca registrada sin que lo estén. Si el registro de marca ha caducado o ha
sido declarado nulo o cancelado, se incurrird en infraccidn después de un afio de la fecha de
caducidad o en su caso, de la fecha en que haya quedado firme la declaracion correspondiente;

1V, Usar una marca parecida en grado de confusion g otra registrada, pare amparar
los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por {a registrada;

V. Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o semejante en
grado de confusion como elemente de un nombre comerdcial o de una denominacion o razén
soctal, o viceversa, siempre que dichos nombres, denominaciones o razones sociafes estén
relacionados con establecimientos que operen con los producios o servicios protegidos por la
marca;

VI.  Usar, denfro de la zona geogrifica de la clientela efectiva o en cualquicr parte de
la Remiblica, en el caso previsto por el articulo 105 de esta Ley, un nombre comercial identico
o semejante en grado de confusion, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para
amparar un establecimiento industrial, comercial o de servidos del mismo o similar giro;

VI, Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o emblemas a
gue se refiere el articulo 4o. y las fracciones V11, VIII, IX, Xii, XiiI, XIV y XV del articule 90
de esta Ley;

Vill.  Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de comfusion
como nombre comercial, denominacion o razén soctal ¢ como partes de éstos, de una persona
fisica o moral cuya actroidad sea la produccién, importacion o comercializacion de bienes o
servicios iguales o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimienio,
manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona que tenga facultades
para ello;

IX.  Efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que

causen o induzean al piblico a confusion, error o engaiio, por hacer creer o supomer
infundadamente:
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a) La existencia de una relacién o asociacion entre un establecimiento y el de un
tercero;

b) Que se fabriquen productos bajo especificaciones, licencias o autorizacién de un
tercero; '

¢) Que se presten servicios o se venden productos bajo autorizacion, licendas o
especificaciones de un fercero;

d) Que el producto de que se trate proviene de un terrilorio, region o localidad distinta
al verdadero lugar de origen, de modo que induzca al piblico a error en cuanto al origen

geogrifico del producto;

X, Intentar o lograr el propdsito de desprestigiar los productos, los servicios, la
actividod industrial o comercial o el establecimiento de ofro. No estard comprendida en esta
disposicion, la comparacién de productos o servicios que ampare la marca con el propdsito de
informar al priblico, siempre que dicha comparacion no sea tendenciosa, falsa o exagerada en
los términos de la Ley Federal de Proteccion al Consumidor;

XI.  Fabricar o elaborar productos amparados por una patente o por un registro de
modelo de utilidad o diserio imdustrial, sin consentimiento de su titular ¢ sin la licencia
respection;

XII.  Ofrecer en venta o poner en circulacion productos amparados por una patente o
por un registro de modelo de utilidad o disefio industrial, a sabiendas de que fueron fabricados
o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro o sin la licencia respectivg;

X, Utilizar procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin
[a licencin respectiva;

XIV. Ofrecer en venta o poner en circulacion productos que sean resultado de la
utilizacion de procesos patentados, a sabiendas que fueron utilizados sin el consentinriento del
titular de la patente o de quien tuviers una licencia de explotacion;

XV. Reproducir o imitar disefios industriales protegidos por un registro, sin el
consentimiento de su titular o sin la licencia respectioa;

XVI.  Usar un aviso comercial registrado o uno semejante en grado de confusion, sin
el consentimiento de su titular o sin la Hcencia respectiva para anunciar bienes, servicios o
establecintientos iguales o similares a los que se apligue el aviso;



MWV Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusion, sin el
consentimignto de su fitular o sin la licencin respectiva, para amparar un establecimiente
mdustrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro;

XVII Usar una marca registrada, sin el consentinniento de su titular o sin Ia licencia
respectiva, en productos o servicos iguales o stmilares a los que la marca se aplique;

XIX. Ofrecer en venta o poner en circulacién productos iguales o similares a los gue
se aplica una marca registradn, a sabiendas de que se usé éstn en los mismos sin
consentimiento de su titular;

XX.  Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los que se aplica ung marca
registrada que hayan sido alterados;

XXI.  Ofrecer en venta o poner en circulacién productos a los gue se aplica una marca
registrada, después de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o totalmente ésta;

XXil. Usar sin autorizacion o licencia correspondiente una denominacion de ongen;
XXHI. Reproducir un esquema de trazado protegido, sin la autorizacion del Htular del
registro, en su totalidad o cualquier parte que se considere original por si sola, por

intcorporacién en un circuito integrado o en ofra forma;

XXIV. Importar, vender o distribuir en contravencion a lo previsto ent esta Ley, sin Ia
eutorizaciom del titular del registro, en cualgquier forma para fines comerciales:

a) Un esquema de trazado protegido;
b) Un circuito integrado en el que esté incorporado un esquema de frazado protegido, o

c) Un bien que incorpore un circuito integrade que @ su vez incorpore un esquema de
trazado protegido reproducide slicitamente, y

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

Asi mismo como resultado de las infracciones administrativas se hace efectiva una
sanciom entre las que se encuentran las siguientes:

ARTICULO 214.- Las infracciones administratioas a esta Ley o demds disposiciones
detivadas de ella, serdn sancionadas con:

L. Multa hasta por el importe de veinte mil dias de salario minimo general vigente en el
Distrito Federal;
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1. Multa adicional hasta por el importe de quinientos dias de salario minimo general
vigente en el Distrito Federal, por cada din que persista la infraccion;

IN. Clausura temporal hasta por noventa dias;
1V. Clausura definitiva
V. Arresto administrativo hasta por 36 horas.

La investigacién de las infracciones administrativas se realizard por el Instituto de
oficio o a peticidn de parte interesada como lo refiere el articulo 215 de la ley en cita.

La Ley de la Propiedad Industrial aborda el procedimiento a llepar para la aplicaa'énrde
las sanciones mismo que a continuncion se transcribe:

ARTICULO 216~ En caso de que la naturaleza de la infraccion administrativa no
amerite visita de inspeccion, el Instituto deberd correr traslado al presunto infractor, con los
elementos y pruebas gue sustenfen la presunta infraccion, concediéndole un plazo de diez dias
para gue manifieste lo gue a su devecho convenga y presente las pruebas correspondientes.

ARTICULO 217.- Una vez concluido el plazo a que se refieren los articulos 209,
fraccion IX y 216 de esta Ley, el Instituto con base en el acta de inspeccion levantada, y en
caso de no haberse requerido por la naturaleza de la infraccién, con los elemertos que obren en
el expediente, y tomando en cuenta las manmifestaciones y pruebas del interesado, dictard la
resolucion que corresponda.

ARTICULO 218.- En los casos de reincidencia se duplicardn las multas impuestas
anleriormente, sin que su monto exceda del triple del mdxino fijado en el articulo 214 de esta

Ley, segin el caso.

Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta Ley y demds disposiciones
derroadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un mismo precepto, cometidas
dentro de los dos afios siguientes a la fecha en que se emitié la resolucion relativa a la
infraccion.

ARTICULO 219.- Las clausuras podrin imponerse en la resolucion que resuelva la
infraccion ademas de la multa o sin que ésta se haya impuesto. Serd procedente la clausura
definitiva cuando el establecimiento haya sido clausurado temporalmente por dos veces y
dentro del lapso de dos atfios, si dentro del mismo se reincide en la infraccion,
independientemente de que hubiere variado su domicilio.

ARTICULO 220.- Para la determinacion de las sanciones deberd tomarse en cuenta:
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1. El cardcter intencional de la accion u omision constitutiva de la infraccion;
{I. Las condiciones econdnicas del infractor, y

111. La gravedad que la infraccion implique en relacion con el comercio de productos o
ln prestacion de servicios, asi como el perjuicio ocasionado a los divectamente afectados.

ARTICULO 221.- Las sanciones establecidas en esta Ley y demds disposiciones
dertvadas de ella, se impondrin ademds de la indemnizacion que corresponda por darios y
perjuicios a los afectados, en los términos de la legislacion connin y sin perjuico de lo
dispuesto en el articulo siguiente.

ARTICULO 222 Si del anglisis del expediente formado con motivo de la
Inoestigacion por infraccion administratioa el Instituto advierte la realizacion de hechos que
‘pudieran constitutr alguno de los delitos previstos en esta Ley, asi lo hard constar en la
resolucion que emita.

b) La ley de la Propiedad Industrial permite la accion penal en los casos en que se
acredite uno o varios delitos, los cuales pueden consistir en reincidir en las conductas previstas
en las fracciones 11 a XXII del articulo 213 de esta Ley, una vez gue la primera sancion
administrativa haya quedado firme; se compruebe la falsificacion, en forma dolosa y con el fin
de especulacién comercial, de marcas protegidas; producir, almacenar, transportar, introducir
al pats, distribuir o vender, objetos de falsificaciones de marcas protegidas por la Ley, asi como
proveer de cualquier forma, materias primas o insumos para la produccién de objetos que
conlleven falsificaciones de marcas protegidas; otro delito serin revelar a un tercero un secreto
industrial, que se conozca con motivo de su trabajo o desempetio de su profesion, etc, sin
consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial, obteniendo para si un lucro
indebido; se apoderase de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento, para usarlo o
revelarlo a un tercero, con el propésito de obiener un beneficio econdmico; y el uso de
informacién contenida en un secreto industrial. Los delitos ya mencionados se perseguirdn por

querella de parte ofendida.

Para el ejercicio de la accion penal, en los supuestos previstos en las fracciones | y 11 del
prticulo 223, se requerird que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emita un
dictamen técnico en el que no se prejuzgard sobre las acciones civiles o penales que procedan;
independientemente del ejercicio de la accion penal, el perjudicado por cualquiera de los delitos
mencionados con anterioridad podrd demandar del o de los autores de los rmismos, la
reparacién y el pago de los daios y perjuicios sufridos con motvo de dichos delitos, en los
términos previstos en el articulo 221 BIS de la ley.

Son competentes para conocer de los delitos ya referidos los tribunales de la Federacion,
asi como de las controversias mercantiles y civiles y de las medidas precautorias que se
susciten. Cuando se afecten intereses particulares, podrin conocer a eleccion del actor, los



tribunales del orden comin, sin perjuicio de la facultad de los particulares de someterse al
procedimiento de arbitraje; la autoridad judicial podrd adoptar las medidas previstas en la Ley
y en los tratados internacionales de los que México sea parte.

Asi mismo para los casos en que el empresario persona moral o fisica, ejerza acciones
contrarias a la ley estos se clasificaran como delitos y trasrin aparejadas diversas sanciones
que incluso pueden ser del orden penal, como se aprecia de los siguientes articulos:

ARTICULO 223.- Son delitos:

1. Reincidir en las conductas previstas en las fracciones I a XXII del articulo 213 de
esta Ley, una vez que la primera sancién advmnistrativa impuesta por esta razom haya quedado
firme;

. Falsificar, en forma dolosa y con fin de especulacion comercial, marcas protegidas
por esta Ley;

HI. Producdir, almacenar, transportar, introducir al pats, distribuir o vender, en forma
dolosa y con fin de especulacion comercial, objetos gue ostenten falsificaciones de marcas
protegidas por esta Ley, asi como aportar o proveer de cualquier forma, a sabiendas, materias
primas o msumnos destinados a la produccion de objetos que ostenten falsificaciones de marcas

protegidas por esta Ley.

IV. Revelar a un tercero un secreto industrial, que se conozca con motivo de su trabajo,
puesto, cargo, desempeno de su profesion, relacion de negocios o en virtud del otorgamiento de
una licencia para su uso, sin consentimiento de la persona que guarde el secreto industrial,
habtendo sido prevenido de su confidencialidad, con el propdsito de obtener un beneficio
econdmico para si o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde
el secreto;

V. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y sin consentimiento de la persona
que lo guarde o de su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un tercero, con el propésito
de obtener un beneficio econémico para si o para el tercero o con el fin de causar un perjuicio a
I persona que guarde el secreto industrial o a su usuario autorizado, y

VL. Usar la informacion contenida en un secreto industrial, que conozca por virtud de
su trabajo, cargo o puesto, efercicio de su profesiin o relacion de negocios, sin consentimiento
de gquien lo guarde o de su usuario autorizado, o que le haya sido revelado por un tercero, a
sabiendas gue éste no contaba para ello con el consentimiento de la persona que guarde el
secreto industrial o su usuurio autorizado, con el propdsito de obtener un beneficio econdmico
o con ¢l fin de causar un perjuicio a la persona que guarde el secreto industrial o su usuario
autorizado.



Los delitos previstos en este articulo se perseguirdn por querella de parte ofendida.

ARTICULO 223 BIS.- Se impondrd de dos a seis afios de prision y multa de cien a
diez mil dias de salario minimo general vigente en el Distrito Federal, al que venda a cualquier
consumidor fmal en vias o en lugares piblicos, en forma dolosa y con fin de especulacion
comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley. Si la venta se
realiza en establecimientos comerdales, o de manera organizada o permanente, se estard a lo
dispuesto en los articulos 223 y 224 de esta Ley.

ARTICULQ 224.- Se impondrin de dos a seis afios de prision y multa por el importe
de cien a diez mil dias de salario minimo general vigente en el Distrifo Federal, a quien cometa
alguno de los delitos que se sevialan en las fracciones I, IV, V o VI del articule 223 de esta Ley.
En el caso de los delitos previstos en las fracciones II o HI del mismo articulo 223, se
impondrdn de tres a diez afios de prision y multa de dos mil a veinte mil dias de salario
minino general vigertte en el Distrito Federal,

ARTICULO 225.- Para el ejercicio de la accion penal, en los supuestos previstos en las
Jracciones | y 11 del articulo 223, se requeriri que el Instituto emita un dictamen técnico en el
que no se prefuzgard sobre las acciones civiles o penales que procedan.

ARTICULO 226 ~Independientemente del ejercicio de la accion penal, el perjudicado
por cualquiera de los delitos a que esta Ley se refiere podrd demandar del o de los autores de los
ntismos, la reparacion y el pago de los dafios y perjuicios sufridos con motivo de dichos delitos,
en los términos previstos en el articule 221 BIS de estz ley.

ARTICULO 227.- Son competentes los tribunales de la Federacidn para conocer de los
delitos a que se refiere este capitulo, asi como de las controversias mercantiles y caviles y de las
medidas precautorias que se susciten con motivo de la aplicacion de esta Ley.

Cuando dichas controversias afecten sélo intereses particulares, podrdn conocer de ellas
a eleccion del actor, los tribunales del orden comin, sin perjuico de Ia facultad de los
particulares de someterse al procedimiento de arbitraje.

ARTICULOQ 228.- En los procedimientos judiciales a que se refiere el articulo anterior,
la autoridad judicial podrd adoptar las medidas previstes en esta Ley y en [os fratados
internacionales de los que México sea parte.™

Lo anterior se corrobora con la siguiente tesis que al respecto dice:

Séptima Epoca; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion;
Tomo: 72 Tercera Parte; Pagina: 23 |

79 Loy de Lt Propicdad Erdustrial Ob. cit. pugs. 291 297
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CONVENIO DE PARIS PARA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL. TIENE CATEGORIA DE LEY SUPREMA. Como el Convenio de Paris de
31 de octubre de 1958 para la proteccion de la propiedad industrial, fue aprobado por la
Cimara de Senadores, y se expidi6 el decreto promulgatorio correspondiente (Diario Oficial de
la Federacion de 31 de diciembre de 1962), debe estimarse que de conformidad con el articulo
133 de la Constitucion General de la Repriblica Hene categoria de ley suprema de la Union, por
lo cual las autoridades comprtentes estan obligadas a acatarlo y, por lo tanto, a proteger
legalmente, mediante su registro, las marcas de servicio.

Denuncia de contradiccion de tesis. Varios 329/71. Tribunales Colegiados Primero y
Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuifo. 15 de marzo de 1973. Cinco votos.
Ponente: Alberto Jiménez Castro. Secretaria: Gemma de la Llata Valenzuela.8

REQUISITOS PARA EJERCER ACCIONES VILES Y PENALES

Como consecuencia del procedimiento administrativo, suelen surgir otro tipo de
acciones civiles y penales dertvadas de la violacion de un derecho de propiedad industrial, para
que el titular de la marca de producto o servicio pueda tener derecho de ejercer alguna accién, o
medidas de las previstas en el articulo 199 Bis de esta Ley, es necesario que el fitular del
derecho compruebe fehacientemente haber aplicado a los productos, envases o embalajes de
prochictos amparados por un derecho de propiedad industrial las indicaciones y leyendas 2 que
se refieren los articulos 26 y 131 de esta Ley, y que es un requisito indispensable como lo
menciona el:

ARTICULO 229.- Para el ejercicio de las acciones civiles y penales derivadns de In
violacion de un derecho de propiedad industrial asi como para la adopcion de las medidas
previstas en el articulo 199 Bis de esta Ley, serd necesario que el titular del derecho haya
aplicado a los productos, envases o embalajes de productos amparados por un derecho de
propiedad industrial las indicaciones y leyendas a que se refieren los articulos 26 y 131 de esta
Ley, o por algim otro medio haber mmnifestado o hecho del conocimiento piiblico que los
productos o0 servicios se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial.

Este requisito no serd exigible en los casos de infracciones administrativas que no
impliquen una violacion a un derecho de propiedad industrial 51

Lo anterior s¢ refuerza con la tesis que al respecto dice lo siguiente:

*Séptima Epom; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion;
Tomo: 20 Segunda Parte; Pagina: 39

80) CD hus 2004, [uriprinicncia y Tesis Aislades Ob. Gl
B1) Ley de la Propiedad budustrial. Ob, . pags. 297



MARCAS, DELITO DE IMITACION DE. El articulo 141 de Ia Ley de la Propiedad
Industrial ordena gue los productos deberin llevar la leyenda "marca registrada" y la
ubicacion de la fibrica o establecimiento, advirtiendo que "... La omision de estos requisitos no
afectard la validez de la marca, pero privard al propietario de las acciones civiles y penales que
concede el Htulo octavo de esta ley". Lo prescrito en el dispositivo que se comenta debe
entenderse no como una hmitacion al ejercicio de la acciom penal, sino simplemente como el
establecimiento de una condicion de punibilidad. En este orden de ideas, resulta oboio que el
efercicio de la accion penal no se deja a lg voluntad del particular, sino que continia
controlada por el Ministerio Piiblico, 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.

Amparo directo 1128/70. Eugenio Lipez Rodea. 17 de agosto de 1970. Unanimidad de
cuatro votos. Ponente: Ezequicl Burguete Farrera. Secretario: Arfuro Delgado Pimentel 32

El juicio civil se encuentra contemplado en el articulo 1910 del Codigo Ciuil Federal,
de aplicacién supletorin en materia mercantil, aun cuando es auténomo e independiente del
procedimiento administrativo, la responsabilidad civil por dafios y perjuicios, producto de
hechos ilicitos, presupone como condicion necesarta para la procedencia de la acaon, la
existencia y acreditamiento del hecho ilicito respectivo, tal pronunciamiento de ilicitud se
encuentra reservado al Instituto Mexicano de (n Propiedad Industrial dada ln interpretacion de
los articulos Io., 60., fracciones III, IV y V, 87, 213, fraccion XXV, 221, 221 bis y 227 de la
ley de la Propiedad Industrial; por lo que, la accion cvil de dafios y perjuicios es
improcedente, entre tanto no exista acreditado en actuaciones la ilicitud del hecho, mediante el
pronunciarmente firme por parte del instituto Mexicano de la Propiedad Industmial, en el
sentido de que existio la violacion a la ley de la materia por parte de los demandados, condicion
para la procedencia de la accion civil de darios y perjuicios interntada. .

Las acciones civiles que se ejerciten en materia de derechos de autor y derechos conexos
se fundardn, tramitardn y resolverin conforme a lo establecido en esta ley, siendo supletorio el
Codigo Federal de Procedimiento Civiles, ante Tribunales Federales (art. 213 Ley Federal de
Derechos de Autor segundo pdrrafo)?

En todo juicio en que se impugne una constancia, anotacion o inscripcion  en el
registro, serd parte el instituto, y solo podrin conocer de €l los Tribunales Federgles 34

En los casos a que se refiere al articulo 213 debe acudirse a los Tribunales Federales en
Materia Admintstrativa, aungue en la prdctica se recurre muy poco a ellos, pues en la mayoria

82} CD lus 2004, purisprudencia y Tesis Atslodes. Ob. cit.
83) Ley Federal de Derechos de Autos. Ob. cit. pag. 51
&4) Carlos Villanata Peschkes, Ob. at. pdy. 80.
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de los casos las partes prefieren optar por el camino conciliatorio, por ser mas répido y
economico.

Para reforzar lo anterior al efecto se transcribe la siguiente tesis jurisprudencial:
Tipo de Documento: Tesis Aislada

Novena época; Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gacela;
Tomo: XVII, Marzo de 2003; Pagina: 1680

ACCION DE RESPONSABILIDAD CiVIL. POR DANOS Y PERJUICIOS.
VIOLACION AL DERECHO DE USO EXCLUSIVO DE MARCAS. ES CONDICION
PARA SU PROCEDENCIA EL PRONUNCIAMIENTO FIRME DE ILICITUD POR
PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DE A PROPIEDAD INDUSTRIAL
(PROCEDIMIENTO MERCANTIL).

La accién coil de darios y perjuicios es improcedente, entre tanto no exista acreditado
en actuaciones la ilicitud del hecho, mediante el pronunciantiento firme por parte del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, en el sentido de que existié la violacion a Ia ley de la
materia por parte de los demandados, cuando en tal violacién se fundé la accién de davios y
perjuicios intentada. Lo anterior es asi, porque el pronunciamiento administratioo citado es el
tinico medio probatorio idéneo para acreditar tal hecho ilicito, dado que si bien es cierto la
naturaleza de los procedimientos civil y administrative es diferente, y el juicio civil es
muténomo e independiente del procedimiento adminisfrativo respectivo, también lo es que de
acuerdo al contenido del articulo 1910 del Codigo Civil Federal, de aplicacion supletoria en
materia mercantil, la responsabilided civil por datios y perjuicios, producto de hechos ilicitos,
presupone como condicion necesaria para la procedenca de la accion, la existencia y
acreditemiento del hecho ilicito respectivo, por lo que si éste se hizo consistir en una violacion
directa del derecho de uso exclusivo de una marca, derivado necesariamente de la Ley de la
Propiedad Industrial, sin que el mismo tenga tutela en la legislacion commin, el Juez Cioil no
puede determinar la ilicitud de tal hecho en aplicacion de ese cuerpo normativo de naturaleza
administrativa, dado que de la inferpretacién sistemitica de los articulos To., 60., fracciones
1,1V y V, 87, 213, fraccién XXV, 221, 221 bis y 227 de la Ley de la Propiedad Industrial, se
aduvierte que tal pronunciamiento de ilictud se encuentra reservado al Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial y, en consecuencia, el acreditantiento de la resolucion administrativa
firme respectiva es una condicion necesaria, esencial para la procedencia de la accion croil de
datios y perjuicios intentada.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.



Amparo directo 11902/2002. Grupo Victoria, S.A. de C.V. 5 de diciembre de 2002.
Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Patifio Pereznegrém. Secretario: Mario Gerardo
Avante [udrez.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradiccion de tesis 31/2003,
pendiente de resolver en la Primera Sala.®

DERECHO INTERNACIONAL DE LAS MARCAS

El punto de vista publicitario se orienta a visualizar la marca por su significado o uso,
a su juicio los abogados lo perciben por su apariencia. El derecho, se ocupa de la exteriorizacién
de las conductas y sus consecuencias, asi como de las intenciones que levaron a adoptar
ciertas conductas. La evolucién de las marcas que se convierten en globales, nacen primero
como locales o regionales y por el posicionamiento del mercado, por el deseo, intencién y
esfuerzo adquirieron ese nivel; juridicamente casi todas ellas se encuentran en el dmbito de
proteccion de marcas notoriamente conocidas a nivel internacional, cuyo régimen juridico se
encuentra reconocido desde 1983 con la promulgacion del Convenio de Paris para la
Proteccién de la propiedad Industrial, siendo el punio de partida el articulo 6-Bis del Convenio
de Paris. En este contexto internacional se establecid el marco juridico, con la existencia de
droersos tratados internacionales encabezados por TRIP”S (ADPIC Aspectos de los Derechos
de Propiedad nielectual refacionados con el Comercio) y los de Libre Comercio, que tienen un
capitulo como denominador comun el de propiedad intelectual. Especificamente se han
ocupado de las marcas desde su creacién y proteccion en los distintos paises.6

Como ya se refirié anteriormente el Comoenio de Paris tiene entre sus propdsitos la
proteccién internacional de la Propiedad Industrial, obligando a los paises miembros en
términos de su dausulado, ejerciendo con ello un control de equidad, evitando tambien que
entre sus agremiados pudiera haber competencia desleal de no existir reglas; para reforzar lo
dicho a continuacion se transcribe la siguiente lesis:

Octava Epoca; Instancia; CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federacion; Tomo: X, Agosto de 1992; Pdgina: 583

MARCAS. LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. COMPETENCIA DESLEAL.
QUE DEBE ENTENDERSE POR. El articulo 210, inciso b, fraccion X, de la Ley de de
Invenciones y Marcas, dispone: "Son infracciones administratioas: a)... b} La realizacion de
actos relacionados con la materia que esta Ley regula, contrarios a los buemos usos y
costumbres en la industria, comercio y servicios que implique competencia desleal. De manera

£5) CD JUS 2004 Jurisprudendias y Tests Aisladas. Ob. Git.
86) Reveste Practicn Fiscal Laboral y Legel- Empreserial. Ob. cit. pdg. BI3



enunciatioa se consideran infracciones admintstratioas las siguientes: 1. Intentar o lograr
el propcsito de desacreditar los productos, los servicios o el establecimiento de otro". Por su
parte el Comvenio de Paris para la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio
de 1967 y publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 27 de julio de 1976, al referirse a la
competencia desleal en su articulo 10 bis establece textualmente lo siguiente: " Los paises de la
union estdn obligados o asegurar a los nacionales de los paises de la unién una proteccion
eficaz contra la competencin desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de
competencia confrario a los usos honestos en matetia industrial o comercial. 3) En particular
deberdn prohibirse: 1. Cualguier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que
sen, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un
competidor: 2. Las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar ¢l
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 indudr al
publico a error sobre la naturaleza, el modo de fabricacion, de las caracleristicas, la aptitud en
el empleo la cantidad de los productos".

Ahora bien, para que un comerciante o fabricante incurra en actos de competencia
desleal es suficiente que sustraiga la atencion de la clientela de un competidor en su beneficto,
no haciendo uso de sus propias fuerzas, recursos o imventivas, sino realizando actos de
tmitacion respecto de las caracteristicas predominantes de su competidor. Consecuentemente,
st una soctedad pretende basar el éxito de su producto, st no exclusivamente, si de manera
primordial y destacada, en el hecho o arcunstancia de sustraer en su provecho la clientela
ajena, sin ermperiar a cambic sus propios recursos, inventivas o su propia fuerza economica
incurre en competencia desleal, porque con su conducta ileva la intencidn de sustraer Ia
clientela del fabricante o comerciante competidor, atrayéndola para si mismo, recibiendo
indebidamente las beneficios de que disfruta su rival.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO

Amparo en revision 244/92. Panam de México, 5. A. de C. V. 9 de abril de 1992.
Unanimidad de votes. Ponente: David Delgadillo Guerrero. Secretario: José Luis Fuentes
Reyes &7

Antes de adentrarnos en el tema de algunos de los convenios y tratados internacionales
es necesario hacer un pequetio resumen de lo que es el concepto de globalizacion (el término
globalizacién es una descripcion del proceso de integracion internacional de las actividades y
estrafegins econdmicas de los paises), el estatuto gue viene @ sentar las reglas del comercio a
fines del siglo pasado y principios del presente, lo constituye el Acuerdo General sobre Tarifas
y Comercio (GATT), y el surgimiento de la Organizacion Mundial de Comercio (OMC). El
(GATT) Hene como propdsito actuar como conjunto de normas convenidas multilateralmente,

87 CD IUS 200 furisprudencias y Tests Aldladas. Ob. b,
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que rigen el comportamiento comercial de los gobiernos y que son esencialmente las reglas
de trifico del comercio; también funciona como foro de las negociaciones comerciales, permite
que el entorno comercial se liberalice, surge la apertura de los mercados nacionales, y como
tribunal internacional, en el que los gobiernos puedan resolver sus diferencias con otros
miembros del (GATT).

En los trabajos preparatorios de La Haya, y un grupo de 23 paises que ya habian
firmado en Ginebra el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que entraria en vigencia el
1° de enero de 1948. Para estas fechas la Organizacién Internacional de Comercio (OIC), la
cual habia sido aprobada en noviembre de 1947 en La Habana, NO Tuvo el éxito esperado, por
lo gue decdieron emplearlo como instrumento supletorio, que posteriormente asumié sus
propins caracteristicas. Ante el fracaso de la OIC, el GATT asumi6 Ins funciones de un
verdadero organismo internacional, las cuales se suponia, serian tareas de la OIC.

A lo largo de la historia del GATT, se han llevado a cabo ocho rondas de negociaciones
multilaterales como son: 1) 1947, en Ginebra; 2) 1949, Annely; 3) 1950-1951, Torquay; 4)
1956, Ginebra; 5) 1960-1962, Ginebra, Ronda Dillon, a esta Ronda y las subsecuentes, se les
identificaron bajo diferentes nombres; 6) 1964 1967, Ginebra, Ronda Kennedy; 7) 1973-
1979 Ginebra, Ronda Tokio; 8) 1986- 1994, Ginebra, Ronda Uruguay, se hizo necesaria ante
la insuficiencia del GATT, en la década de los 80" para enfrentar las exigencias del mercado
que habian sufrido una fuerte transformacion. Se iniciaba un proceso de globalizacion de la
economia, fluian las inversiones internacionales y este tipo de comercio no estaba sujeto a las
reglas del GATT. Entre los temas que se consideraron al momento de convocar a esta Ronda de

Uruguay se incluyeron:

1.- La actualizacion del acuerdo original del GATT de 1947, para ajustarlo de acuerdo
con las transformaciones de la economia, las finanzas y los intercambios comerciales.

2~ La revision de los acuerdos alcanzados en Tokio en 1979, sobre trabas e
impedimentos diversos al comercio.

3.- La incorporacion de los servicios y la propiedad intelectual a la normatividad del
GATT.

4.- El perfeccionamiento de los mecanismos institucionales corporizados en el GATT.
Esta ronda introdujo temas novedosos y trajo como consecuencia un nuevo estatuto
que marcd la conclusion de la ronda iniciada en 1886 y terminada en 1994 con la aprobacion

del Acuerdo de Marrakech. Se cuestioné la inclusion de un tema como lo es la propiedad
intelectual, no propio del comercio de bienes, asi como en los capitulos de los tratados de Libre
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Comercio que se han celebrado bilateralmente, todos ellos tienen como denormtinador
comiin, un capitulo correspondienie a la propiedad intelectual_ 88

En forma implicite de estos acuerdos y Tratados iternacionales en los que México es
parte se debe acatar de conformidad entre los gobiernos firmantes, la obligacion de hacer
modificaciones o adecuaciones a sus legislaturas en lo referente a la marca industrial, de
comercie o de servicio, dindose con ello por un hecho el respeto reciproco entre los paises
miembros para el respeto de las marcas y la negativa a los signos, emblemas nacionales,
colores, dibujos, formas, efc., que se consideren conto no mgrstrables por lo que cada una de
ellas implica.

TRATADO LEY SOBRE MARCAS COMERCIALES

£l articuelo 6° Bis del Convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial y
demds tratados internacionales TRIP'S y de libre comercio que tienen como denominador
comin un capitulo de propiedad intelectual ocupindose de las marcas desde el punto de vista
de su creacibm y proteccion en distintos paises, en un esfuerzo de armomnizacion entre los
miembros firmantes; ello no implica de ninguna manera un proceso de centralizacion de
sistemas de registro de las marcas, lo anterior con el fin de que los propietarios de las marcas
no se vean afectados por el sistema de clasificacion puiltiple, ya que el tratado de referencia
permite dividir las solicitudes en una o mds clases st la solicitud inicial tiene dificultades a
consecuenda de las resoluciones oficiales u oposiciones en otras clases.

En cuanto a Ia clasificacicn de los productos o servicios se deben especificar los
productos con el fin de obtener mayor precision, para la ulilizacion de los criterios del sisterna
internacional de clasificacién, que en algunos casos son solo para efectos administratives, pero
fque en otros paises adquieren gran importancin.

En relacion a los poderes legales, se deberd aceptar un poder general para todas las
solicitudes y registros actuales y futuros, asi como para diversos tramiles en las oficinas de
marcas. Documento que debe presentarse dentro de un plazo limite respecto a la solicitud, sin
gue implique que no se fenga por reconocida la fecha de preseniacion. Para la simplificacion de
trdmites los paises miembros no exigirdn la legalizacion de poderes, constancias o fe notarial,
autentificacion u otra certtficacion, salvo en los casos de un registro, y para prevenir fraudes.
La oficina de marcas podrd requenir la presentacicn de pruebas y demds documentos cuando se
tenga dudn en cummto a la veracidad de algiin elemento contenido en la solicitud. La vigencia
de los registros, el tratado los otorga por 10 afios e incluye prohibiciones a las oficinas de las
mareas, para volver a estudiar la registrabilidad de la marca ya protegida, o que se ponga como
condicién pruebas de uso para la procedencia de la renovacion, debiéndose requertr sélo la
presentacién de la solicitud de rencoacién con el mimero de registro, 8

g8 Revista Proctic Fisend Ladorol y Legal- Empresariol. Ob. et pdg. B-6
89) i dem. pag. B13
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Después del andlisis acerca de In proteccion legal que se da a las marcas en el derecho
internaconal contenido en los diverses Tratados y Convenios, que siroen de marco juridico y
proteccion a la propiedad industrial a nivel internacional, se hace hincapié en que en los
‘Tratados y Contventios en los que México es parte, existe un apartado especial en su legislacion
en este caso en cuestion de las marcas, adaptindose a los convenios y respetando los conceptos
de marcas; ast como el registro o no registro de las mismas, por las razones que se aducen en
los drversos articulos ya sea por ser idénticos o similares, por contener emblemas oficiales o de
elgiin pais, etc, tal y como se encuentra contenido en el articulo 90 y 91 de la Ley de la
Propiedad Industrial gue es el tema de este trabajo, sobre todo para evitar contradecirse con
plgiin tratado o dar oportunidad a transgredir algiin derecho del titular de una marca.

Para ejemplificar la proteccion legal que adquieren las marcas internacionales en
nuestra legislacion; asi como la proteccion que se brinda a los nacionales en razon del registro
gque hacen de sus marces, mismas que se encuentran implicitas en los productos y servicios gue
ofrecen, a continuacién se transcribirdn algunos de los preceptos que protegen tales derechos y
obligactones e incluso algunos arficulos hacen referencia de algin modo a los convenios de los
cuales se derivan.

El Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial en sus articulos 59 y 62
textualmente refieven:

ARTICULO 59.-- La clasificaciin de productos y servicios a que se refiere el articulo 93
de la Ley serd la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.

El Instituto publicard en la Gaceta las clases de productos y servicios comyprendidos en
Ia clasificacion vigente, asi corno la lista alfabética de los mismos, con mdicacion de la clase en
la que esté comprendido cada producto o servicio.

ARTICULQ 62.- Para los efectos del articulo 130 de la Ley, entre otros casos, se
entenderd que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella
distingue han sido puestos en el comercio 0 se encuentran disponibles en el mercado en el pais
bajo esa marca en la cantidad y del modo gue corresponde n los usos y costumbres en el
comercio. También se entenderd que la marca se encuenfra en uso cuando se aplique a
productos destinados a la exportacion.® '

La Ley de la Propiedad Industrial en su articulo 93, textualmente refiere:

ARTICULO 93.- Las marcas se registrarin en relacion con productos o servicios
determinados segiin ta clasificacion que establezca el reglamento de esta Ley.

90) El Reglamento d la Loy de la Propicdad Industvial, Editorial Sista Méricr 2004. pdg. 324,325
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Cualguier duda respecto de lg clase a que corresponda un producto o servicio, serd
resueltn en defimitiva por el Instituto.” 91

Asimismo el mencionade instrumento establece que los productos o servicios incluidos
en la lista alfabética de la clasificacion se considerardn especies y se emtenderd que los
productos y servicios ordenados en su respectioa clase no agotan la solicitud de la materia, la
cual a su vez también esta adecunda a tratedos en los que México es parte y regula los
registros de las marcas como se desprende de los arficulos 117 y 118 de la Ley de la Propiedad
Industrial que al efecto se transcriben:

ARTICULO 117.- Cuando se solicite un registro de marca en México, dentro de los
plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los seis meses
siguientes de haberlo hecho en otros paises, podrd reconocerse como fecha de prioridad la de
presentacion de la solicitud en que lo fue primero.

ARTICULO 118.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el articulo anterior se
deberdn satisfacer los siguientes requisitos:

1. Que ol solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el pafs de origen
v la fecha de presentacion de la solicitud en ese pars;

1. Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a productos o servicios
adicionales de los contemplados en ln presentada en el extranjero, en cuyo caso la prioridad
serd reconocida solo a los presentados en el pais de origen;

HI. Que dentro de los tres meses siguientes a la presentacion de la solicitud se cumplan
los requisitos que serialan los Tratados Internacionales, esta Ley y su reglamento, y

1V. (Se deroga).

4.0.3 PROCEDIMIENTO DE NULIDAD

Ll procedimiento de nulidad se iniciara con una solicitud, presentada ante el Instituto
Mexicarto de la Propiedad Industrial, este a su vez podrd iniciar el procedimiento de
declaracion ndministrativa de oficio, el cual para su admision debe cubrir ciertos requisitos
como lo son; nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;. domicilio para oir y
recibir notificaciones; nombre y domicilio de la contraparte o de su representante; descripcion
de los hechos motivo de la solicitud detallindolo en términos claros y precisos; y los
Sundamentos de derecho, o a peticion de quien tenga inferés juridico y funde su pretension.

91) Ley de Propiedad Industrial. Ob. cit. pdg, 262
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Con la solicitud de declaracién administrativa deberdn presentarse, en originales o
copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde la accion y
ofrecerse las pruebas correspondientes excepto la testimonial y confesional, salvo que el
testimonto o la confesion estén contenidas en documento, asi mismo se otorgard valor
probatorio a las facturas e inventarios elaborados por el titular o su licenciatario; si se ofrece
como prueba algiin documento gue obre en los archivos del Instituto, el solicitante deberd
precisar el expediente en el cual se encuentra y en su caso solicitar copia certificada o el cotejo
de la copta simple que se exhiba; pero si la solicitud no cumpliere con los requisitos anterigres
el Instituto le requerird, por una sola vez, para que subsane la omision o haga las aclaraciones
que correspondan, concediendo un plazo de ocho dias, en caso de incumplimiento se desechard
Ia solicitud.

Otra manera de desechar la solicitud de nulidad se da por la falta de documento que
acredite la personalidad del solicitamie o cuando el registro, patente, autorizacion o publicacion
que sea base de la accion, no se encuentre vigente.

Admitida la solicgtud de declaracion administrativa de nulidad, caducidad y
cancelacion, el Instituto la notificard al Htular afectado, concediéndole un plaze de un mes
para gue manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, una vez cumplido con lo anterior
el institufo entrarn ol estudio y fundamentacién de los hechos motive de la solicitud, y
verificara el derecho que pueda constituir violacton de los derechos que protege la Ley de la
materia.

En los procedimientos de declaracion administrativa, el Instituto podri valerse de los
medios de prueba que estime necesarios ocurriendo aqui tres situaciones que se pueden dar
antes de una resolucion por parte del instituto;

) Cuando el titular afectado o el presunto infractor presentan las pruebas a las que
tienen acceso y que son base de sus pretensiones;

b} Cuando el titular o contrario hayan indicado alguna prueba para la sustentacion de
sus pretensiones y esta esté bajo el control de la contraria, el Instituto podrd ordenar a ésta la
presentacion de dicha prueba, con apego, en su caso, a las condiciones que garanticen la
proteccion de informacion confidencial, y

¢) Cuando el Gitular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a las pruebas
requeridas o no proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en el plazo ordenado , u
obstaculicen el procedimiento.

El Institute podrd dictar resoluciones preliminares y definitivas, de naturaleza positiva

o negativa, con base en las pruehas presentadas, incluyendo los argumentos presentados por
quien resulte afectado desfavorablemente con la demegacion de acceso a las pruebas, a
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condicion de que se conceda a los interesados la oporturidad de ser oidos respecto de los
argumentos y las pruebas presentadas.

Cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaracion administratioa, la
notificacion al Htular afectado o, en su caso, al presunto infractor se hard en el domiclio
serialado en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin dar aviso al Instituto, por
publicaciém en los términos del articulo 194 de la Ley de Propiedad Industrial, que ordena que
la notificacion se hard a costa de quien infente la accion por medio de publicacién en el Diiario
Oficial y en un periddico de los de mayor circulacion de la Repiblica, por una sola vez. En la
publicacion se dard a conocer un extracto de la solicitud de declaracion administrativa y se
sefinlard un plazo de un mes para gque el titular afectado manmifieste lo que a su derecho
convenga.

A continuacion se transcriben los articulos de la Ley de Propiedad Industrial. que
tienen que ver con e} procedimiento de nulidad.

ARTICULOQ 187.- Las solicitudes de declaracion administrativa de nulidad, caducidad,
cancelacion e nfraccion administrativa que esfablece esta Ley, se sustanciardn y resolverin
con arreglo al procedimiento gue seviala este capitulo y las formalidades que esta Ley prevé,
siendo aplicable supletoriamente, en lo que noe se oponga, el Codigo Federal de Procedimientos
Croiles.

ARTICULO 188.- EI Instituto podri iniciar el procedimiento de declaracion
administrativa de oficio o a peticion de quien tenga interés juridico y funde su pretension.

ARTICULQ 189.- La solicitud de declaracion administratioa que se interponga deberd
confener los siguientes requisitos:

I. Nombre del solicitante y, en su caso, de su representante;

il. Domicilio para oir y recibir notificaciones;

I1l. Nombre y domicilio de la contraparte o de su representante;

IV. El objeto de la solicitud, detalldndolo en términos claros y precisos;
V. La descripcién de los hechos, y

VI Los fundamentos de derecho.

ARTICULO 190.- Con la solicitud de declaracion administrativa deberim presentarse,
en originales o copias debidamente certificadas, los documentos y constancias en que se funde
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la accion y ofrecerse las pruebas correspondientes. las pruebas gue se presenten
postertormente, no serdn admitidas salvo que fueren supervenienies.

Cuando se ofrezca como prueba algun documento que obre en los archivos del Instituto,
bastard que el solicitante precise el expediente en el cual se encuentra y solicite la expedicion de
la copia certificada correspondiente o, ent su caso, el cotejo de la copia simple que se exhiba.

ARTICULO 191.- 5i el solicitante no cumpliere con los requisitos a que se refiere el
articulo 189 de esta Ley, el Instituto le requerird, por una sola vez, subsane la omision en que
incurmio o haga las aclaraciones que correspondan, para tal efecto se le concederd un plazo de
ocho dias, y de no cumplirse el requerimiento en el plazo otorgado se desechard la solicitud.

También se desechard la solicitud por la falta de documento que acredite la
personalidad o cuando el registro, patente, autorizaciom o publicacion que sea base de la accién,
710 se encuentre vigente.

ARTICULO 192.- En los procedimientos de declaracién administrativa se admitirdn
toda clase de pruebas, excepto la testimonial y confesional, salvo que el testimonio o la
confesion estén contenidas en documental, asi como las que sean contrarias a la moral y al
derecho.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el pdarrafo anterior, para los efectos de esta Ley, se
otorgard valor probatorio a las facturas expedidas y a los inventarios elaborados por el litular o
su licenciatario.

ARTICULO 192 BIS.- Para la comprobacion de hechas que puedan constituir
violacion de alguno o algunos de los derechos que protege esta Ley, o en los procedimientos de
declaracion administrativa, el Instituto podri valerse de los medios de prueba que estime
Necesarios.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor hayan presentado las pruebas
suficentes a las que razonablemente tengan acceso como base de sus pretensiones y hayan
tndicado alguna prueba pertinente para la sustentacién de dichas pretensiones que esté bajo el
control de Ia contraria, el Instituto podrd ordenar a ésta la presentacion de dicha prueba, con
apego, en su caso, 8 las condiciones que garanticen la proteccion de informacién confidencial.

Cuando el titular afectado o el presunto infractor nieguen el acceso a pruebas o no
proporcionen pruebas pertinentes bajo su control en un plazo razonable, u obstaculicen de
manera significativa el procedimiento, el Instituto podrd dictar resoluciones prelimingres y
definitions, de naturaleza positivn o negativn, con base en las pruebas presentadas, mchayendo
los argumentos presentados por quien resulte afectado desfavorablemente con la denegacion de
aceeso a las pruebas, a condicion de que se conceda a los interesados la oportunidad de ser
ofdos respecto de los argumentos y las prucbas presentadas.



ARTICULO 193.- Admitida la solicitud de declaracion administrativa de rulidad,
caducidad y cancelacion, el Instituto la notificard al hitular afectado, concediéndole un plazo de
un mes para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. En los procedimientos de
declaracion administratioa de infraccicn se estard @ lo dispuesto en los articulos 209 fraccion
IX y 216 de esta Ley. La notificacion se hard en el domicilio sefialado por el solicitante de la
declaracitn admmisiration.

ARTICULO 194.- Cuando no haya sido posible la notificacién a que se refiere el
arficulo anterior por cambio de domicilio, tanto en el sefialado por el solictante como en el que
obre en el expediente que correspomda, y se desconozca el nuevo, la notificacion se hard a costa
de quien intente la accién por medio de publicacion en el Diario Oficial y en un periodico de
los de mayor circulacion de la Repuiblica, por una sola vez. En la publicacion se dard a conocer
un extracte de la solictud de declaracion administrativa y se seftalard un plazo de un mes para
que el titular afectado manifieste lo gue a su dereche convenga.

ARTICULO 196.- Cuando el Instituto inicie de oficio el procedimiento de declaracion
administratioa, la notificacion al Ytular afectado o, en su caso, al presunto infractor se hard en
el domicilio seflalado en el expediente que corresponda y de haberlo variado sin dar aviso al
Instituta, por publicacién en los términos del articulo 194 de esta Ley. 2

a) CAUSAS DE NULIDAD:

El registro de una marca serd nulo cuando se haya otorgado en contravencion de las
disposiciones de la ley de la Propiedad Industrial o la Ley la que hubiese estndo vigente en su
registro; que la marca ser idéntica o semejante, en grado de confusion, a otra usada en el pais o
en el extranjerc con anterioridad, o que se apligue a los mismos o similares productos o
servicios; que en la solicitud se hubieran asentado datos falsos; gue se haya otorgado por error,
diferencia de aprecincion existiendo otro registro que se hubiere considerade erréneamente
invadido o por tratarse de una marca igual o semejante aplicable a servicios o productos
iguales o similares; y que el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en
grado de confusitn, sin el consentintiento expreso del titular de la marca extranjera, pues se
estaria ante un registro obtenido de mala fe; tal como lo previene el articulo 151 de Ia Ley de In
Propiedad Industrial que al efecto se transcribe:

ARTICULO 151.- El registro de una marca serd mulo cuando:

L Se haya otorgado en contravencion de las disposiciones de esta Ley o la que
hubiese estado vigente en ln época de su registro.

92) Ly de Ya Propicdad brdustrial Ob. cit. pég. 282-285
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No ohstante lo dispuesto en esta fraccion, la accion de nulidad no podri fundarse en la
impugnacion de la representacion legal de solicitante del registro de la marca;

{1 La marca sea idéntica o semejante en grado de confusion, a ofra que haya sido usada
en el pais o en el extranjero con anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de la
marca registrada y se aplique a los mismos o similares productos o servicios, siempre que,
guien haga valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber usado una marca
intnterrumpidamente en el pais o en el extranjero, antes de la fecha de presentacion o, en su
caso, de la fecha de primer uso declarado por el que la registrd;

I11. El registro se hubiera otorgade con base en datos falsos contenidos en su solicitud;

1V. Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia de apreciacion, existiendo en
vigor ofro que se considere ivadido, por tratarse de una marca que sea igual o semejante en
grado de confusion y que se aplique a servicios o productos iguales o similares; y

V. El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del titular de una marca
registrada en el extranjero, solicite y obtenga el regisire @ su nombre de ésta v otva similar en
grado de confusion, sin el consenlimiento expreso del titular de la marca extranjera. En este
caso el registro se reputard como obtenido de mala fe.

Las acciones de nulidad que se dertoen del presente articulo podrin ejercitarse dentro
de un plazo de cinco arios, contado a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicacion
del registro en la Gaceta, excepto las relattvas a las fracciones I y V que podrin ejercitarse en
cualguier tiempo y a ln fraccion 11 gue podra ejercitarse dentro del plazo de tres avios.

ARTICULO 152 .- El registro caducard en los siguientes casos:
1. Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y

il Cugndo la marca haya dejado de usarse durante los tres arios consecutivos
Inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion administrativa de caducidad, salvo que
exista causa justificada a juicio del Instituto.

ARTICULO 153.- Procederd la cancelacion del registro de una marca, si su titular ha
provocado o tolerado que se transforme en una denominacion genérica que corresponda a uno o
vartos de los productos o servicios para los cuales se registrd, de tal moda que, en los medios
comerciales y en el uso generalizado por el publico, la marca haya perdido su cardcter
distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se apligue.

ARTICULO 154.- El titular de una marca registrada podri solicitar por escrito, en

cualquier tempo, la cancelncién de su registro. El Instituto podra requerir la ratificacion de la
firma de la solicitud, en los casos que establezca el reglamento de esta Ley.
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ARTICULO 155.- La declaracion de nulidad, caducidad o cancelacion del registro de
una marca, se hard administrativamente por el Instituto de oficio, a peticion de parte o del
Ministerio Priblico Federal, cuando tenga algiin interés la Federacicn. La caducidad a la que se
refiere la fraccion I del articulo 152 de esta Ley, no requerird de declaracion administrativa por
parie de la Secretarta.

b) PLAZOS PARA PROMOVER LA NULIDAD.
El plazo en el que se puede promover este recurso de nulidad, es:
ARTICULO 151.- ..........

V- (Segundo Pdrrafo) Las acciones de nulidad que se deriven del presente
articulo podrin efercitarse dentro de un plazo de cinco afios, contado a partir de la fecha en que
surta sus efectos la publicacion del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las fracciones |
y V gque podrin ejercitarse en cualquier tiempo y a la fraccion 11 que podri ejercitarse dentro
del plazo de tres arios.®

93) Ley de W Propieded Indusiriai Ob. cit. pig, 271,272
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CAPITULO 5
CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

5.0.1 {URISPRUDENCIAS RELATIVAS AL ARTICULO 90 DE LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Después del breve andlisis a cada fraccidn del articulo 90 planteado en el capitulo
cuarto de esta fesis, en relacion a los diferentes criterios que se encuentran inscritos en las
fracciones en dita, y que sirven para negar el registro de una marca, que se solicite ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se hace importante apoyar dicho andlisis
personal, com los criterios emitidos y sustentados por nuestros TRIBUNALES
COLEGIADQS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, para lo
cual se citara textualmente una jurisprudencia o tesis que tenga relacion con cada una de las
fracciones del mencionade articulo.

a) ARTICULO 90
No serdn registrables como marca:

I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que
se expresan de manera dindmica, min cuando sean visibles;

“” Novena Epoca, Instancia: NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUUTQO, Fuente: Semanario |udicial de la
Federacion y su Gaceta, Tomo: X1V, Diciembre de 2001, Tesis: 1.90.A.18 A Pidgina: 1759

MARCAS. NO PROCEDE EL REGISTRO DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES
SI SON DESCRIPTIVAS DEL PRODUCTO. De conformidad con lo dispuesto en el
articuio 90, fraccion 1V, de la Ley de la Propiedad Industrial, no son registrables como marcas
las denominaciones, figuras o formas tridimensionales gue, considerando el conjunto de sus
caracteristicas, sean descriptivas de los productos o servicios gue traten de protegerse, por lo
que st la figura tridimensional que se pretende registrar es descriptiva del producto que se
deseq registrar, se ubtca en el supuesto cuya prohibicion contempla el numeral en cita. No
obsta a lo anterior, el hecho de que se manifieste tener registrada como marca la misma forma
tridimensional en otro pais, pretendiendo la aplicaciom del punto 1, inciso A, del articulo 6
quinquies, del Convenio de Paris para la Proteccién de la Propiedad Industrial, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 27 de julio de 1976, en virtud de que dicha disposicion
inicamente resulta aplicable cuando proceda el registro definitioo y no en un trdmite distinto
como en el caso de que slo se efectus el examen de novedad correspondiente.



NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUI'TO.

Amparo en revision 3349/2000. Square D Company. 25 de entera de 2001. Uranimidad
de votos. Ponente: Maria Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: Angel Corona Ortiz .

II. Los nombres técnicos o de uso comiin de los productos o servicios que pretenden
ampararse con la marca, asi como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las
pricticas comerciales, sc hayan corrvertido en la designacion usual o genérica de los mismos;

“” Quinta Epoca; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la
Federacién; Tomo; CXX; Pdgina: 96

MARCA, REGISTRO DE. De acuerdo con el articulo 105, fraccién 1, de la Ley
Propiedad Industrial, no son admisibles a registro, como marea, los nombres propios técnicos o
vulgares de los productos o demominaciones genéricas ni sus traducciones, por lo que,
tratandose de un articulo registrado en contravencion de lo dispuesto por el precepto arriba
atado, es procedente la declaracion de nulidad del registro aludido, en cumplimiento de lo
previsto por la fraccion I, del articulo 200 de la propia Ley de Propiedad Industrial.

Amparo administrativo en revision 2908/53. Canavati F. Jorge S. 5 de abril de 1954.
Unmmimmdod de cuatre vofos. Ausente: Franco Carrerio. Ponentfe: Octavic Mendoza
Gonzilez™”

1. Las formas tidimensionales que sean del dominio piiblico o gue se hayan hecho de
uso cormin y aguellas que carezcan de originalidad gque las distinga facilmente, asi como ln
forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o funcion industrial;

“” Séptima Epoaz; Instancia; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADQ EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL FPRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario [udical de Iz
Federacion; Tomo: 76 Sexta Parte; Pigina: 49

MARCAS QUE SE CONSTITUYEN POR EL REGISTRO DE UN ENVASE. Siel
registro se hace por marca (sin demominacion) de un ervase distintivo en sus caracteres
especiales y las reservas se constrifien al uso de dicho enoase, el tercero que utilice un
receptdculo exactamente igual al ya registrado, infringe el derecho de uso del registro marcario
establecido por el articulo 96 de la Ley de la Propiedad Industrial.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CRCUITO.
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Amparo en revision 42/75. Uhu Werk H.UM. Fischer. 9 de abril de 1975.
Linanimidad de volos. Ponente: Juan Gomez Dinz. Secretarin: Marin Soledad Hernindez de
Mosqueda “”.

IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el
conjunto de sus caracteristicas, sean descriptivas de los productos o seroicios que traten de
protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o
indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composicion,
destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de produccion;

“” Novena Epoca; Instancia: NOVENO TRIBUNAL COLEGIADG EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario fudicial de la
Federacion y su Gaceta; Tomo: X1V, Diciembre de 2001; Tesis: .90.A.18 A; Pdgina: 1759.

MARCAS. NO PROCEDE EL REGISTRO DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES
SI SON DESCRIPTIVAS DEL PRODUCTQ. De conformidad con lo dispuesto en el
articule 90, fraccion 1V, de la Ley de la Propiedad Industrial, no son registrables como marcas
fas denominaciones, figuras o formas tridimensionales gue, considerando el conjunto de sus
caracteristicas, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse, por lo
que si la figura tridimensional que se pretende registrar es descriptiva del producto que se
desea registrar, se ubica en el supuesto cuya prohibicion contempia el numeral en cita. No
obsta a lo anterior, el hecho de que se manifieste tener registrada como marca la misma forma
tridimensional en otro pais, pretendiende Ia aplicacién del pumto 1, incise A, del articulo 6
quinquies, del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, publicado en el
Diario Oficial de la Federacion el 27 de julio de 1976, en virtud de que dicha disposicion
unicamente resulta aplicable cuando proceda el registro defmitivo y no en un tramite distinto
como en el caso de que sblo se efectud el examen de novedad correspondiente.

NGVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 3349/2000. Square D Company. 25 de enero de 2001. Unanimidad
de votos. Ponente: Maria Simona Ramos Ruwvalcaba. Secretario: Angel Corona Ortiz .

“” Octava Epoca; Instancia: CUUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judical de Ia
Federacion; Tomo: I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988; Pdgina: 401

MARCAS. ADJETIVOS CALIFICATIVOS.  Tratindose de la prohibicion
contemplada en el articulo 91, fraccin V, de la Ley de Invenciones y Marcas, lo que hace
improcedente el registro como marca de una dertominacion no lo es tnica y exclustoamente el
que esta resulte descriptiva del producto o productos que se pretenden amparar, sino también
que indique, entre otros aspectos, ln cualidad y calidad de los mismos. En la especie, la
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denomingcién "muy interesante" cuyo registro como marca se solicitdé para amparar
impresiones y publicaciones, encuadra dentro de la prohibicién establecida en el precepto legal
antes irwocado, puesto que resulta descriptiva no de tales productos en si mismos sino de sus
cualidades y calidades y de aceptarse que pudiera obtenerse el derecho exclusivo a utilizaria
como marca, se formenta la competencia desleal entre los fabricantes o comercigntes de los
mismos o similares productos, al inclinar Ia atencién en los consumidores ante aguellos que
por su sola denominacién dan una idea clara y expresa de la cualidad y calidad de la
publicacion que adquieren, como st se tratara de una garantia del contenido editorial que
influye en el piblico consumidor y que desde luego favorece su comercializacion. Ahora bien,
si lo que se pretende registrar como marca lo es un adjetive calificativo que implica una
conexion directa con el producto de que se trata y con su cualidad o calidad a pesar de que no
se conozca la naturaleza del mismo, ello encuadra también dentro de la profibicion
contemplada en el numeral antes citedo, pues en Tratdndose de impresiones y publicaciones
sin importar su naturaleza, la sola circunstancia de gue ostenten como marca la voz "muy
interesante", predispone al puiblico consumidor a formarse una idea acaso falsa del contenido
editorial de esos impresos, ¢ virtud unica y exclustoamente del itulo marcario visible.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisién 901/83. Editorial Orbe, 5. A. 26 de mayo de 1988. Unanimidad de
vofos. Ponente: José Méndez Calderdn. Secretario: Gabriel Ferndndez Martinez *”.

V. Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o
acompaiiados de elementos tales como signos, disefios o denmominadones, que les den un
cardcter distintivo.

“"Quinta Epoca; Instancia: Segunda Sala; Fuente Semanario Judicial de la
Federacion; Tomo: CXXVII; Pdgina: 1027

MARCA DE COLOR EN LAPICES, REGISTRO DE. Hay que tomar en
consideracion que {a banda de color azul que la quejosa pretende registrar, no se refiere séio al
color, porque no se ha tratado de registrar el azul aplicado a los lapices, ni reservarse la
faculted de fabricar ldpices azules, lo que si estaria limitado por el articulo 105, fraccién V, de
la Ley de la Propiedad Industrial, sino a la marca consistente en una banda color azul aplicada
a un ldpiz o a su collar protector, colocada precisamente cerca de su extremo superior, por lo
que se trata, de un signo material en el que intervienen los elementos de forma, color y
situacion que, aunque sin complicaciones, ficil y evidentemnente hacen distinguible al objeto a
que se aplica, de otro de su misma especte o clase. Esto constituye una marca en los terminos
del articulo 97 de la referida ley, sin que obste la circunstancia de que dicho signo distintivo,
sen susceptible de desaparecer si se saca punta ol ldpiz por el lado donde marca se encuentra,
ya que, nt es normal que esto ocurra, ni ello quitaria al signo distintivo, o sea la banda azul, su
cardcter de marca, puesto que lo interesante en el caso es que el producto se identifigue con



facilidad en el momento de adquisicicn y no cuando el adquirente lo esté usando o
consumiendo.

Amparo en revision 5631/55. Kimble Glass Company. 23 de marzo de 1956.
Unanimidad de cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

“” Sexta Epoca; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de {a Federacion
Tomo: Tercern Parte, XXXIII; Pigina: 32

MARCAS, REGISTRO DE CUALQUIER COMBINACION DE COLQORES.
Procede el registro de cualquier combinacion de colores, y hasta el de un solo color, si la marca
consiste en un color acompariado de cualguier signo gue le de un caracter particular y distinto,
de conformidad con el articulo 105, fraccién V, de la Ley de la Propiedad Industrial.

Amparo en revision 8009/57. Parke Davis and Company. 10 de marzo de 1960. Cinco

ey

votos. Ponente: Felipe Tena Ramirez “”.

VI. La traduccion a ofros idiomas, Ia variacion ortogrifica caprichosa o la construccion
artificial de palabras no registrables;

“* Qctaoa E'poca; [nstancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Apéndice 2000; Tomo: Tomo 11,
Administrativa, P.R. TCC; Tesis: 411; Pdgina: 391

MARCAS. CARACTER DESCRIPTIVO DE UNA DENOMINACION EN
IDIOMA EXTRANJERO. NO ES REGISTRABLE.- Conforme a lo dispuesto en la fraccién
V del articulo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, no son registrables como marca las
denominaciones descriptivas, entre otras, de la especte o calidad de los productos que traten de
protegerse, y expresamente se establece en la fraccion XX del precepto legal inroocado, que
tampoeo lo son " la traduccion a otros idiomas de las palabras no registrables”. De lo anterior
se advierte que el cardcter descriptivo de una denominacion propuesta a registro no sélo se
restringe a los vocablos del idioma espartol, sino a aquellos que siendo en lengua extranjera su
traduccion corresponde a palabras no registrables en lengua espariola, motivo por el cual,
contrariamente a lo resuelto por el juez Federal, si existe apoyo legal para la determinacion de
la autoridad responsable de negar el registro marcario solicitado.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 86/90.-C.P.C. Infernational Inc-7 de febrero de 1990.-
Unaninidad de votos.-Ponente: Luis Tirado Ledesma.-Secretario: Jorge Higuera Corona.
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Semanario Judicial de la Federacion, Octava Epoca, Tomo V, Segunda Parte-1, enero
a junio de 1990, pagina 291, Tribunales Colegiados de Circuito “~.

“* Qctava Epoca; Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Apéndice 2000; Tomo: Tomo I,
Administrativa, P.R. TCC; Tesis: 440; Pdgina: 417

MARCAS, SIMILITUD DE. EN PALABRAS EXTRANJERAS.- Tratandose de dos
marcas que tienen una misma pavte inicial o radical y, que por sus caracteristicas resulta la
parte mds importante o significativa, y la parte final de la anterioridad registrada solo es una
diferencia de orden meramente secundario y de significacion menor, es claro que esa diferencia,
que carece de énfasis, no es suficientemente distintiva para evitar la confusion entre ambas
marcas o para evitar que se sugiera que éstas provienen del mismo productor, lo que desde
luego impide el registro de la segqunda, ya que podria inducir a confusion al piblico
consunridor, o a que una de las marcas se benefictara con el prestigio o aceptacion del producto
amparado con la otra, maxime si ambas denominaciones se hacent consistir en palabras
extranjeras y en tales casos el publico consumidor tiene menos capacided para hacer una
distincion visual y fonética entre ambas, lo que propicia min mds su confusion.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 2384/90.-Salchichoneria Fnitz, 5.A.-8 de noviembre de 1390.-
Unanimided de votos.-Ponente: Hilario Biarcenas Chdvez.-Secretario: Fernandoe A. Ortiz
Cruz.

Semanario Judicial de la Federacion, Octava Epoca, Toma VI, enero de 1991, pigina
318, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I40.A.288 A “7.

“" Séptima Epoca, Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, Fuenie: Semanario fudicial de Ia
Federacidn, Tomo: 175-180 Sexta Parte, Pdgina: 130

MARCAS, PALABRAS DE USO Y SIGNIFICADO COMUN EN ESPANOL Y EN
OTRO IDIOMA COMQO INTEGRANTES DE LA DENOMINACION PROPUESTA A
REGISTRO. NO SE ACTUALIZA LA PROHIBICION CONTENIDA EN LA FRACCION
XIli DEL ARTICULQ 91 DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La fraccién XIiI
del articulo 91 de Ia Ley de Irvenciones y Marcas, prohibe el registro de las palabras simples o
contpuestas de lenguas vivas extranjeras y las construidas artificiosamente de modo que por su
grafismo o fonética parezcan voces extranjeras. Sin embargo, In denominacion "SHAMPLUS"
que se propone pard ser registrada como marca, esta integrada con el vocablo "PLUS", cuyo
significado "MAS", es el mismo y de uso comin, no sélo en espatiol, sino también en inglés;
por tanto, curmdo la dénominacion se fntegra cont una palabra de uso y significado conmin en



espariol y en otro idioma distinfo, en ese caso no opera la prohibicién prevista en la
fracciom X1 del articulo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, toda vez que no podria nunca
decirse que por su grafismo y fonética se parezca a una voz extranjera, cuando uno de sus
vocablos también se usa en espariol y mucho menos ocurre en la especie, que el uso y
significadp del vocablo "PLUS", es el niismo en ambos idiomas.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amiparo en revision 639/83. Beecharm de México, 5.A. 9 de noviembre de 1983.
Unanimidad de votos, Pomente: Genaro David Gongora Pimentel “.

VIL. Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacion, escudos, banderas o emblemas de
cualquier pais, estado, municipio o divisiones politicas equivalentes, asi como las
denominaciones, siglas, simbolos o© emblemas de organizaciones internadonales,
gubernamentales, no gubernamentales o de cunlquier otra orgamizacicn recomocida
oficialmente, asi como la designacion verbal de los mismos;

“"  Séptima Epoca; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la
Federacion; Tomo: 13 Segunda Parte Pigina: 25

FALSIFICACION DE MARCAS Y SELLOS OFICIALES. El tipo de este delito,
contemplado en In fraccion 1 del articulo 241 del Codigo Penal Federal, no abarca sinicamente
la falsificacion de sellos con el escudo nacional, sine que incluye toda clase de sellos, marcas y
signos, que lendrin cardcter oficial al ser usados por las autoridades dentro de sus funciones.

Amparo directo 4468/69. Vicior y Enrigue Garcia Gardurio. 29 de enero de 1970.
Unanimidad de cuatro votos. Pomente: Ernesto Aguilar Alparez. Secretario: Abelardo Baca
Martinez “”.

““ Tipo de Documento: Tesis Aislada; Novena época; Instancia: PRIMER TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente:
Semgnario Judicial de la Federacion y su Gaceta; Tomo: VI, Noviembre de 1998; Pagina: 545

MARCAS. NQ ESTA PROHIBIDO SU REGISTRO SI CONTIENE LAS SIGLAS
DE UN TRATADO INTERNACIONAL. El articulo seis ter del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, que tiene cardcter de ley suprema de la Union en
terminos del articule 133 de In Constitucion Federal, establece las prohibiciones, respecto al
uso de marcas con emblemas de organizaciones intergubernamentales exceptuando los escudos
de armas, banderas y ofros emblemas, siglas o denorminaciontes que hayan sido objefo de
acuerdos internacionales en vigor, destinados a asegurar la proteccién industrial; ahora bien
1o estd prohibido el registro de una marca que contenga las siglas de un tratado internacional,
por ejemplo, el nombre de la quejosa Nafta Corporacion, S.A. de C.V., que coincide con las
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siglas en inglés del Tratado Comercial para América del Norte, debido a gue dicho tratado
7D es unA orgamizacion internacional gubernamental.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITQ.

Amparo en revision 2961/97. Nafta Corporacion, S.A. de C.V. 8 de enero de 1998.
Unarimidad de wvotos. Ponente: Samuel Hernéndez Viazcdn. Secretario: Ricardo Martinez
Carvajal *”,

VIII. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantia
adoptados por un estado, sin auiorizacicm de la autorided competente, 0 monedas, billetes de
banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero;

“" Séptima Epoca; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la
federacion; Tomo: 13 Segunda Parfe; Pdgina: 25

FALSIFICACION DE MARCAS Y SELLOS OFICIALES. El tipo de este delito,
contemplado en la fracciém 1 del articulo 241 del Codigo Penal Federal, no abarca iinicamente
la falsificacién de sellos con el escudo nacional, sino que incluye toda clase de sellos, marcas y
signos, que tendrin cardcter ofictal al ser usados por las autoridades dentro de sus funciones.

Amparo directo 4468/69. Victor y Enrigue Garcia Gardusio. 29 de enero de 1970.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez. Secretario: Abelardo Baca
Martinez *7.

“7 Séptima Epocs; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la
Federacion; Tomo: 1 Segunda Parte; Pagina: 77

USO INDEBIDO DE SELLOS VERDADEROS (LEGISLACION PENAL
FEDERAL). El delito previsto en el articulo 242, fraccion VI, del Codigo Penal para el
Distrito Federal, tutela la fe piiblica en los documentos sutentificados con signos verdaderos,
lo que se desprende de la propia naturaleza del tipo y de la interpretacion sistemitica del
mismo. La conducta nuclear consiste en procurarse los sellos, punzones y marcas verdaderos.
Por procurar debe entenderse obtener por cualquier medio tales sellos, punzones o marcas. En
tal virtud, Ia posesion de sellos, por razém del cargo no puede significar procuracion, ya que se
le entregaron al empleado o funcionario para el ejercicio de sus funciones, y el uso abusivo del
mismo podrd dar lugar a falsificacion documental o constituir un medio para incurrir en
peculado o fraude, pero no es constitutivo del delito de uso indebido de sellos verdaderos. Si el
tipo simplemente hablase de uso ilegitimo o, como en otras legislaciones, de impresion
fraudulenta, podrin pensarse gue el poseedor legitimo del signo de autentificacion podria
incurrir en el ilicito penal con la simple impresion abusiva o fraudulenta, en perjuicio de
tercero o en provecho propio. Sin embargo, al utilizar la ley el verbo procurar, obliga a pensar



que lo que pretende punir es la diligencia para conseguir los sellos, siendo Ios medios
irvelevantes, siempre y cuando los sujetos activos no iengan en su poder el sello por razom de
Su cargo, sino se vean precisados a obtenerlos. Ademds, el tipo recoge un elemento normativo
de antifuricidad especifica, al sefialar como exigencia tipica, que el uso sea indebido. La ilicitud
especifica a que se alude, da lugar a que el juzgador esté obligado a determinar, conforme al
orden juridico y cultural, ia conducta de uso, para afirmar, & través de un juicio valorative y
no simplemente cognoscitivo, si la conducta es tipica y antijuridica.

Amparo directo 6045/67. Enrique Balbuena Pérez. 8 de enero de 1969. Unanimidad de
cuatro votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez “°.

“7 Séptima Epom; Instancig: TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO
CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la Federacidn; Tomo: 91-96 Sexta Parte; Pagina:
90.

FALSIFICACION DE DOCUMENTQOS EN GENERAL Y FALSIFICACION DE
SELLOS, PUNZONES, MARCAS Y LLAVES, ACUMULACION DE LOS DELITOS DE
(LEGISLACION DE YUCATAN). Conforme al articulo 283 del Codigo de Defensa Social
del Estado de Yucatdn, cuando el falsario hiciere uso de los documentos y objetos falsos que se
detallan en los capitulos primero, segundo y tercero del décimo sexto que aparece bajo el rubro
De Falsedad, se acumularin las falsificaciones y el delito que por medio de ellas hubiera
cometido el infractor. Por tanto, como el segundo de los capitulos a que se refiere el invocado
precepto 283, tipifica el delito de falsificacion de sellos, punzones, marcas y llaves, el concurso
del antijuridico ncabade de nombrar y el de falsificacién de documentos en general se apoyn en
una norma expresa de la ley aplicable, resultando correcta la acumulacién de esos injustos.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CIRCUITO.

Amparo en revision 473/76. Pedro Antonio Murioz Solis. 29 de noviembre de 1976.
Unamimidad de votos. Ponente: Rafael Barredo Pereira. Secrefaria: Leticia Camache Arias.

“” Séptima Epoca; Instancia: SEGUNDOQ TRIBUNAL COLEGIADQ EN MATERIA
PENAL DEL PRIMER CIRCUITO; Fuenfe: Apéndice 2000; Tomo: Tomo I, Penal, P.R.
TCC Tests: 5709; Pédgina: 2979

SELLOS, PUNZONES, MARCAS, LISO INDEBIDO DE LOS, DESPUES DE
PROCURARSE LOS AUTENTICOS (ART. 242, FRACC. VI, DEL CODIGO
REPRESIVO FEDERAL).- A la luz de lo dispuesto por la fraccion del numeral en cita, para
integrar dicha figura criminosa basta que el activo se procure de cualesquiera de estos
instrumentos, siendo auténticos, y haga uso indebido de los ntismos, por lo cual si para la
elaboracion de diversas credenciales correspondientes a la LIl Legislatura de la Cdmara de
Diputados del H. Congreso de la Unidn, que oficialmente resultaron falsificadas, fue utilizada
como modelo una auténtica, que ostentaba las caracteristicas exigibles para su validez -en
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especial la leyenda de la LIl Legislatura H. Congreso de la Unidn-, con excepcion de la
firma del funcionario suscriptor y la concerniente al interesado y que proporcion6 un empleado
de tal organismo gubernamental, es incuestionable que los extremos de tal injusto se surten
cabalmente, al haberse hecho un uso indebido de ese emblemna oficial empleado por las
qutoridades respectioas, en la esfera de sus funciones.

SEGUNDQO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.

Antparo directo 404/87.-Roberto Tvin Medina Martinez.-30 de septiembre de 1987 .-
Unanimided de volos.-Pomente: }. Jesuis Duarte Cano.-Secretario: Rubén Mirguez
Fernandez””.

“" Sexta Epoca; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federacién
Tomo: Segurula Parte, LXXXIV; Pégin{l: 15

GIROS POSTALES, FALSIFICACION DE, Y FRAUDE. Si el uso de un sello postal
y de una mdquina protectora para obtener giros postales falsificados, fue el medio obligado y
necesario para poder verificar la falsificacién de los giros, teniendo el misme propesite
delichuoso de falsificar un documento, tanto al usar el selio y la mdquina proteciora como al
variar las demds menciones de los multicitados giros, es indebido estimar esa misma conducta
commo integradora de dos figuras delictivas diversas, las que quedan absorbidas en una sola
acaén que unifica el proposito delictive que es solamente el de lograr un documento
falsificado. Por lo que en tal case, no tiene aplicacion el articulo 251 del Codigo Penal Federal,
que s6lo ordena la acumulacion del delito de falsificacion de documentos a aquellos que se
comekieren utilizando la falsificacion como un medio y en el caso el uso de sellos y marcas
oficiales fue una conducta verificada para perfeccionar la falsificacion, esto es, anterior a la
posibilidad de usar el documento falso para cometer otro delito; siendo que la acumulacion
obligatoria se refiere a los delitos posteriores a la falsificacion. Por ello, debe condenarse
unicamente por el fraude y la falsificacion de documentos.

Amparo directo 36/62. Meliton Cuéllar Herndndez. 25 de junio de 1964. Cinco volos.
Ponente: Mamuel Rivera Siloa *”.

El concepto de imitacion nos refiere que imitar es hacer una copia idéntica de una obra
o producto que estd protegido por una patente, marca comercial, presentacion comercial o
derechos de autor.#

IX. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacion grifica de
condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos
culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;

M) HTTPHUSINFO.STATE GOV/ESPANOLAPRAGLOS. HTM. Pégina web. Ob. cit



Séptima Epoca; Instancia: Primera Sala; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion;
Tomo: 13 Segunda Parte; Pagina: 25

FALSIFICACION DE MARCAS Y SELLOS OFICIALES. El tipo de este delito,
contemnplado en la fraccion 1 del articulo 241 del Cidigo Penal Federal, no abarca unicamente
la falsificacion de sellos con el escudo nacional, sino gue incluye toda clase de sellps, marcas y
signos, que tendrin cardcter oficial al ser usados por las autoridades dentro de sus funciones.

Amparo directo 4468/69. Victor y Enrique Garcia Gardufio. 29 de enero de 15970.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Aguilar Alvarez. Secretario: Abelardo Baca
Martinez.

X. Las denominaciones geogrificas, propias o comunes, y los mapas, asi como los
gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y
puedan originar confusion o error en cuanto a su procedencia;

* Séptima Epoca; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuenfe: Semanario judicial de Ia
Federacion; Tomo: 175-180 Sexta Parte; Pdgina: 129

MARCAS. "DENCOMINACION GEOGRAFICA" SIGNIFICADO DEL TERMINO
CONTENIDA EN LA FRACCION X1V, ARTICULO 91, DE LA LEY DE INVENCIONES
Y MARCAS. Por "denominacion geogrdfica” se entiende el nombre de las partes del mundo
tradicionalmente conocidas como el de los continentes y puede también referirse a nombre de
paises, regiones, Estados, ciudades y localidades, asi como el nombre de rios, montarias y
demds accidentes en los que se drvide o clasifica la superficie terrestre.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 913/83. Juan José Luis Balseca Zurita. 11 de ocfubre de 1983.
tnanimdad de volos. Ponente: Genaro David Gongora Pimentel “”.

“” Séptima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federacion; Tomo: 121-126 Sexta Parte; Pdgina: 120

MARCAS. DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS. Conforme al articulo 91,
fraccion X1V, de in Ley de invenciones y Marcas, un adjetivo calificative o gentilicio no es
susceptible de registro como marca cuando resulta descriptivo de la naturaleza de los
productos, o de su calidad, o destino, o del lugar de su origen o procedencia, a menos que la
marca contenga otro elemento de diferenciacion que resulte lo suficientemente importante para
que la marca no sea totalmente descriptiva, o no conste sélo de una expresion descriptiva, y
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para que los competidores puedan usar la expresién descriptiva sin incurrir en imitacion.
Luego, st al adjetivo sefialado se le afinde un elemento sustancial de diferenciacion, si seria en
principio susceptible de registro, de tal manera que cualquier otro fabricante o comerciante
pueda usar el adjetivo, pero sin ariadir el elemento diferenciador apropiable. Y también puede
ese adjetivo ser usado como marca, si no resulta en manera sustancial descriptivo de los
productos a los que se ha de aplicar ia marca, ni de sus cualidades, naturaleza, destino, ni
lugar de origen, aunque si pudiera resultar descriptivo de otra clase de productos, para los
cuales no serta registrable como marca. Por ejemplo, el término "poblano” y su diminutive
"poblanitos", si resultan vedados, sin un elemento sustancial agregado de diferenciacion, para
productos alimenticios. Pues en princpio la cocing poblana es conocida piblicamente, y
existen platillos o productos alimenticios como el mole poblano, o los camotes de Puebla, o las
tortitas de Puebla, que son gemeralmente conocidos. Luego el término “poblano" o
"poblanitos™ no puede ser apropiado individualmente por un fabricante o comerciante para
amparar productos alimenticios en general, de la clase 46. Lo que deja a salvo el derecho del
solicitante de la marca a modificar la relacion de productos que se han de amparar, de manera
que si se limita la proteccion a productos que nada tengan que ver con la cocing, o los dulces o
alimentos poblanos, o si se le agrega un elemento caracteristico que sirva para distinguir los
productos, aun de los de origen poblano o que se conocen como de tal origen, si puede ser
registrada la marca.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 400/79. Central Impulsora, S.A. de C.V. 28 de junio de 1979.
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmdn Orozco “”.

“7 Septima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario [udicial de la
Federacion; Tomo: 49 Sexta Parte; Pigina: 45

MARCAS. DENOMINACIONES GEOGRAFICAS.  La prohibicion de usar
denomtinaciones geogridficas como marcas no es absoluta en la fraccion X1I del articulo 105 de
la Ley de la Propiedad Industrial, pues no queda prohibido su uso cuando, por el conjunto
total de la marca, la denominacion que pudiera resultar geogrdfica no se himita a indicar
simplemente la procedencia de los produclos, siempre y cuando nio origine confusion o error en
cuanto a la procedencia de los productos, por lo que no quedan prohibidas esas denominaciones
cuando es el nombre de la fibrica de la propiedad de la marca la que ha hecho conacido el lugar
geogrifico en que estd ubicada y awya denominacion se emplea como uno de los elementos de lo
marca, sin ser el unico.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.
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Amparo en revision 831/69 (2769/63). Atoyac Textil, S.A. 29 de enero de 1973.
Unmmimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmén Qrozco “”.

XI. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricacion
de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de lugares de propiedad
particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del
propietario;

“” Séptima Epoaz; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCLUTQO; Fuente: Semuanario Judicial de la
Federacion; Tomo: 54 Sexta Parte; Pdgina: 41

MARCAS, NULIDAD DEL REGISTRO DE LAS. INTERES JURIDICO DE
ASOCIACIONES. MENCIONES DE ORIGEN. Cuando el articulo 208 de la Ley de
Propiedad Industrial exige que la nulidad del registro de una marca se demande por quien sea
parte, esto debe entenderse como referido a toda persona que fenga, en determinado negocio, un
interés legalmente protegido; y en el caso, cabe admitir que, conforme a los articulos 105,
fracciones X1 y X1, y 200, fracciones I, IV y V, de la citada ley, las denominaciones de
origen estin legalmente protegidas, ya que la ley prohibe el uso de marcas que induzcan al
priblico a error o confusicn respecto al origen de los productos, lo que se aplica especialmente a
aquellas regiones gue han adquirido fama por la calidad de algunos productos que en ellos se
elaboran. En estas condiciones, no puede negarse que una asociacion de productores o
fabricantes de whisky escocés, carezca de interés legalmente protegido para defender las
denaminaciones de origen en relacién con el whisky elaboradoe en Escocia, ni podria aceptarse
gue se limitara su derecho a esa defensa por la circunstancia de gue la quejosa constituye una
asocigcién cil, puesto que representa el interés de sus asociados para defender la legitimidad
de la mencién del origen del producto que ellos fabrican, de lo que se desprende que no se trata
en el caso de un simple interés oportunista y de facto.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisién 1301/69. The Scotch Whisky Association. 25 de junio de 1973.
Unanimidad de votos. Ponente: Abelardo Vizquez Cruz

Nota: En el Informe de 1973, la tesis aparece bajo el rubro "MARCAS, NULIDAD
DEL REGISTRO DE LAS. INTERES JURIDICO DE ASOCIACIONES **.

“7 Septima Epoca;  Instancia:” PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federacion; Tomo: 121-126 Sexta Parte; Pigina: 128



MARCAS SUGESTIVAS DE LUGAR DE ORIGEN. Atenta la prohibicion del
erticulo 91, fraccion V, de la Ley de la Propiedad Industrial, el otorganmriento de una marca
sugestiva de origen de ninguna manera puede impedir que los comerciantes o fabricantes de
un producto mencionen su {ugar de origen en publicidad y etiquetas, ni sus caracteristicas
geogrificas o climatologicas, pues tal mencién no es individualmente apropiable ni se puede
prokubir a los competidores.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1207/78. The Procter & Gamble Company. 3 de mayo de 1979.
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmidn Orozco “.

XII. Los nombres, seudénimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento de los
mteresados o, si han fallecido, en su orden, del conyuge, parientes consanguineos en linea
recta y por adopcion, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

“* Séptima Epoca; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario judicial de la
Lederacion; Tomo: 169-174 Sexta Parte; Pdgina: 121

MARCAS. VALENZUELA NO ES DENOMINACION REGISTRABLE. Es
evidente que la simple pronunciacion del vocablo Valenzuela haria entender, o creer, que la
marca propuesta constituida por este vocablo se lige en patrocinio al deportista mexicano
Fernando Velenzuela, cuya fama y notorio prestigio en el deporte son ampliamente conocidos
y harimm tambign, en consecuencin, mis factible la adquisicion por el priblico consumidor de los
productos que pretende el solicitante amparar en relacién a otros de otras marcas, sin estar su
uso aqutorizade por el mencionado beisholista, que es propia y esencialmente la materia
protegida por-el articulo 91, fraccion X1, de la Ley de Invenciones y Marcas. Por otra parte, si
bien es verdad gue el apellido no constituye, por si mismo, el nombre juridicamente definido,
puesto que el dato de identidad de las personas estd formado por éste (nombre patronintico) y
acomnpariado del nombre (nombre de pila), resulta innegable que para los efectos a que se refiere
la norma legal en cuestion, el nombre patromimico forma parte del nombre juridico, e incluso,
puede sustituirlo, toda vez que ln identificacion de una persona (sobre todo de reconocida fama
y méritos priblicos) muchas veces resulta mids conocible por el nombre patronimice que por el
Hamado nombre de pila; como, por ejemplo, es mds usual identificar y conocer con precision los
nombres de Pasteur, De Vinci y Einslein, aun sin proporcionar sus nombres de pila, sin gue
nadie dude que la cita de tales apellidos se refiere a un dentifico, a un pintor y a un fisico
renombrados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.



Amparo en revision 116/83. Carlos Kably. 14 de funio de 1983. Unanimidad de
votos. Ponente: Samuel Hernandez Viazcin. Secretario: José Luis Garcia Vasco.

Véase: Gaceta del Semanario judicial de la Federacion, Octava Epoca, mimero 19-21,
pdgina 70, tesis por contradiccion 2a./]. 6/88 de rubro "INVENCIONES Y MARCAS, LA
FRACCION XI DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE, NO PROHIBE EL USO DE
APELLIDOS AISLADOS COMO MARCAS “".

“" Qctava Epoca; Instancia: Segunda Sala; Fuente: Semanario Judicial de la
Federacton; Tomo: Iil, Primera Parte, Enero a Junio de 1989; Tesis: 2a/]. 6; Pdgina: 297

INVENCIONES Y MARCAS, LA FRACCION XI DEL ARTICULO 91 DE LA LEY
DE, NO PROHIBE EL USO DE APELLIDOS AISLADOS COMO MARCAS. La funcion
que protege la fraccion X1 del articulo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas es la que tiene el
nombre para individualizar a una persona, distinguiéndola aun de aquellas que forman parte
del grupo fantiliar al que pertenecen, y dado que esta funcion se cumple sélo con el uso
conjunto de los elementos que integran ol nombre, esto es, el nombre propio o de pila y el
apellido 0 nombre patronimico, es de concluirse que el registro que de una marca se pretenda
hacer sélo podrd negarse, con fundamento en la mencionada fraccion X{ del articulo 91 de la
Ley de Invenciones y Marcas, cuando se pretenda registrar el nombre (nombre de pila y
nombre patronimico} de una persona sin el comsentimiento de ésta o de sus ascendientes o
descendientes en grado mds proximo, cuando hubiere fallecido.

Varios 6/85. Contradiccion de tesis denunciada por el magistrado Adolfo O. Aragin
Mendia, sustentada entre los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero del Primer Circuito en
Materia Administratroa. 20 de febrero de 1989. Unanimidad de 5 votos. Ponente: Fausta

i

Moreno Flores. Secretario: jorge Antonio Cruz Ramos “”.

“* Séptima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federacion, Tomo: 169-174 Sexta Parte; Pdgina: 121

MARCAS, REGISTRO PROCEDENTE DE LAS, SI SE ADUCE, SIN
PROBARLO, QUE SE TRATA DE UN NOMBRE FAMOSO. No se surie la hipotests de la
fraccion X{ del articulo 91 de la Ley de Invenciones y Marcas, con la sola afirmacién de que
Vidal Sasson es el nombre de un peinador famoso, ya que tal circunstancia no constituye un
hecho notorio, en términos del articulo 88 del Codigo Federal de Procedimientos Civiles de
aplicacion supletorin, sinc gue debieron haberse aportado elemenios para acreditar
indubitablemente la fama de esa persona, y no solo concretarse a afirmar subjetivamente que es
muy conocida; en este aspecto conviene sefigiar que podria ser negado el registre de que se
trata, incluso sin prueba alguna al respecto, si se refiriera a un hecho notorio como lo pueden
ser en nuestro medio las marcas "Zagn", "Raleigh", "fean Pierre", "Clemente foques®,
etcdterq, pero tratindose de una circunstancia no tan notoria e incluso circunscrita a ciertas
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personas del sexo femenino y relacionada con la actividad de arveglo del cabello, no puede
decirse que se trate de un hecho notorio, mdxime si en el caso los articulos gque la solicitante
desea amparar con la marca Sasson, nada tienen que ver con los peinados.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1804/82. Creaciones Kena, S.A. 16 de marzo de 1983.
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Mario Pérez de Leon E.

Nota: En el Informe de 1983, la tesis aparece bajo el rubro "MARCAS.
PROCEDENCIA DE SU REGISTRO SI SE ADUCE, SIN PROBARLO, QUE SE TRATA
DE UN NOMBRE FAMOSO *”.

“" Octava Epoca; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuenie: Semanario judicial de la
Federacion; Tomo: 11l, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989; Pdgina: 455

MARCAS. REGISTRO DE NOMBRES PROPIOS. ARTICULO 91, FRACCION
X1, DE 1A LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. La sola lectura del articulo 91, fraccion
X, de la Ley de Invenciones y Marcas, aunada a la circunstancia de que su texto no conliene
piguna referencin expresa a la notoriedad, crédito o fama del nombre propio sugerido como
marca, obliga a concluir que para negar su registro basta la existencia de una persona
portadora de ese nombre de quien el solicitante no haya recabado el consentinmiento exigido por
el legislador. Naturalmente, no pasa inadvertido para este tribunal que la aplicacion del
articulo en los términos antes sevialados, podrin enfrentarse a diversos inconvenientes de orden
prdctico, pero llegado a este punto conviene tener presente que no corresponde a los érganos
del Poder Judicial la elaboracion de las leyes ni la redaccion de sus textos, de manera que en
acatamiento a lo dispuesto por el pdrrafo ultimo del articulo 14 constitucional, deben resoloer
Ins controversins de su conocimiento con sujecién a la ley.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1877/85. Creaciones Kena S.A. de C.V. 27 de junio de 1989.
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Gongora Pimentel. Secretaria: Adriana Leticia
Campuzano Gallegos “”

“* Séptima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario }udzcml de la
Federacion; Tomo: 121-126 Sexta Parte; Pagina: 125
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MARCAS. PALABRAS EXTRANJERAS (NOMBRE O APELLIDOS). Como el
articulo 91, fracciom X1, de la Ley de Invenciones y Marcas, prohibe el use de palabras
extranjeras o de palabras artificiosamente construidas que den la impresion de ser voces
extranjeras, para articulos producidos ent un pais de habla espariola, es claro que si se pretende
registrar como marca una palabra que, qun stn tener un significado en algun idioma
extranjero, st es un nombre o apellido de ese idioma, esno palabya guedn comprendida en la
prohibicién. Pues aun suponiendo como una denominacion inventada, sin significado alguno,
st tiene el daro efecto de dar impresion de ser una palabra extranjera, de ese idioma en
particular, al menos:

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1004/78. Chemise Lacoste, S.A. 28 de febrero de 1978.
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmin Orozco “”.

XIII. Los titulos de obras intelectuales o artisticas, asi como los ttulos de publicaciones
y difusiones periddicas, los personajes ficticios o simbélicos, los personajes humanos de
caracierizacion, los nombres artisticos y las denominaciones de grupos artisticos; a menos gue
el titular del derecho correspondiente lo autorice expresamente;

“ Octava Epoca; Instancia: CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de Ia
Federncidn; Tomo: I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1388; Pdgina: 401

MARCAS. ADJETIVOS CALIFICATIVOS. Tratindose de la  prohibicién
contemplada en el articulo 91, fraccion V, de la ey de Invenciones y Marcas, lo que hace
improcedente el registro como marca de una denominacion no lo es tinica y exclusivamente el
que esta resulte descriptiva del producto o productos que se pretenden amparar, sino también
gue indigue, entre ofros aspectos, la cualidad y calidad de los ntismos._En la especie, la
denominacién "muy interesante" cuyo registro _como marca se solicité para amparar
impresiones y publicaciones, encuadra dentro de la prohibicidn establecida en el precepto legal
antes invocado, puesto que resulta descripfiva no de tales productos en si mismos sino de sus
cualidades y calidades y de aceptarse que pudiera obtenerse el derecho exclusivo a utilizaria
como marca, se fomenta la competencia desleal entre los fabricantes o comerciantes de los
mismos o similares productos, al inclinar la atencion en los consumidores ante aquellos que
por su sola dentominacién dan una idea clara y expresa de la cualidad y calidad de la
publicacion que adquieren, como si se tratara de una garanta del contenido editoral que
influye en el priblico consumidor y que desde luego favorece su comercializacidn. Ahora bien,
si lo que se pretende registrar como marca lo es un adjetivo calificativo que implica una
conexion directa con el producto de que se trata y con su cualidad o calidad a pesar de que-no
se conozcd la naturaleza del nrismo, ello encuadra también dentro de la prohibicion
confenmiplada en el numeral antes citado, pues en Tratindose de impresiones y publicaciones




sin importar su naturaleza, la sola circunstancia de que ostenten como marca la voz "muy
mtevesante", predispone al piiblico consumidor a formarse una idea acaso false del contenido
editorial de esos impresos, a pirtud unica y exclusioamente del titulo marcario visible.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 901/83. Editorial Orbe, S. A. 26 de mayo de 1988. Unanimidad de
vatos. Ponente: José Méndez Calderon. Secretario: Gabriel Fernindez Martinez “”.

XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engariar
al piiblico o inducir a erroy, entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones
sobre la naturaleza, competentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda
amparar;

“” Seéptima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federacion; Tomo: 145-150 Sexta Parte; Pigina: 165

MARCAS. INDICACIONES FALSAS. La marca EL ALMENDRO describe en
forma directa g un drbol, pero no a sus frutes. Esa marca podri ser sugestiva de productos a
base de almendra, pero no es directa y sustancialmente description de ellos. Sin embargo, si se
han de amparar con esa marca dulces y, en especial turrones, el uso de la marca EL
ALMENDRO st es sugestiva, para el piblico consumidor, de dulces y turrones precisamente
de almendra. Y si se fabrican con ofro producto, si se induce a error al priblico consumidor con
esn marca, pues guien compra un turrén marca EL ALMENDRO si es inducido a suponer
que estd comprando un turron, de almendra. Y si el producto no es de esa naturaleza, la marca
wviente a quedar prohibida por la fraccion XX del articulo 91 antes mencionado, que prohibe
amparar dulces de pasta con la marca EL ALMENDRO, si esa pasta no ha de ser precisamente
de almendra, pues esa marca vendria & constituir una falsa indicacion sobre Ia natursleza,
origen, composicion y cualidades del producto amparado con ella. Aungue otra cosa seria st los
productos amparados no tuviesen nada que ver con las almendras, en cuyo caso la marca no
induciria a error, o si estuviese alegado y probado que los dulces amparados habrian de ser
precisamente de almendra, cuendo su naturaleza asi lo sugiriese. Pero no siendo este ultimo el
caso, la marca viene a quedar prohibida por el precepto.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 181/81. Morris Planelles, S.A. 18 de junio de 1981. Unanimidad
de wotos. Ponente: Guillermo Guzmdrn Orozco “”,
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“” Séptima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Apéndice 2000; Tomo: Tomo 111,
Administrativa, Jurisprudencia TCC; Tesis: 423; Pdgina: 468

MARCAS, CONFUSION DE.- Cuando {as dos marcas cuya postble confusion se
examina contengarn un elemenfo cormin, que resulte en alguna forma descriptivo del origen de
los productos, de sus caracteristicas o propiedades, o de sus efectos o aplicaciones, como es el
caso del elemento "vistn", traténdose de medicinas y prepuraciones farmacéuticas de la clase 6
de la dasificacion 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 cornbenigan
las marcas en disputa, para ver si ese elemento adicional de diferenciacién elimina la posible
confusicn entre lus marcas, pues éste es el sentido que debe darse a las fracciones I, H y IV del
articulo 105 de Ia Ley de Ia Propiedad Industrial, en relacion con la fraccion X1V, del propio
articulo i ent relacion también con el articulo 106.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Séptima Epoca:

Aniparo en revision 983/70.-Enrigue Ortiz Colina.-10 de mayo de 1971.-Unanimidad
de votos.-Pomente: Guillermo Guzmin Orozco.

Amparo en revision 227/73.-Roussel Uclaf.-9 de julio de 1973.-Unanimidad de votos.

Amparo en revision 251/73.-Laboratorios Grossman, 5.A-13 de agosto de 1973.-
Unanimidad de votos.

Amparo en revision 641/74.-Kananhit, S.A.-7 de enero de 1975.-Unanimidad de votos.

Amparo en revision 84/76.-Byk Gulden, SA. de CV.-30 de marzo de 1976.-
Unanimidad de votos.

Apéndice 1917-1995, Tomo lll, Segunda Parte, pagina 505, Trihunales Colegiados de
Circuito, tesis 689 “.

Y S¢ptima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuenie: Semanario Judicial de la
Federacion; Tomo: 133-138 Sexta Parte; Pdgina: 285

MARCAS DESCRIPTIVAS Conforme al articulo 91, fraccion V, de la Ley de
Inoenciones y Marcas, no son registrables como marca las frases descriptivas de los productos
que traten de ampararse con la marca, incluyendo aquellas que pueden servir para designar la



calidad de esos productos, y una denominacion descriptiva no se considerard distinta por
el hecho de ostentar una ortografia caprichosa. Se debe, pues, establecer cuando una marca es
descripfiva y no es registrable, y cuando es simplemente sugestiva y si se puede registrar. En
este aspecto, y para fluminar la interpretacion del precepto, se puede recordar que el articulo
6o. quinguies, apartado b, inciso 20. del Convenio de Paris revisado en Lisboa en 1358, sefiala
que las marcas pueden ser rechazadas cuando estén desprovistas "de todo" cardcter distintivo,
o tien estén formadas "exclusivamente” por indicaciones que puedan servir, en el comercio,
para designar la especie o deshino de los productos. Ast pues, una denominacion no serd
apropiable como marca, por un productor, cuando describa o pretenda describir la calidad de
sus productos, sino, una indicacion o caracleristica especifica que los distinga de los productos
semejantes de los demds productores. No se podrig otorgar el registro como marca a un
productor, de una denontinacion que en si ntisma pudiera seroir para caltficar los productos de
todos los competidores, pues no se podria privar a éstos del derecho de usar esa expresion en
sus efiquetns para evitar el peligro de incurrir en imitacién de marca. Pero cuando la
denominacicn o expresion, siendo sugestiva de alguna calidad del producto, tiene
caracteristicas propias ¢ indtviduales que permitan diferenciar el producto, sin que esa
expresién peculiar impida a los competidores usar {a denominacion o expresion genérica en sus
etiquetas, entonces st es susceptible de registro. Por ejemplo, en el caso la marca "KOMODO"
no seria susceptible de registro como marca de zapatos, porque cualquier fabricante tiene
derecho a decir, en sus etiquetas, que los zapatos que él produce son cdmodos, y la expresion
"KOMODO", gue no por su orfografin caprichosa se diferencia substancialmente de Ia
expresion "comodo", no es susceptible de apropiacion individual por un fabricante. Pero In
expresicn "KOMQODINI", en cambio, aunque es sugestiva de comodidad, no estd fotalmente
desprovista de caricter distintivo, ni es sustancialmente idéntica a la expresion "comodo”, y
su registro no impedird que los competidores puedan usar en sus etiguetas y publicidad, la
denominacion "comodo” para sus productos. En consecuencia, esa expresion "komodini" si es
susceptible de registro como marca.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Séptima Epoca, Sexta Parte:

Voltimenes 133-138, pigina 216. Amparo en revision 177/79. Lucas Lizaur. 25 de
abril de 1979. Unanimidad de votos. Powente: Guillermo Guzmdn Orozco.

Voliimenes 133-138, pdgina 216. Amparo en revision 410/79. Marcas Alimenticias
Internacionales, 5. A. 2 de agosto de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo
Guzmin Orozco.

Volimenes 133-138, pdgina 216. Amparo en revision 441/79. Consolidated Foods
Corporation. 22 de agosto de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmin
Orozeo.



Voltimenes 133-138, pdgina 216. Amparo en revision 434/78. Empresas la Moderna,
S. A. 28 de septiembre de 1379. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmin Orozco.

Vohimenes 133-138, pdagina 216. Amparo en revision 487/79 Societé des Produits
Marnier Lapostolle. 5 de septiembre de 1979, Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo
Guzmin Orozco “”.

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

Se entenderd que una marca es notoriamente conocida en México, cuando un sector
determinado del priblico o de los circulos comercinles 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 com sus productos o servicios, asi como el
conocimiento que se tenga de la marca en el territorio, conmo consecuencia de la promocion o
publicidad de la ymsma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca, podrin emplearse todos los medios
probatorios permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederd en cualguier caso en que el uso de la marca por quien
solicita su registro, pudiese crear confusion o un riesgo de asocincién con el titular de la marca
notortamente conocida, o constituya un aprovechamiento que cause el desprestigio de la
marca. Dicho impedimento no serd aplicable cuando el-solicitante del registra sea titular de la
marca notoriamente conocida.

“” Séptima Epoca; Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de Ia
Federacion; Tomo: 10 Sexta Parie; Pdgina: 43

MARCAS, USO ILEGAL DE LAS. Si se hizo un uso de una marca registrada sin
consentimiento de su propietario para distinguir articulos similares, se cometio, por una parte,
la infraccion denominada “uso ilegal"; y, por otra, en tanto que los objetos de una marca se
vendieron al amparo de otras marcas que aparecen en los muebles sobre los que fueron
montados dichos objetos para su venta, se realizan por igual los presupuestos que conteniplan
el articulo 263 de I Ley de Ia Propiedad Industrial y el articulo 10 bis del Convenio de Union
de Paris, puesto que con tal artificio, con tal maniobra de vender un objeto con una marca
monténdola sobre muebles que ostentan otra marca notoriamente conocida y para los mismos
productos, por un lado se desacreditan los productos que llevan la marca legitima de mds
arraigo; y por otra se pretende, sin duda alguna, producir confusion entre los consunmdores, o
mismo con el establecimiento que con productos, o bien con los servicios del duefio de la marca
mds acreditada. Debe subrayarse que tanto la ley nacional, como igualmente el tratado



internacional, se refieren a ia competencia desleal gue se produce como consecuencia de
que "por cunlmuier medio se trate de producir confusion con el establecimiento, los productos o
los servicios de un competidor" y es incuestionable, entonces, que los hechos comprobados
notarialmente ante las autoridades responsables y asimismo ante el Juez de Distrito,
conistituyen una practica, una maniobra o un subterfugio que, independientemente de lo
preceptuado por el articulo 255, reprimen igualmente los articulos 263 de la Ley de ln
Propiedad Industrial y 10 bis del tratado internacional en consulta.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 822/69. The Singer Manuefacturing Company. 17 de octubre de
1969. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Gomez Diaz “7.

“* Octava Epoca; Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanaric Judicial de la
Federacion; Tomo: VN, Enero de 1991; Pagina: 310

MARCAS, NOTORIEDAD DE LAS. La notoriedad de una marca no puede
determinarse de manera caprichosa por {a autoridad responsable, sino que aquélla debe exiskr
acreditada tanto con las razones que al efecto exprese dicha autoridad, como corroberada con
Ins constamcias de autos.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO .

Amparo en revision 406/90. Cucci de México, 5.A. de C.V. 7 de marzo de 1990.
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Tirado Ledesma. Secretario: Jorge Higuera Corona.

Amparo en revisién 636/88. Dicort, S.A. 29 de marzo de 1988. Unanimidad de votes.
Ponente: Luis Tivado Ledesma. Secretario: Jorge Higuera Corona “”.

“* Octava Epoca; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUIT(Q; FEuente: Semararie Judicial de Ia
Federacion; Tomo: I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988; Pagina: 404

MARCAS, PROHIBICION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 91, FRACCION
XX {ANTES XVil) DE LA LEY DE INVENCIONES Y. Como la prohibicion para registrar
clerto tipo de marcas, descansa en su desacato al principio de veracidad exigido por el interés
priblico para no provocar en los consumidores confusion o engario respecto a las cualidades
intrinsecas de los productos, es relevante gue para encuadrar la negativa de un registro
marcario con base en la fraccion XX (antes XVII) de la Ley de Invenciones y Marcas, In
denominacion se reflera a caracteristica que pudieran corresponder a la esencia del producto,



esfo es, que no fueren extrinsecas porque siendo asi, el comprador no seria engariado y
confundido sobre el particular.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 513/88. Vistar, S.A. de C.V. 19 de abril de 1988. Unanimidad de
Votos. Ponente: Genaro David Gongora Pimentel. Secretaria: Maria Guadalupe Saucedo
Zavala *”.

“" Quinta Epoca; [nstancia: Segunda Sala; Fuente: Informes; Tomo: Informe 1946;
pdgina: 147

MARCAS. El articulo 6o. bis, de la Comoencion General de Paris para la Proteccion
de la Propiedad mdustrial, exige In concurrencia de tres requisitos esenciales pura obiener la
invalidacion del registro de una marca, a saber: 1o. Que lg marca sea una reproduccion o la
tmitacion susceptible de causar confusion de otra marca registrada; 20. Que esta marca sea
notoriamente conocida y de propiedad de un furisdiccionado de otro pais contratante; y 30.Que
los marcas amparen productos del mismo género o de un género semejante. No hay discusion
sobre que en el caso concurren los dos primeros requisitos, estribando la diferencia solamente
en que el Juez de Distrilo afirma que no estd surtida la tercera de esas condiciones, en tanto
que las partes recurrentes soshienen lo contrario. La razon debe otorgarse a éstas en virtud de
que el chicle, atendiendo a que tiene usos medicinales y antisépticos, puesto que en el mercado
se expenden chicles laxantes y chicles antisépticos de la boca y de la garganta, es un producto
semefante a los registrados por la tercero perfudicada y que corresponde a la clasificacion 6a.
del articulo So., del Reglamento de la Ley de Marcas de 1928, relativo a productos quimices,
medicinales y preparaciones farmacéuticas. No habrin lugar n que existiera esta semejanza si ia
marca Ipana del quejoso se redujera solamente a amparar chicles que se vendieran
exclusioamente como golosinas, pero como la marca ampara chicles de todas clases, esto es, a
su amparo podrian fabricarse chicles laxantes y chicles antisépticos, es obvio que es aplicable al
caso ef articelo 6o., bis reproducidoe anteriormente y, por lo mismo, puede decirse que la marca
Ipana del quejoso para chicles de todas clases, ampara productos del mismo género o de género
semejante a la mgrea Ipana® de la tercero perjudicada, para productos quimices, medicinales
y preparaciones farmaceuticas.

Amparo 6217/43. Del Valie y Espinosa ignacio G. 1o. de febrero de 1946. Unanimidad

de cinco votos. La publicacion no menciona el nombre del ponente “”.

XVI. Unag marca que seq idéntica o semejante en grado de confusion a otra en trdmite
de registro presentfada con anterioridad 0 a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o
sinilares productos o servicios. Sin embargo, st podrd registrarse una marca que sea idéntica a
obra ya registrada, si la solicitud es plantenda por el mismo titulor, para aplicarla e productos o
servicios similares, y



“” Octava Epoca; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCLHTO; Fuente: Apéndice 2000; Tomo: Tomo 111,
Administrativa, P.R. TCC; Tesis: 438; Pdgina: 412

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 gue se utiliza para distinguir un
producto o servicio de otros y su principal funcion es servir como elemento de identificacion de
los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad
consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposicion de
la poblacién una mayor cantidad y variedad de articulos para su consumo, con la tnica
finolidad de aumentar la produccion de sus productos y, por ende, sus ganancias economicas.
El incremento en el wiimero y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la
presencia de las marcas en el mercado, porque elias constituyen el dnico instrumernto que Hene
a su disposicion el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia.
Ahora bien, los imdustriales, comerciantes o prestadores de servicios podrdn usar una marca en
la indusiria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso
exclustvo se obtiene mediante su registro anle la autortdad competente, segiin ast lo establece
el articulo 87 de la Ley de Fomento y Proteccion de la Propiedad Industrial, ademis en este
ordenamiento legal en sus articulos 89 y 90, se indican las hipdtesis 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 secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles
que amparen los mismos productos o servicivs, y para ello establecio Ia siguiente disposicion
gue dice: "Articuio 30. No se registraran como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o
semejante en grado de confusion a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o
similares productos o servicios. Sin embargo, si podrd registrarse una marca que sea 1déntica a
otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el nismo titular, para aplicarla a productos o
servicios similares ...". Por tanto, cuando se bafe de registrar una marca gque ampare
productos o servicios simtlares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que
dicha marca debe ser distintiva por si misma, es decir, que debe revestir un cardcter de
originalidad suficiente para desempefiar el papel que le es asignado por Ia ley, debiendo ser
objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusion con marcas existentes.
Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé,
no stempre es tarea fictl; no existz una regla matemdftica, clara y precisa, de cuya aplicacion
surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestion se hace mds dificil ya
gue lo gque para unos es confundible para otros no lo serd. Es mds, las mismas marcas
provocarin confusion en un cierto contexto y en olro no; sin embargo, la confundibilidad
extstird cuando por el parecido de los signos el piblico consumidor pueda ser llevado a engario.
La confusion puede ser de tres tipos: a) fondtica; b) grifica; y, ¢) conceptual o ideoldgica. La
confusion fonética se da cuando dos palabras vienen a pronundiarse de modo similar. En la
prictica este tipo de confusion es frecuente, ya que el puiblico consumidor conserva mejor
recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusion grdfica se origina por la identidad o
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sinmilitud de los signios, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiguetas o cualquier otro
signo, por su simple obseroacion. Este tipo de confusion obedece a la manera en que se percibe
{a marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusion puede
ser provocada por semejanzas ortogrificas o grificas, por la similitud de dibujos o de envases y
de combinaciones de colores, ademds de gue en este tipo de confusion pueden concurrir a su
vez la confusion fonética y conceptual. La similitud ortogrifica es quizds la mds habitusl en los
casos de contfusion. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello
influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de silabas o
terminaciones comunes. La similitud grifica también se davd cuando los dibujos de las marcas
o los tipos de letras que se usen en marcas denommativas, tengan trazos parecidoes o iguales;
ello qun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo,
existird confusion dertvada de la similitud grifica cuando las etiquetas sean iguales o
parecidas, sea por similitud de la combinacion de colores utilizada, sea por la disposicion
similar de elementos dentro de la misma o por la utilizacién de dibujos parecidos. La similitud
grifica es comtin encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en
los emvases. La confusion ideoldgica o conceptual se produce cuando siendo las palabras
Jonética y grificamente diversas, expresan el mismo concepio, es decir, es la represeniacion o
evocacion a ung misma cosa, caracteristica o idea, la que impide al consumidor distinguir una
de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad,
cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el
recuerde de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido
conceptual, In confusion es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes
ortogrdficas o fonéticas. Este tipo de confusion puede originarse por la similitud de dibujos,
entre una palabra y un dibujo, entre palatras con significados contrapuestos y por la inclusion
en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra
mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una
marca es la representacion grdfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o
palatras que designien la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones
evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no solo la expresion que las constituyen,
sing también el dibujo o emblemn gue pueda grificamente representarlas, 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 @ la misma cosa o cualidad aludida por la
denominacicn ya registrada, con la cual el priblico consumidor resultaria ficilmente inducido
a confundir los productos. Diversos criterios sustentades por lo Suprema Corte y Tribunales
Colegiados, han serinlado que para determinar st dos marcas son semejantes en grado de
confusion, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al
momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) L.a semcjanza
hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparacién debe apreciarse
tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitacién debe apreciarse por
impostcion, es decir, viendo alternatioamente las marcas y no compardndolas una a lado de la
otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusion puede sufrirla una
persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atencidm comin y
ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad,



sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles,
comsiderados de maonera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas gue
resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su
cardcter distintivo; todo ello deberd efectuarse a la primera impresion normal que proyecta la
marca en su conjunto, tal como lo obscrua el consumidor destinatario de la misma en la
realidad, sin que pueda asimilirsele a un examinador minucioso y detallista de signos
marcarios. Esto es asi, porque es el piblico consumidor quien fundamentalmente merece la
proteccion de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para
evitar su desorientacion y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que
concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro
marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente
distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el priblico consuntdor no solo
no confunda una con otras, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan,
pues sblo de esa manera podrd lograrse una verdadera proteccion al piiblico consumidor y,
obviamente, se podrd garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado,
asegurando de esa forma la ficil identificacion de los productos en el mercado. Por tanto,
cuando se irata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusion conforme a
Ia fraccion X VI del articulo 90 de la Ley de Fomento y Proteccion de ln 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
Judrez Rosas.

Amparo en revision 1963/94.-The Concentrate Manufacturing Company of Ireland .-
14 de octubre de 1994.-Mayorin de votos.-Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto
Villaserior.-Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Semanario Judicial de la Federacion, Octava Epoca, Tomo XV-I, febrero de 1995,
pdgina 207, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 1.30.A.581 A.”"

“” Octava Epoca; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Apéndice 2000, Tomo I,
Administrativa, P.R. TCC; Tests: 439; Pdgina: 415

MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSION AUN CUANDO LOS
PRODUCTOS O SERVICIOS PERTENEZCAN A DISTINTAS CLASES O GENEROS.-
Al ser una marca todo signo visible que permita distinguir productos o servicios de otros de su
misma clase, cunlquier agente econémico, productor o comerciante, que participe en los
mercados podrd utilizar alguna para identificar y distinguir sus productos o servicios, sin
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embargo. el derecho al usa exclustoo de una marca se obliere, unicamente, a fravés del
correspondiente registro ante las autoridades compefentes. La marca debe ser suficientemente
distintiva, original, para identificar y hacer distinguibles los productos o servicios, esto es,
debe poseer una eficacia distintiva y ademds deberd ser juridicamente tutelable como tal, es
decir, una marca no obtendrd su registro si se advierte la posibilidad de confusion con otra u
otras registradas con anterioridad y, por tanto, se pudiera inducir 2 ervor al piblico
consumidor. Para determinar si una marca presenta similitud con otra, éstas deberdn
apreciarse de manera global, atendiendo a las semejanzas que presenten y tomando en
consideracion la primera impresion que, en su confunto, proyecten sobre el consumidor. Este
ultimo dato, supone gque el consumidor medio no realiza respecio del signo marcario un
andlisis profundo o sistemdtico para detectar las diferencias enfre una y otra marca, Asi pus,
mediante el registro de una marca la autoridad esti protegiendo al publico consumidor,
evitdndole posibles errores respecto a la naturaleza y origen de los diversos productos que
concurren en los mercados de bienes y servicios. Esta proteccion supone que se evile,
asimismo, cualquier posibilidad de confusion para el consumidor respecto de las marcas,
asegurando Ia cabal identificacion de los bienes o servicios que el particular desea adquirir o
utilizar. Ahora bign, la similitud entre dos signos marcarios debe determinarse tomando en
cuenta no solo la clase en que estim comprendidos los productes o servicios amparados por las
marcas, sino que debe considerarse la finalidad, composicion, lugar de venta del articuio, asi
como cualqurer ofra relacion que permita presumir que una marce intenta aprovechar el
prestigio de otra. La existencia de una marca registrada, notoria y con un prestigio reconocido
ante el priblico consumidor, hace pensar que, ol ser introducida al mercado una marca nueva,
cuya similitud con la primera sea la suficiente como para sugerir una relacion entre ambas, o
bien que una corresponde o deriva de la otra, ficilmente provocaria el error y confusion ettre
los consumidores, mismos gue podrian asumir que los productos o servicios amparados por las
mareas en cuestion poseen la misma calidad o procedencia. Cuando de! andlisis de las marcas
en conflicto se aprecia que existe un elemento relevante o caracteristico en las mismas y, que
los demds elementos constituyen vnicamente un complemento del signo distintfoo y original,
pero no alcanzan a desvirtuar la semejanza derfvada del elemento comiin, es evidente la
posibilidad de confusion entre los signos marcarios ya gue grifica, conceptual o fonéticamente
dargn la impresion de ser denominaciones similares, o que una es varignte de la otra, aun
cuando se refieran a productos o servicios diferentes. La semejanza en grado de confusion entre
dos marcas hace imposible el cumplimiento de la funcion individualizadora de las mismas. El
consumidor, al advertir una marca nueva similar a una ya existente y con clerta antigiiedad,
puede creer que se trata de una variante de esta ultima, aun cuando se tratarg de diversos
productos o servicios. Es pertinente aclarar que, s1 bien la inferpretacién respecto a la
posibilidad de confusién por similitud entre los signos marcarios aun si amparan productos o
servicios distintos, se ha desarrollade sobre los comeeptos sefinlados en los articulos 105
fracaon XIV y 106 de la anterior Ley de Propiedad Industrial, al corresponder éstos a lo
dispuesto por lg fraccion XV1 del articulo 80 de la Ley de Fomento y Profeccion de la
Propiedad Industrial, dicha interpretacion continiia siendo vigente. La funcidon distintiva de la
marca posibilita a industrinles y comerciantes conservar su crédito y orientar la eleccién de los
consumidores, al Hempo que garantiza la procedencia y calidad de los bienes y servicios
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ofrecidos. Negar el registro de marcas idénticas o parecidas, aun traténdose de productos o
servicios diferentes, resulta apropiado considerarlo bajo una variante de la vegla de
competencia desleal. Es decir, si el nombre de una marca ha excedido los limites de su propio
campo y se le asocia con una excelente calidad y un prestigio singular, esta circunstancia no
debe ser aprovechada por otros, ni debe permitirse el desconcierto y confusion entre el piiblico
consumidor, gue pudiera asumir gue los productos o servicios tienen la misma procedencia. La
semejanza en los signos marcarios a la que alude la ley no debe circunscribirse a aquella
detectada respecto a determinados articulos clasificados en la misma especie o clase, sino gue
debe entenderse referida a toda similitud gque induzca a error, sea por su finalidad,
composicién, fugar de vents, o por cualquier otra relacion I6gica existente entre las marcas.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1963/94.-The Concentrate Manufacturing Company of Ireland.-
14 de octubre de 1994.-Muayoria de votos.-Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto
Villaserior -Secretaria: Silvia Elizabeth Morales Quezada.

Semanariv Judicial de la Federacién, Octaoa Epom, Tomo XV-I, febrero de 1995,
pagina 226, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 1.30.A.584 A.””

“” Séptima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federacion; Tomo: 115-120 Sexta Parte; Pigina: 101

MARCAS CONFUSION. DIBUJOS Y PALABRAS. El articulo 105, fraccién XIV,
incso b), de In abrogada ley de la Propiedad Industrinl, concordante con el articulo 93,
fraccion XVIII, de la vigente Ley de Invenciones y Marcas, prohibe el registro de una marca
cuando sea semejante a otra anterior al grado de producir confusion. El objeto de tal
disposicién es evitar una competencia desleal, y que un comerciante se aproveche del prestigio
del producto de otro, en detrimento de los intereses de éste, o que le cause desprestigio con un
producto de inferior calidad, también en perjuicio de sus intereses legalmente protegidos.
Ahora bien, si una marea registrada anterior consta de una palabra y un dibujo, no podria
registrarse otra marca posterior consistente unicamente de un dibujo, si al primer golpe de
vista, sin un andlisis minucioso, este dibujo es semejante al dibujo anterior al grado de
producir confusion en el piblico consumidor, pues éste, habituado a asociar a una marca ese
dibujo, podria confundirse con el nuevo dibujo, pensando que se trata del mismo producto, o de
un nuevo producto del mismo fabricante, que es precisamente lo que se trata de evitar. Luego
en estos cases no procede el registro del nuevo dibujo, como marca, independientemente de que
carezca o no, de una leyenda asociada, si se trata de amparar productos iguales o similares.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO MATERIA ADMINISTRTIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
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Amparo en Revision: 467/78. USM Mexicana, SA. de C.V. 2 de agosto de 1978.
Unamimidad de Votos. Ponente: Guillermo Guzmin Orozeo *”.

“” Octava Epoca; Instancia: SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanarto Judicial de la
Federacion; Tomo: I, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988; Pdgina: 329

MARCAS, LA SEMEJANZA IMPIDE su REGISTRO,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA CLASIFICACION DE LAS. La semejanza o similitud a
que alude el articulo 91 fraccion XXII de la Ley de Invenciones y Marcas no se limita a
articulos clastficados en la misma clase, sino a cualquiera otra que se refiere a productos
sirmilares, siempre gque induzca a error por su finalidad, su composicion, lugar de venta o
cualquier velacién que entre ambos exista, por lo que, la dlasificacion a gue alude el articulo 56
del reglamento de la ley mencionada no puede servir de base para concluir si hay o no
similitud entre productos de distintas clases, mdxime cuando los elementos de confusion de
marcas Conmemorativo (licores alcohdlicos clase 49) y Conmemorativa (vinos de mesa clase
47), provienen de la composicion de la marca, ya gue fonética y gramaticalmente son
semejantes en grado de confusion.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 1326/88. Cerveceria Cuauhtémoc, S. A.. de C.V. . 5 de octubre de
1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Alejandro Luna Ramos. Secretario: Agustin Tello

un

Espindola “".

XVII. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusion, a un nombre
comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial, comercial o de servicios,
cuyo giro preponderante sea la elaboracién o venta de los productos o {a prestacion de los
servicios que se pretendan amparar con la marca, y siempre que el nombre comerdal haya sido
usado con anterioridad a la fecha de presentacién de la solicifud de registro de la marca o la de
uso declarado de la misma. Lo anterior no serd aplicable, cuando la solicitud de marca la
presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que haya
sido publicado.

“" Séptima Epoca; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADOC EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judicial de la
Federacion; Tomo: 151-156 Sexta Parte; Pagina: 116.

MARCAS IDENTICAS. LA PROHIBICION PARA REGISTRARLAS SE
ENCUENTRA EN LA FRACCOON XVill DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE
INVENCIONES Y MARCAS. El articulo 91, fraccion XVIII, de la Ley de Invenciones y



Marcas, dispone que no es registrable como marca una que seq semejanie a otra ya
registrada y vigente, aplicada o los mismos o similares productos o servicos, en grado tol que
pueda confundirse con la anterior, tomdndola en su conjunto o atendiendo a los elementos que
hayan sido reservados. Existe semejanza entre la marca registrada "Tehuacin" y la
denominacion propuesta @ registro "Tchuacin', en grade de confusion, por ser
denominaciones idénticas parn amparar articules similares y su registro se encuentra
prohibido por la fraccion XVIII del articulo 91 de la ley mencionada, pues no debe perderse de
vista que la semejanza es fa cualidad que tienen las cosas de ser parecidas entre si, por lo que la
marca a registro es semejante a la ya registrada, pues al ser tdéntica, se parece a la otra.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 463/81. Juan José Luis Balseca Zurita. 23 de julio de 1981.
Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Géngora Pimentel *7.

“" Septima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO; Fuente: Semanario Judical de Ia
Federacion; Tomo: 115-120 Sexta Parte; Pagina: 101

MARCAS, CONFUSION DE. ARTICULOS SIMILARES. En concepto de este
fribunal no resulta evidente gue se trate de articulos de naturnleza totalmente diversa, de
manera que se pudiera dectr con seguridad que no habria confusion en el piblico consuntdor
respecto del fabricantte de antbos articulos, pues no resulta manifiesto que quien fabrica papel
en general y papel sanitario en particular, no sea el mismo productos que con la misma marca
amparase cuadernos de papel. Y los articulos 105, fraccién X1V, inase a}, de la anterior Ley de
Ia Propiedad Industrial y 91, fraccion XVII, de la achua! ley de Invenciones y Marcas, al
prohubir el registro de las marcas semejantes a una anterior en grado de confusion, protegen el
prestigio y el interés del productor, gue lo mismo puede ser {esionado si se confunden los
productos, que si se confunde al productor de articulos similares. Luego no podria puforizarse
el registro de una segunda marca, igual o muy semejante a una anterior, para amparar
productos que por su naturaleza o caracteristicas podrian ser atribuidos por el publico al
misma productor, como cs, por ejemplo, el caso antes mencionado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 471/78. Sadao Miyasaki Harachuchi. 2 de agosto de 1978.

Unammidad de votos. Pomente: Guillermo Guzman Orozeo 77,

o7 Séptima Epoca; Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO: Fuente: Semanario [udicial de la
Federacion; Tomo: 145-150 Sexta Parte; Pigina: 161
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MARCAS, CONFUSION DE. Las marcas EXCEL y EXCELSA si se parecen al
grado de crear confusién sobre el origen o fabricante de fos productos amparados con ellas,
pues es precisamente la expresion EXCEL la que resulta enfitica y diferenciante, sin que las
letras SA af final sean el elemento primordial que pudtern establecer la distincion entre ambas.
Otra cosa seria si, como en el caso de GOL y GOLFO, cada una de esas expresiones tiene una
connotacion diferente, de manera que resultan lo suficientemente diferentes para que no haya
posibilidad de confusion, pero EXCEL es la misma raiz de EXCELS0O, EXCELENTE,
EXCELENCIA; luego entre las palabras EXCEL y EXCELSA st hay semejanza suficente
para estimar que la primera no puede registrarse como marca, después de registrada la
segunda, en términos del articule 91, fraccidn XVII, de la Ley de Invenciones y Marcas. Y
mds st se habrian de aplicar esas marcas a articulo similares, que se venden en los mismos
establecimientos, como lo son las grasas vegetales y la manteca, que tienen un uso o destino

semejanie.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revision 214/81. Marga de México, 5.A. 29 de abril de 1981. Unanimidad
De votos. Ponente: Guillermo Guzmin Crozco.

Es necesario serfialar que las lesis empleados para ejemplificar todas y cada una de las
Sfracciones que integran el presente capitulo; estdn basadas en criterios que citan articulos de la
Ley que en su momento eran de aplicacidn por encontrarse en vigor, y gue en este momento en
ln actual Ley de In Propiedad Industrial, y que sirve de base para el presente trabajo, no
existen, pero que qun s¢ contemplan en la presente fraccion del articulo 90 de aplicacion
vigenle en la referida Ley, para negar el registro de una marca, porque de alguna manera
siguen operando en los tratados o porque estin regisirados con la ley que en su momento cra
aplicable.

Los criterios jurisprudeniciales que forman parte integral del presente capitulo, fueron

tomados del C.D. 1US 2004, Jurisprudencia y Tesis Aisladas. funio 1917 - Junio 2004.
Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Poder Judicial de la Federacion.
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CONCLUSIONES

PRIMERA .- La naturaleza juridica de ias marcas en si, encierra los diversos criterios
que los estudiosos en derecho han propuesto para definir un concepto juridico de marca, el
cual engloba varios elementos, p.e. es la etiqueta gue se adhiere al producto o servicio y gue
sirve para distinguir un producto, mercancia o servicio, similar o igual elaborado por un
comerciante del de otro; asi como que existen dos clases de marcas, la marca comercial y la
industrial, las cuales a su vez se subdividen dependiendo de la funcion que desemperien.

Por lo anterior es de concluirse que los criterios de los jurista de drversos paises se han
unificado, en cuanto al concepto de marca, los elementos que pueden constituirla o que su
registro se niegue, la clasificacion de las mismas por su fundon, etc., en este sentido los
conceptos doctrinarios se unifican y por unanimidad se plasman en los ftratados
internacionales, para que los paises miembros lo interpreten en su legislacion.

SEGUNDA .- La evolucién histérica de las marcas a sido progresiva, encontrando
antecedentes desde tiempos muy remotos en diversos paises y continentes, en México, con la
llegada de los esparioles llegaron los primeros antecedentes de las marcas usadas en el viejo
continente, y con ello la necesidad de legislar al respecto; pasaron varios afios para que los
legisladores mexicanos, crearan o adoptaran de otras legislaciones, normas que posteriormente
y con el crecimiento y demanda del comercio tuvieran que ir adecuando hasta llegar a la
individualizacion de la materia del derecho marcario.

TERCERA .- El comercio y expansion del mismo a sido la causa generadora de que las
marcas que anferiormente se plasmaban en un articulo por un artesano, posteriormente y dada
la demanda del articulo, se hiciera necesaria la produccion en serie, por lo que surgieron las
cogperativas o talleres artesanales que en su momento eran un privilegio, dada la imitacion y
competencia desleal entre fabricantes, estos tuvieron la necesidad de marcar sus productos
para distinguir su produccion de la de otros, y evitar error o confusion entre los
consumidores, obligando a los legisladores a evolucionar en los criterios juridicos empleados y
crear nuevas normas para impedir o castigar las falsificaciones y enriquecimiento tlegitimo que
algunos obtienen a costa del titular de la marca, al aprovechar para si un simbolo o dibujo
descriptivo, hoy dia los derechos de los titulares de las marcas se encuentran plasmados y
protegidos en los tratados internacionales y legislacion de la materia, e incluso delimitan los
stmbolos que no son aptos para su registro.

CUARTA - Es necesario hacer notar que los criterios juridicos que se encuentran en la
mayoria de las fracciones contenidas en el articulo 90 de Ia Ley de la propiedad industrial, en
cuanto a los simbolos, signos, emblemas, figuras descriptivas, efc., que no son aptos para ser
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registrados, se encuentran basados en leyes de la propiedad industrial que a la fecha
fueron derogadns y que en determinado momento tal vez min pueden regir en las marcas
registradas con anterioridad. Sugiriendo que los legisladores se avoquen a la actualizacién no
solamente de las fracciones que impiden los registros de las marcas, sino de reformar el
contenido de las sanciones que en su articulo 214 y subsiguientes impone multas sanciones
administrativas muy elevadas, incluso de cardcter anticonstitucional, y se deben actualizar ya
que el comercio y por tanto las marcas han evolucionado y sufrido cambios importantes.

QUINTA.- Es necesario que los juristas actualicen los conceptos de lo que puede ser
considerado como marca, y los elementos que estos conllevan, toda vez que en la actualidad
con el progreso y la tecnologia han surgido nuevas formas de pirateria, incluso electrénica y
via internet, etc., y las actunles jurisprudencias que se pueden consultar o en su caso
interpretar la Ley de la Materia, para en su caso, aplicarla y fundamentar o motivar las
decisiones recaidas a los litigios, se encuentran derfvadas de leyes obsoletas que no tienen
aplicacion en la actualidad, por haber sido abrogadas; por lo gue se sugiere la actualizacicn de
la Ley de la Propiedad Industrial, en la que nuestros legisladores propongan nuevas técnicas
juridicas de reforma y actualizacion, cada afio o dos, segin lo consideren pertinente o,
ajustindose a los momentos que impone a la Nacion la globalizacion, en razén de los cambios a
nivel mundial.

SEXTA.- En la actualidad han surgido nuevos problemas en el manejo de los nombres
de dominio o comerciales, via Internet, pues de esta manera no falta quien aprovecha los
derechos reconocidos y registrados de las empresas de renombre; los nombres de dominio se
consideran como direccion o designacion de origen y referencia de prestigio, es decir achian
como marcas, y son asignados por comités en algunos paises los cuales agremian a grupos de
empresarios que administran el internet y aplican sus propras reglas, siendo necesario que se
legisle al respecto, para prevenir la anarquia de estos grupos y establecer una forma de control
y aplicacién de la ley, dada la globalizacion y extension del comercio.

SEPTIMA - La pirateria y falsificacién de las marcas es otro problema que ha ido en
aumento y que merece tener normas al respecto, pues al emprender un litigio faltan preceptos
Jjuridicos que cubran algunas lagunas que existen, asi como que las sanciones sean mis
severas, pues ha disminuido Ia venta de productos genuinos por la presencia de productos
falsificados, ocasionando un dario irreversible al propietario de la marca pues esta cae en un
desprestigio de calidad al ser manoseada por muiltiples fabricantes; ademds de que via internet
gue en algunos casos es considerado un territorio libre también se ha incrementado este
problema, en la actualidad existe la policia de internet, pero falta la creacion de nuevas
normas para legislar de manera mids eficaz dados los nuevos delitos y conflictos que van

surgiendo.



OCTAVA.-Es necesario que los drganos como lo es la Procuraduria Federal del
Consumidor (Profeco), verdaderamente ejerza el control y atienda de manera pronta y expedita
las quejas de los consumidores en general, que se ven afectados por la falsificacion de las
marcas, incluyendo en esta falsificacién incluso la calidad de los productos o servicios, que
dafia severamente la imagen de las empresas que, a su vez, denuncian o se quejan, ante las
autoridades jurisdiccionales, de competencia desleal impresa en la publicidad comparativa, y
que causa estragos en la marca lider, permitiendo que los que la practican obtengan grandes
beneficios econdmicos por falta de intervencion al respecto por las autoridades competentes en
la materia.

NOVENA.- Por iiltimo se propone la descentralizacion del Instituto Mexicano de Ia
Propiedad Industrial, y la creacién de nuevos organos com igual facultad y que sirvan de
apoyo, pudiendo el mencionado érgano actuar como la matriz de consulta, para evitar que se
fenga o haga un doble registro de una marca; asi como que con la creacion de otros érganos se
obtendrian los beneficios de evitar los rezagos de tramites, la pronta agilizacion de los
procedimientos, asi como de la emision de las resoluciones que en ocasiones son nuy tardias.
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