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“No te rindas, aun estas a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,

liberar el lastre, retomar el vuelo.”

“continuar el viaje,

perseguir tus suefios™

“porque existe el vino y el amor, es cierto,

porque no hay heridas que no cure el tiempo™

“vivir la vida y aceptar el reto.

Mario Benedetti



AGRADECIMIENTOS

A mi Asesor Mauricio Sanders Huerta:

Mau eres un ejemplo como profesionista, abogado y amigo, te agradezco tu

confianza, apoyo y ensefianzas en este camino para lograr un suefio.

A mi Asesor Honorario Carlos A. Navarro:

My Master, me impulsaste para lograr avanzar y tuviste fe cuando ni yo misma la

tenia, mil gracias por tu asesoria, por su entusiasmo y ayuda incondicional.
A mi Familia:

A Dnia Elisa Yaya por ensefiarme a sonreir; A Dfia Guadalupe Mama por ensefiarme

a amar los libros; A mi Memo por ser la otra mitad de mi corazon.
A Dofa José y Don Patricio, por su gran apoyo y ayuda siempre.

A mis Amigos:

Silvana, por lo que hemos crecido y aprendido juntas.

Fedia, por tus sabios consejos, los zapes y ashhh que me han ayudado infinitamente.
Katita, porque lo logramos.

Merchi, Gabita, Nat, Ely, Diego: por su amistad, sus porras y ensefianzas.

A todos mis colegas y amigos, que me ensefiaron a creer en mi como abogada.

A mi Universidad y maestros que pese a mi terquedad lograron ensefiarme muchisimo.




A Jerry Mtz, gracias:

Porque te diste y me diste la oportunidad,

Porque me ensefias, me regafias, me orientas y eres sincero,

Porgue me escuchas, me ayudas me apoyas y logras entenderme,

Porque eres mi complice, mi todo y juntos codo a codo somos mucho mas que dos...

SH & DRICIFAEIZCHYHES CCB3HULVWLTS...



CAPITULO 1.- TEORIA GENERAL DEL CONTRATO

l. ANTECEDENTES PARA EL USO DE LA FIGURA DEL CONTRATO

Il. DERECHO SUBJETIVO Y SUPUESTO JURIDICO

[I. HECHO JURIDICO EN SENTIDO AMPLIO

V. HECHO JURIDICO EN SENTIDO ESTRICTO

V. ACTO JURIDICO

VI. NEGOCIO JURIDICO

VIl. FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

VIIl.  OBLIGACIONES CIVILES Y OBLIGACIONES MERCANTILES

IX. EL CONTRATO

X. ELEMENTOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO

XI. ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO

Xll.  ELEMENTOS PARTICULARES DE LOS CONTRATOS MERCANTILES

XIll.  CLASIFICACION DE LOS CONTRATOS

XIV. INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS

XV. FORMA DE TRANSMISION DE LAS OBLIGACIONES

XVI. CONTRATO DE CESION

XVIl. IMPORTANCIA Y SUPLETORIEDAD DEL CONTRATO DE CESION

Vi



CAPITULO 2.- TEORIA GENERAL DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

l. LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU CLASIFICACION
Il. NATURALEZA JURIDICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
[I. CONCEPTO EN SENTIDO AMPLIO Y EN SENTIDO ESTRICTO

V. DIFERENCIA ENTRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD
INDUSTRIAL

V. LEGISLACION MEXICANA APLICABLE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

VI.  ORGANISMO REGULADOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN
MEXICO

Vil.  CONCEPTO DE MARCA

VIIl.  FUNCION DE LAS MARCAS

IX. CLASIFICACION DE LAS MARCAS
X. PRINCIPIOS DE LAS MARCAS

XI. LA PROTECCION DE LA MARCA

A. TRAMITE PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA
B. VIGENCIA DEL REGISTRO DE UNA MARCA

C. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL TITULAR DE UNA MARCA

Vi



CAPITULO 3.- USO DE LAS MARCAS

l. CONCEPTO DE USO
Il. MARCO JURIDICO CONFORME A LA LEGISLACION MEXICANA
Il REGIMENES DE PROTECCION DE MARCAS

A. PREPONDERANCIA DEL USO O DEL REGISTRO PARA LA
PROTECCION DE UNA MARCA

B. PREPONDERANCIA DEL USO O DEL REGISTRO EN LA
LEGISLACION MEXICANA

V. ELEMENTOS DEL USO

A. USO POR EL TITULAR
B. USO CONFORME AL REGISTRO DE LA MARCA
C. USO EN EL COMERCIO

V. FINALIDAD DEL USO EN LA LEGISLACION MEXICANA DE MARCAS

REQUISITO DE MANTENIMIENTO
REQUISITO DE RENOVACION
CAUSAL DE CADUCIDAD

CAUSAL DE NULIDAD

m o o » »

CAUSAL DE CANCELACION

F. GENERACION DE LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA O
MARCA FAMOSA

viii



CAPITULO 4.- TRANSMISION DEL USO EN EL CONTRATO DE
CESION DE MARCAS

l. TRANSMISION DEL USO DE LA MARCA

Il. APLICABILIDAD DEL CONTRATO DE CESION

II. PROPUESTA



INTRODUCCION

La presente Tesis de investigacion la he realizado con la finalidad de cumplir los
requisitos de la Universidad Nacional Autonoma de México para cubrir integramente

el plan de estudios de la Licenciatura en Derecho.

Conforme a ello, teniendo la libertad de escoger un tema que fuera de mi interés,
decidi realizar un andlisis del concepto legal de Uso de la Marca, asi como su
trascendencia juridica de tomarse o no en cuenta en los contratos de Cesién de
Derechos realizados por los particulares, motivo por el cual la investigacion se
denomina “Transmision del Uso en el Contrato de Cesion de Marcas”.

Haber escogido este tema obedece, principalmente a mi experiencia laboral, que
me ha brindado la oportunidad de aprender mucho de la materia de Propiedad
Intelectual a través de los clientes, asi como de visualizar una problematica juridica

que tiene plena vigencia y actualidad en las empresas.

Decidi plantear la presente investigacion conforme a la didactica de la ensefianza
juridica en la Facultad de Derecho, partiendo de lo general a lo particular, una
metodologia deductiva que sirve a la finalidad de lograr una excelente comprension
del texto y avanzar de manera légica para su mejor desarrollo.

En el Primer Capitulo realizo una revision de la Teoria de las Obligaciones, desde
los conceptos basicos de Hecho y Acto Juridico, hasta la figura principal generadora
de Obligaciones, es decir, el Contrato, sus elementos de existencia y validez y la
legislacion vigente referente a los Contratos. Al tener la base de los Contratos en
general, procedo a la definicion en particular del Contrato de Cesion; con la finalidad
de entender por qué es el instrumento juridico que se utiliza para la Cesién de

Derechos de Marcas.

10



En el Segundo Capitulo me enfoco en definir y entender a las Marcas, por lo que
comienzo con el planteamiento del contenido del area del Derecho denominada
Propiedad Industrial en sentido amplio, su diferencia con la Propiedad Intelectual y
contenido de la Propiedad Industrial en sentido estricto; explico el fundamento de la
naturaleza juridica sui generis de estos derechos; y finalmente me enfoco en
particular en las Marcas: su concepto, tipos, clasificacion, forma de proteccion de la
marca por medio del registro y la mencion de los derechos y obligaciones que

conlleva su uso.

En el Tercer Capitulo comienzo explicando el concepto de Uso, tanto gramatical
como juridicamente; después procedo a hacer un andlisis de su aplicacion a nivel
legislativo y mercantil del elemento de Uso de las Marcas. Por ultimo realizo un
andlisis de todas las situaciones contempladas dentro de la legislacibn mexicana
donde el Uso toma un rol preponderante y se convierte en un elemento fundamental

para constituir el derecho marcario.

El Cuarto Capitulo se divide en tres secciones: la primera seccion denominada
“Transmision del Uso de la Marca”, donde explico por medio de diversos ejemplos
situaciones adversas que suceden en la practica que no permiten o no promueven
la transmision del elemento de Uso de una Marca, sino solamente la transmision del
registro. La segunda seccién denominada “Aplicabilidad del Contrato de Cesiéon”
explico si este contrato es el medio juridico idoneo para lograr la transmision del
elemento de Uso de la Marca al realizar la cesion de derechos. La tercera y ultima
seccion de este capitulo se denomina “Propuesta” y en ella desarrollo un analisis
global de la propuesta de mi trabajo de investigacion, contestando tres
cuestionamientos principales (i) ¢ Es posible transmitir el Uso de una Marca? (ii) ¢ Es
posible hacerlo por medio del Contrato de Cesion? (i) ¢Como lograr una

transmision del Uso por medio del Contrato de Cesion?

Elisa Haro
Septiembre 2013
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CAPITULO 1: TEORIA GENERAL DEL CONTRATO

Sumario: .~-ANTECEDENTES PARA LA USO DE LA FIGURA DEL CONTRATO;
Il.- DERECHO SUBJETIVO Y SUPUESTO JURIDICO; Ill.- HECHO JURIDICO EN
SENTIDO AMPLIO; IV.- HECHO JURIDICO EN SENTIDO ESTRICTO; V.- ACTO
JURIDICO; VI.- NEGOCIO JURIDICO; VII.- FUENTES DE LAS OBLIGACIONES;
VIIl.- OBLIGACIONES CIVILES Y OBLIGACIONES MERCANTILES; IX.- EL
CONTRATO; X.-ELEMENTOS DE EXISTENCIA DEL CONTRATO; Xl.-
ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO; XlIl.- ELEMENTOS
PARTICULARES DE LOS CONTRATOS MERCANTILES; XIIl.- CLASIFICACION
DE LOS CONTRATOS; XIV.- INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS; XV.-
FORMA DE TRANSMISION DE LAS OBLIGACIONES; XVI.- CONTRATO DE
CESION; XVII.-IMPORTANCIA Y SUPLETORIEDAD DEL CONTRATO DE
CESION.

l. Antecedentes para el uso de la figura del Contrato

La figura juridica del Contrato es ampliamente utilizada dentro de la las actividades

econdmicas diarias de las empresas.

Una Empresa es un organismo economico que concretiza los factores de la
produccion, para satisfacer las necesidades identificadas en un grupo de la

sociedad al que va enfocada su produccion o servicios, para lo que combina y
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organiza una serie de elementos personales y reales que operan en funcion de

obtener un lucro y beneficio econdémico.?

El Empresario, (es la persona que se encarga de la empresa y de sus fines
especulativos, ademas de basar la organizacién de la empresa en principios
técnicos se basa en leyes que le proporcionan distintos elementos que forman la
estructura, regulan el desarrollo y aseguran la eficiencia en la productividad de la

empresa.

“Los diversos elementos de los que la empresa se compone aseguran por
tanto, el punto de vista econémico, la unidad en consideraciéon de la
unidad funcional que los liga asi como a la actividad creadora del

empresario que los combina.

De formas simples se pasa a formas siempre mas complejas, en las

cuales resalta el genio creativo y regulador del empresario.

La actividad del empresario debe ser de caracter econdmico, es decir, una
actividad susceptible de ser valuada como riquezay como tal remunerada,
0 en otras palabras, una actividad dirigida a la creacion de una riqueza, el
ejercicio de una actividad no economica, aun cuando se haga
profesionalmente y organizada, no constituye empresa ni quien la ejercita

es propietario.”

La empresa tiene distintos tipos de bienes en orden de cumplir su lucrativo, la
constituyen bienes materiales y bienes incorpéreos. De los bienes incorporeos de
la empresa, se encuentran los comprendidos como la Propiedad Industrial, por

1VAZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. “Contratos Mercantiles”. 162 Edicion, México, Ed. Porria, 2011, pég.
125

2 Ibidem, pag. 126
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ejemplo el nombre comercial, el aviso comercial, las marcas, las patentes o disefios

industriales. 3

La empresa para la realizacién de sus operaciones comerciales utiliza una figura
juridica mundialmente aceptada: el Contrato. Para poder explicar y entender como
la empresa hace uso de sus bienes incorpéreos de Propiedad Industrial y puede
cederlos, es necesario hacer una revision primeramente de la figura del Contrato
desde sus bases doctrinales fundamentales, conocidas como Teoria del Contrato,

que tiene su base en la Teoria de las Obligaciones.

La Teoria o Doctrina General del Contrato, se puede definir como: todos aquellos
conceptos fundamentales que se han desarrollado a lo largo de la préactica y que
han evolucionado hasta nuestros dias y nos proporcionan un conocimiento general

de principios e instituciones que se aplicaran a los contratos siempre.

“En todas las ramas del Derecho se aplica la Teoria General del Contrato,
pues la regulacion del mismo, responde a un concepto abstracto y
permanente, puede decirse, que ha perdurado como se le conocia desde
el derecho romano, pero se ha perfeccionado y sistematizado conforme

han avanzado las diversas codificaciones.”*

Conceptos béasicos para comprender al Contrato son necesarios para comprender

sus fundamentos.

Il. Derecho Subjetivo y Supuesto Juridico

3 Ibidem ,pag. 136

4 SANCHEZ MEDAL, Ramon. “De los Contratos Civiles”. 222 Edicion, México, Ed. Porria, 2007, pag. 15
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Es indispensable la existencia de una relacion juridica para considerar la existencia
de un derecho. Los ordenamientos juridicos son consecuencia de la vida del hombre
en comunidad, que al ser organizada, se constituyen en una sociedad. Por tanto,
habiendo sociedad existen relaciones humanas con lo cual existe el Derecho y éste
se establece como norma coercible del cumplimiento de deberes y obligaciones. Es
diferente el Derecho de la moral, pues la moral no puede ser exigida por imposicién.
Nuestras autoridades, por medio de los 6rganos del Estado en seguimiento de lo
establecido en la ley vigilan y hacen cumplir los deberes juridicos de las personas
(fisicas y morales). Cuando existen estos deberes y derechos se entiende que se

esta en presencia de una relacion juridica.’

“Para determinar el significado especifico (juridico) —sefala el maestro
Francesco Messineo- de esta relacién y distinguirla de otras relaciones
posibles, se puede decir que tiene como contenido una relacion social,
gue el ordenamiento juridico hace relevante, determinando que la relacion
social se eleve, precisamente, a la categoria de relacion juridica.
Relevantes para el ordenamiento juridico son las relaciones sociales que
tienen necesidad de una tutela juridica y también que son merecedoras
de esta tutela, o sea, las relaciones en las cuales esta en juego un interés

de la vida econémica, ética, politica.”®

Existe un derecho subjetivo como lo que deberian de hacer o no, los involucrados

en la relacion juridica. Ningun derecho subjetivo es pensable cientificamente si no

5 PAREDES SANCHEZ, Luis Eduardo. “Presupuestos del Negocio Juridico”. México, Ed. Porrla y
Universidad Panamericana, 2010, pag. 2

6 MESSINEO Francesco, “Manual de derecho civil y comercial”, trad. Santiago Sentis Melendo, Ed. Ejea,

Buenos Aires, 1979, t. 11, pag 3. Citado por PAREDES SANCHEZ, Luis Eduardo. “Presupuesto del Negocio
Juridico”, Ob. Cit. pag. 5
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hay una regla juridica positiva (vigente) que le sirva de apoyo y le dé caracter

juridico. ’

“Para definir el derecho subjetivo, se han elaborado grandes armados
tedricos ha dicho que es un poder o sefiorio de la voluntad reconocido por
el ordenamiento juridico/ un interés juridico tutelado/ un interés tutelado
por la ley mediante el reconocimiento de la voluntad individual [...]
Derecho subjetivo aquel poder o facultad derivada de la norma que se

manifiesta en una relacioén juridica.”®

Por lo que el derecho subjetivo es en estricto voluntad normativa, interés objetivo,
facultad juridica, posibilidad de poner en marcha el mecanismo coercitivo del
Estado.

La relacioén juridica es trascendente porque existe un interés tutelado por el Estado,
el cual es relevante para la sociedad y puede ser de diversos érdenes: puede darse
en un plano de supra-subordinacion como sucede entre el estado y sus gobernados,
en el derecho publico; o entre personas fisicas y morales, sin trascendencia para la

vida publica, por lo que son considerados privados.®

“La norma consta de dos partes, una de hipétesis, y una segunda de
disposicién o dispositiva, a la primera parte, a la hipotética, que esta
constituida por el conjunto de condiciones de cuya realizacion depende la

vigencia de la segunda parte, se le califica de supuesto juridico™?®

" VALLADO, Fausto E. “El Derecho Subjetivo™. Acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de
Investigaciones  Juridicas de la  UNAM, consultado 1° de Agosto de 2013
www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/facdermx/cont/19/dtr/dtr5.pdf

8 DE PABLO SERNA, Carlos. Ob. Cit. pag. 12
9 PAREDES SANCHEZ, Luis Eduardo. Ob. Cit. pag. 2

10 DE PABLO SERNA, Carlos. Ob. Cit. pag. 11

16



Por tanto, para que surja el vinculo entre personas 0 personas y bienes, y
efectivamente le interese a la sociedad por cualquier motivo y se de una relacién
juridica, tendria que cumplirse las dos partes de la norma, dos partes
fundamentales: la descripcion de lo que podria pasar y la descripcion de las
consecuencias de que efectivamente pase. La hipotesis es la posibilidad de lo que
podria suceder dentro de la relaciéon juridica es lo que denominamos supuesto

juridico. 1t

La contraparte del derecho subjetivo es la obligacién o el deber juridico, es decir, si
hay un sujeto activo que tiene la facultad de exigir algo en una relacion juridica,
también hay quien debe cumplir dicha exigencia. Se dice que este sujeto tiene una

obligacion o deber.
II. Hecho Juridico en sentido amplio

Hecho es toda modificacion del mundo exterior y no todos los hechos tienen vida

para el Derecho.

Un hecho tendra la connotacion de juridico en la medida que produzca o genere
consecuencias de Derecho, es decir: genere, afecte o termine relaciones juridicas
compuestas de derechos subjetivos y deberes u obligaciones: nos referimos al

hecho juridico en sentido amplio.

Los hechos juridicos pueden ser de dos tipos: hechos juridicos en sentido estricto o

actos juridicos.

V. Hecho Juridico en sentido estricto

11 pPAREDES SANCHEZ, Luis Eduardo. Ob. Cit. pag. 5

12 |bidem, pag. 4
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La doctrina bipartita (también conocida como doctrina francesa) se le denomina asi

por dividir los supuestos de hechos juridicos en dos categorias: la de hecho y acto.

Los hechos juridicos en sentido estricto hacen referencia a aquellos que
independientemente de la voluntad del hombre, producen efectos juridicos, son
acontecimientos naturales o accidentales. Son producidos por la actividad humana
pero no se tiene la voluntad de quién lo realizé para que produzcan efectos juridicos,
sino que dicha voluntad estaba encaminada a otro fin. Tal es el caso del nacimiento
de un hijo, no se busca la consecuencia de obtener el derecho a obtener alimentos,

sino de perpetuar la familia.
V. Acto juridico
Bonnecase define el acto juridico mencionando que:

“Es una manifestacion exterior de la voluntad, bilateral o unilateral, cuyo
fin directo es engendrar, fundandose en una regla de derecho, en contra
o en provecho de una o de varias personas, un estado, es decir, una
situacion juridica general y permanente, o, al contrario, un efecto de
derecho limitado que conduce a la formacién, a la modificacién o la

extincion de una relacion de derecho™3

Por tanto, acto juridico es la accion o suceso realizado con la intencion de producir
consecuencias, adecuandolos a lo ya previsto en el supuesto de las normas legales
y de tal manera que se logre dicho fin, pero es necesario siempre encontrar una

voluntad humana.

13 BORJA SORIANO, Manuel cita a BONNECASE, Julién en “Teoria General de las Obligaciones™, Ed
Porrda, México 1982, pag. 84

18



“Acto juridico es la manifestacion externa de la voluntad —no interna
porque si no se manifiesta no producird resultados- que tiene por objeto
crear, transferir o transmitir, modificar o extinguir derechos Yy

obligaciones.”4

Como se lee en la cita anterior, el Acto Juridico no es solo la idea de querer algo,
no es solo la intension, sino que toma suma importancia el que sea apreciable de

tal modo, que produzca de verdad un cambio en un status juridico.
VI. Negocio juridico

Existe otra doctrina, la doctrina italo-alemana o tripartita, la cual determina que
dentro de los hechos juridicos originados por particulares existen unos de naturaleza
diferente o especial, y los denomina negocios juridicos, porque no solamente
constituyen un acto juridico siendo fuente de relaciones juridicas y sus elementos
derecho subjetivo y deber juridico, también son fuente de nuevas normas o nuevo

derecho objetivo principalmente entre las partes.

“Para esta doctrina tripartita, supuesto de hecho y fuente normativa no
son términos que necesariamente se excluyan. El negocio juridico,
especie con caracteristicas especiales del género hecho juridico, puede
muy bien ser y es un acto regulado por el derecho y contener a su vez
derecho, sin que esto sea contradictorio. El negocio juridico es a la vez

hecho juridico y norma.

Esta ultima posicion doctrinaria, sin poner en duda que el negocio es un
hecho juridico, es decir, que esta previsto como tal por el derecho y que

al acontecer o realizarse verifica cambios juridicos, encuentra una

4 MAGALLON IBARRA, Jorge Mario. “Instituciones de Derecho Civil, Tomo I-1V”. 22 Edicién, México, Ed.
Porrua, 1998, pag. 350

19



diferencia con los meros hechos y actos juridicos, que es que el negocio

juridico produce o tiene un contenido normativo propio.

El hecho y el acto juridico son meros detonadores del supuesto juridico, y
por tanto, su importancia se agota al realizarse; por el contrario, la otra
especie de los hechos juridicos en sentido genérico, el negocio juridico
tiene un contenido normativo propio, Nno se agota en su acaecer, se forma

de normas que entran en vigor y permanecen.”

Es decir, el acto juridico, al contemplar la posibilidad de constituir un hecho que
tenga consecuencias juridicas por la voluntad de las partes y ademas esa voluntad
constituya una norma dentro de la relacion juridica, creen un nuevo supuesto
juridico y se convierte en una norma con vigencia como ley, es cuando hablamos

del negocio juridico.

Las dos doctrinas difieren entre si, en la tripartita, por incluir en ella el concepto de
negocio juridico y consecuentemente dividir en tres los supuestos de hecho, es mas

precisay tiene un mayor rigor técnico en sus conceptos que la bipartita en el tiempo.

“[...] l]a mas importante diferencia entre ellas consiste en que en la
estructura de la teoria tripartita, se da cabida a una nueva clasificacion de
los supuestos de hecho que tiene como precedente y razén de ser a la
autonomia de la voluntad de los particulares, a la que se le reconoce que
puede generar no sélo derechos subjetivos o relaciones de derecho, sino

ademas de ellos normas™?®

Es por ello que para comprender integralmente la teoria de los contratos, debemos
considerar no solo los hechos y actos juridicos aislados, sino también al negocio
juridico, por constituir una figura juridica vigente y ademas fuente de las

obligaciones.

15 BORJA SORIANO, Manuel. Ob. Cit. pag. 112
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“Negocio juridico es el supuesto de hecho que se constituye como una
expresion de la autonomia de la voluntad por una manifestacion de
voluntad, licita, unilateral o plurilateral, directa e inmediatamente
encaminada a la produccion de efectos juridicos consistentes en la
creacion, modificacion, transmision o extincion de relaciones juridicas y
de normas juridicas entre las partes, efectos y normas que surgen y se
producen porque el derecho objetivo considera a la expresion de voluntad

digna de tutela.”®
VIl.  Fuentes de las obligaciones

Todo ordenamiento juridico reconoce a determinados hechos la categoria de
fuentes de la obligacion, expresion con la que se hace referencia a los actos

juridicos que dan nacimiento al vinculo obligacional.

“Las obligaciones también forman parte del patrimonio y estas no son sino
la fase pasiva del derecho personal; la obligacién es el vinculo juridico por
el que una persona esta sujeta respecto de otra, a una prestacién, a un
hecho o a una abstencién y esta otra, no es sino aquella que tiene un
derecho personal. O en otras palabras, es la relacion juridica patrimonial,
en virtud de la cual una persona, llamada deudor, queda vinculada para
cumplir una prestacion de caracter positivo 0 negativo, frente a otra

llamada acreedor.”’

El derecho de las obligaciones es una rama del derecho civil que contiene los
principios y normas que regulan los derechos de crédito u obligaciones. La
obligacion es la imposicion o exigencia de caracter moral que impone limite a la

libertad del individuo y le exige el cumplimiento de hacer o no hacer. Sin

16 DE PABLO SERNA, Carlos. Ob. Cit. pag. 15

17 \VAZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. Ob. Cit. pag. 140
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obligaciones no seria posible la existencia del comercio que desarrolla el hombre
para satisfacer sus necesidades basicas y por tanto lograr una convivencia

armonica.

“Juridicamente la obligacién es la situacién juridica en que se encuentra
una persona llamada acreedor frente a otra denominada deudor, quien
tiene la necesidad de efectuar una prestacién (dar, hacer o no hacer) a

favor de aquel a favor de aquel quien tiene derecho a exigirla.™®

De todas las clasificaciones ofrecidas por las fuentes romanas, es la de Justiniano
la que mayor repercusion ha tenido a lo largo de la historia, y la que ha servido mas

comunmente como base a la estructuracion de las fuentes de las obligaciones.*

El emperador Justiniano, en sus Institutas, retomé las ideas formuladas
anteriormente por diversos juristas romanos, y ofrecio una clasificacion cuatripartita,
mencionando que las fuentes de las obligaciones podrian ser originadas por un

contrato, un cuasi-contrato, un delito, o un cuasi-delito.2°

La mayoria de los autores modernos coinciden con dicha definicion, basada en las
Institutas de Justiniano, al considerar la obligacion como una relacion juridica en la
cual una o mas personas estan sujetas a dar, hacer o no hacer algo en favor de otra
u otras; teniendo ademas la diferencia respecto del concepto de Derecho Romano,

gue el sujeto no queda atado al acreedor por la deuda sino su patrimonio.

18 TAPIA RAMIREZ, Javier. “Derecho de Obligaciones”. 22 Edicion, México, Ed. Porrda, 2012. Pag. 6

19 MAGALLON IBARRA, Jorge Mario. Ob. Cit. pag. 588

20 RICO ALVAREZ, Fausto; GARZA BANDALA Patricio. “Teoria General de las Obligaciones”. México,
Ed. Porria, 2010, pag. 30
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La fuente de las obligaciones es el fundamento o situacion juridica de la que se

origina la obligacion. La doctrina en general reconoce cinco fuentes principalmente:

(i) los contratos;

(i) los cuasicontratos;
(iii) los delitos;

(iv) los cuasidelitos; y

(v) la ley.

Asimismo, la doctrina en general reconoce que las fuentes de las obligaciones

tienen su origen principalmente en la autonomia de la voluntad.

“Se entiende por autonomia privada el poder de auto determinacion de la
persona, concepto que se amplia hasta comprender todo el campo de la
autarquia personal, y que genera una esfera de libertad tanto para
ejercitar facultades y derechos, cuanto para conformar las relaciones

juridicas que atafien al titular de esa libertad™

El Codigo Civil Federal vigente no establece una clasificacion de las fuentes de las
obligaciones, pero ciertamente ofrece un tratamiento sistematico y sucesivo de
distintas figuras. El Libro Cuarto del Codigo Civil esta destinado al tratamiento de
las obligaciones, y la primera parte se denomina “De las obligaciones en General”,
dentro de la cual se encuentra el Titulo Primero “De las fuentes de las obligaciones”,
e inmediatamente comienza la regulacion referente al Contrato. Por lo que de esta
forma podemos afirmar que la legislacién vigente reconoce al Contrato como

principal fuente de las obligaciones.?

21 DE PABLO SERNA, Carlos. Ob. Cit. pag. 33

22 RICO ALVAREZ, Fausto; GARZA BANDALA Patricio. Ob. Cit. pag. 160
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VIIl. Obligaciones Civiles y Obligaciones Mercantiles

Las obligaciones civiles son aquellas que estan protegidas por la ley, se hallan
provistas de accién para ejercerse contra el patrimonio del deudor o la
indemnizacion por incumplimiento. En cambio, las obligaciones mercantiles son
aguellas que se derivan de actos celebrados entre comerciantes, respecto de

mercancias y con el fin de especulacion comercial y la obtencion de lucro.?

“El derecho de las obligaciones, no es solo de ambito civil, sino que va
aparejado a la evolucion mercantil, 0 mas ampliamente a la evolucion
econdémica, que ha mostrado sin duda, un desarrollo acelerado en los
ultimos tiempos. El derecho de las obligaciones ocupa en el ambito de la
leyes, un lugar preponderante y ha sido considerado de manera
fundamental en el Derecho Mercantil, que no es sino un derecho de las
obligaciones especialmente consagrado a cierta categoria de personas,

los comerciantes y a ciertos actos, los actos de comercio.”*

El acto de comercio ha servido para delimitar la materia mercantil y al mismo tiempo,

se considera como fuente de obligaciones cuya naturaleza es un contrato mercantil.

No existe un concepto de obligacion mercantil distinto del de obligacion civil, sin
embargo, los contratos mercantiles forman el mayor volumen en el sector entero de
la contratacion privada, por ello conocer el derecho de las obligaciones mercantiles,
equivale a conocer el derecho de las obligaciones en que se desarrolla la actividad

econdmica comercial actual.®

“Las normas del derecho mercantil cambian en parte las normas del

derecho comun, para adaptarse a las exigencias de la actividad mercantil,

23 TAPIA RAMIREZ, Javier. Ob. Cit. pag. 26
24 \VAZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. Ob. Cit. pag. 148

25 |bidem pég. 151
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sin embargo, no existe un sistema de derecho de las obligaciones

mercantiles diverso al sistema de las obligaciones civiles.

Como las normas que disciplinan las obligaciones mercantiles no se
diferencian de las normas relativas a los contratos, en nuestro Cédigo de
Comercio no hay separacion entre disposiciones sobre obligaciones y
sobre contrato o convenio. Los articulos 77 a 88 del Codigo de Comercio

se refieren indistintamente a convenios, obligaciones y contratos.”?
IX. El Contrato

Dependiendo del Derecho vigente en cada pais, varia el concepto juridico. El
constante resultado de la crénica histérica, es que desde tiempos antiguos la
regulacion del Contrato responde a un concepto abstracto y permanente. Esto es
porque la accion que promueve llegar a un acuerdo de voluntades sobre la creacion
y transmision de derechos y obligaciones, en diferentes épocas y lugares se le ha

considerado como un Contrato.?

Es decir, seguimos tomando los elementos surgidos desde la concepcion del
Derecho Romano, se han perfeccionado, han evolucionado y no dejan de estar

vigentes en varios aspectos:

“En las legislaciones romanas, contrato era sinénimo de las palabras
romanas convenio o sinalagma; que denotaba, por una parte, el caracter
voluntario del contrato, y por la otra, la reciprocidad de las voluntades de

las partes y revelaba que se habia logrado la composicién de intereses.”?®

% |bidem pag. 152

27 pPEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. “Contratos Civiles”. 132 Edicion, México, Ed. Porr(a,
2010, pag. 40

28 MAGALLON IBARRA, Jorge Mario. Ob. Cit. pag. 408
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El concepto de Contrato en otros paises, presenta ciertas variaciones, Magallon

Ibarra menciona que:

“...se puede leer en el Cdodigo Civil de los franceses que dedica su Libro
Segundo a la materia de los bienes y de las diferentes modificaciones de
la propiedad; en el Titulo Tercero reglamenta De los Contratos o de las
Obligaciones Convencionales en General que menciona: -Art. 1101. El
contrato es una convencion por la cual una o mas personas se obligan,

hacia otra o varias mas, a dar, a hacer o a no hacer alguna cosa."®

La aceptacion generalizada de un concepto juridico vigente y aplicable a diversas
situaciones legales, se puede demostrar al hacer un comparativo de diversas
legislaciones del mundo, donde podemos observar elementos en comdn respecto

del concepto de Contrato.*®

En el siguiente cuadro se muestran las definiciones que se utilizan en la legislacion
vigentes de diversos paises de tal forma que traducidos de su idioma original, en

espafiol se puede claramente percibir la esencia del concepto.

2 |dem

3% PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ob. Cit. pag. 40
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CONTRATO- Conceptos de diversos paises:

Francia Convencion.

Italia Acuerdo de voluntades.

Suiza Acuerdo reciproco de voluntades.

Portugal Fuente de las obligaciones.

Colombia |Contrato o Convencion para dar, hacer o no hacer.

La definicion de Contrato se ha transformado por el tiempo y el espacio. En cuanto
al tiempo, a través de la historia y en conjunto con la humanidad ha ido
evolucionado; en cuanto al espacio, refiriéndonos como tal a las regiones donde se
utiliza, porque cambia su significado por los diferentes usos y costumbres, lugares
y paises.

Los legisladores mexicanos integran la definicién del Convenio y el Contrato, en los
articulos 1792 y 1793 del Cadigo Civil Federal, refiriéendose al Contrato como una

especie del Convenio:

“Articulo 1792.- Convenio es el acuerdo de dos 0 mas personas para

crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.

Articulo 1793.- Los convenios que producen o transfieren las obligaciones

y derechos, toman el nombre de contratos.”
Y el articulo 1859 del mismo ordenamiento establece que:

“Las disposiciones legales sobre contratos seran aplicables a todos los
convenios y a otros actos juridicos, en lo que no se opongan a la
naturaleza de éstos o a disposiciones especiales de la ley sobre los

mismos.”
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Conforme a lo anterior, podemos explicar el siguiente esquema:

Convenio

Lato sensu

(Articulo
1792)

Todos son Acuerdos de Voluntades.

Contrato

Crea o transfiere derechos y obligaciones. (Articulo 1793 )

Convenio

Strictu sensu

Modifica o extingue derechos y obligaciones.

Aunque la Ley los distingue, les da el mismo efecto juridico (Articulo 1859)

El Convenio es el género, y el Contrato es la especie: el elemento comun de ambas

figuras juridicas es el acuerdo de voluntades que se supone en ambos casos. Pero

la diferencia, son los efectos de producidos por ambos, pues mientras que el

Convenio puede transferir, modificar o extinguir obligaciones, el Contrato crea,

produce o transfiere derechos y obligaciones.

Estrictamente hablando Convenio y Contrato no son sinénimos, pese a que nuestra

legislacion y la doctrina algunas veces los utilizan como tales. Sin embargo, varios

autores como Bernardo Pérez consideran que, no obstante en la legislacion se hace

la distinciébn de Convenio como género y Contrato como especie:

“Desde mi punto de vista...la distincion entre Contrato y Convenio es indtil,

toda vez que a ambos se les aplican las mismas reglas, como se puede

revisar en el articulo 1859 del Cddigo Civil...De hecho el Cédigo Civil en

ocasiones se refiere indistintamente a Convenio y a Contrato no obstante

gue se modifiquen o extingan obligaciones, como en el caso de la
novacion (Art. 2214) y la transaccion (Art. 2944).
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Articulo 2214.- La novacion es un contrato, y como tal, esta sujeto a las

disposiciones respectivas, salvo las modificaciones siguientes.

Articulo 2944.- La transaccion es un contrato por el cual las partes
haciéndose reciprocas concesiones, terminan una controversia presente

0 previenen una futura.”!

Una expresion menciona “Todos los contratos son convenios, pero no todos los
convenios pueden considerarseles un contrato”, porque hace referencia a que los
convenios se les pueden considerar en sentido amplio como cualquier acuerdo de
voluntades, sin embargo, en estricto sentido, el convenio s6lo modifica o extingue

obligaciones creadas en los contratos.
X. Elementos Esenciales del Contrato

Los elementos esenciales del Contrato también se les denominan como
estructurales, porque son indispensables para que ocurra un Contrato, son aquellos
sin los cuales el Contrato no es susceptible de existir como tal. Para la existencia
de un Contrato es necesario:

(@) El Consentimiento

(b)  El Objeto

En el Cédigo Civil Federal sefiala en el articulo 1794 dichos elementos estructurales.
“Articulo 1794. Para la existencia del contrato se requiere:

|. Consentimiento;

31 PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ob. Cit. pag. 41
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Il. Objeto que pueda ser materia del contrato.”

Al respecto del Consentimiento, esta estipulado que es una forma de perfeccionar
los contratos con la aceptacion de los mismos por las partes, un Contrato existe
como tal, asi como todas las consecuencias juridicas que deriven del mismo
(excepto que la Ley determine alguna otra formalidad para concretar la existencia
de un Contrato).

“Articulo 1796. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento,
excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la Ley.
Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sélo al
cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las
consecuencias que, segun su naturaleza son conforme a la buena fe, al

uso o alaley.”

Asimismo puede ser expreso, es decir manifestado por las partes; o tacito, que se
infiera que hay una aceptacion inequivoca de las partes, como se establece en el
articulo 1803 del Cadigo Civil Federal, por lo que este deja de ser valido si alguna

de la partes lo obtuvo por medio de error, violencia, dolo o mala fe.

“Articulo 1803. El consentimiento puede ser expreso o tacito. Es expreso
cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequivocos.
El tacito resultard de hechos o de actos que lo presupongan o que
autoricen a presumirlos, excepto en los casos en que por ley o por

convenio la voluntad deba manifestarse expresamente.”

Relacionado con el Objeto del Contrato, la Ley hace referencia a la “Cosa” de la
cual el deudor se ha obligado con el acreedor que debe dar, se ha obligado a hacer

0 no hacer

“Articulo 1824. Son objeto de los contratos:

I. La cosa que el obligado debe dar;
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II. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer.”

Dicha “Cosa” para sea objeto del Contrato debera:

Existir en general, por ejemplo: los dragones no existen, por lo que no podrian
ser objeto de una Contrato; no asi el dibujo de un dragoén, que si es posible

gue exista para que sea materia del Contrato;

Debe de poder ser determinable o determinada en cuanto a su especie, es
decir, debe de contar con caracteristicas bien definidas que la haga capaz de

identificarla, definirla y cuantificarla.

La tercera condicién es que debera estar en el comercio, es decir, tener la

posibilidad de adquirirlo de manera pecuniaria.

Lo anterior de conformidad con el articulo del Cédigo Civil Federal vigente:

XI.

“Articulo 1825. La cosa objeto del contrato debe: 1°. Existir en la
naturaleza. 2°. Ser determinada o determinable en cuanto a su especie.

3°. Estar en el comercio.”

Elementos de Validez del Contrato

Los Elementos de Validez de un Contrato son aquellos sin los cuales no podemos

considerar a un Contrato legal, puesto que puede existir, pero no cumple con los

requisitos juridicos en su totalidad para que pueda ser exigido conforme a los

alcances y el contenido pactado, por tanto, no es posible que cause efecto alguna

es la esfera juridica de las partes y es invalido. Por lo general se entiende que estos

elementos son insertados de manera automatica en la redaccion del Contrato,

incluso si no se hace menciodn expresa de los mismos, estos son:

a) Capacidad legal de las partes para contratar, que ninguna de las partes sea

incapaz de contratar.
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b) Que haya ausencia de vicios en el consentimiento o voluntad de las partes,
es decir que no exista Dolo o Mala Fe.

c) Que el objeto, motivo o fin del Contrato sea licito.

d) Que el consentimiento no se haya manifestado conforme a lo establecido en
la Ley, pudiendo existir lesion para alguna de las partes contratantes.

Lo anterior de conformidad con el articulo del Cadigo Civil Federal vigente:
“Articulo 1795. El contrato puede ser invalidado:
I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas;
Il. Por vicios del consentimiento;
lll. Por su objeto, o su motivo o fin sea ilicito;

IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la

ley establece.”
Xll.  Elementos particulares de los Contratos Mercantiles

Como hice mencion en la seccion VIII de este Capitulo, no hay propiamente una
definicion especializada para obligacion mercantil, sin embargo, los Contratos
Mercantiles tienen determinados elementos que son contemplados por la ley y los
usos mercantiles, que constituyen elementos fundamentales para formar sus

caracteristicas pecuniarias y econémicas.®
Dichos elementos son:

(1).- Solidaridad.- elemento que hace referencia a que los codeudores de una
obligacion mercantil, quedan obligados en la misma proporcion con la que el deudor

se comprometié con el acreedor.

32 \VAZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. Ob. Cit. pag. 152
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(2).- Onerosidad.- quien celebra un Contrato Mercantil, lo hace sobre un acto de
comercio, y por tanto con un fin lucrativo, lo que las relaciones juridicas reflejadas

en el Contrato son con una finalidad econémica.

(3).- Moneda de Pago.- Como se menciona en el numeral anterior, con la finalidad
de cubrir la necesidad pecuniaria que implica el Contrato Mercantil, se debe

determinar el monto de pago y la moneda con la cual se debe cumplir el pago.

(4).- Términos y Mora.- En los Contratos Mercantiles, no se concede términos de
gracia o cortesia, por lo que una vez que se cumple el plazo que se acordé en el
Contrato y no se ha cumplido el pago se incurre en mora, es decir, un retardo en el

cumplimiento de la obligacion.

(5).- Conclusion.- Hace referencia al momento en el que se perfecciona el Contrato,
y esto sucede cuando las partes tienen conocimiento del consentimiento dado por
la contraparte.

(6).-Propuesta.- Se refiere a la declaracion que manifiesta una de las partes de
realizar el Contrato, la cual siendo aceptada, perfecciona y concluye el Contrato

Mercantil.

(7).- Duracion de la Propuesta.- Dicha Propuesta tiene una vigencia especifica,
sobretodo determinada por la necesidad de la velocidad de las transacciones

mercantiles la cual una vez que expira, pierde toda eficacia.

(8).- Aceptacion.- Es el elemento que perfecciona el Contrato, puede ser expresa o
tacita, sin embargo, debe ser de tal manera clara que no haya duda de la voluntad

del contratante de aceptar.

(9).- Perfeccionamiento.- Se refiere a que la propuesta y la aceptacion coincidan,

por tanto perfeccionan el Contrato.
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(10).- Forma.- Este elemento hace referencia a la formalidad legal por medio de la

cual deben manifestar su voluntad las partes.

(11).- Lugar de Pago.- Es el que se determina donde deba realizarse el pago de la
obligacion acordada conforme a la naturaleza del Contrato Mercantil.

(12).- Especie y Calidad.- Es determinar el tipo y y las condiciones de las mercancias

gue han de constituir el factor de pago de la obligacion.

(13).- Clausula Penal.- En caso de incumplimiento del Contrato, el perjudicado podra
escoger entre exigir el cumplimiento de la obligacién o el resarcimiento de los dafios
y perjuicio, por lo que dichas situaciones deberan quedar previamente acordadas

en el Contrato mediante la Clausula Penal.

(14).- Prescripcion.- Se refiere a que a falta de accion por el titular de los derechos
gue surjan del Contrato Mercantil, estos se extinguen, por lo que su ejercicio debe
ser conforme al Contrato en el plazo que haya sido fijado para el mismo.*

Xlll. Clasificacion de los Contratos

La categorizacion de los Contratos responde a la importancia de proporcionar una
idea clara de la diversidad y aplicabilidad normativa como instrumento juridico viable
para las diversas relaciones juridicas creadas; segun las caracteristicas que
englobe la norma juridica que da origen al contrato a que hagamos referencia; y

para comprobar la flexibilidad que posee el Contrato.

“Las clasificaciones de los contratos son tan variadas como el criterio

utilizado para formularlas, ademas de encontrarse en funciéon de las

33 |bidem, pag. 165
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circunstancias historicas y estructurales de un determinado ordenamiento

positivo.™*

La clasificacion de los Contratos puede ser de dos tipos: la que proporciona el
Cadigo Civil Federal y la proporcionada de manera doctrinal para su estudio y mejor

entendimiento, conforme al cuadro siguiente:

¢ Unilaterales/ Bilaterales

|Del Cédigo Civil ¢ Onerosos/Gratuitos

—

Federal e Conmutativos/Aleatorios

e Consensuales

Instantdneos/ De tracto

le

Clasificacion de )
- sucesivo
los Contratos

e Periddicos/ Sucesivos

De la DOCtrina e o :
e Principales/ Accesorios

e De Adhesion/ Colectivos

e Tipicos/ Atipicos

¥ RICO ALVAREZ, Fausto; y GARZA BANDALA Patricio. Teoria General de las Obligaciones. Ob. Cit.
pag. 162

3 TAPIA RAMIREZ, Javier. Derecho de Obligaciones. Ob. Cit. pag. 195
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XIV. Interpretacion de los Contratos

Debido a la amplia oportunidad que nos da la ley para adecuar lo contemplado por
las partes en el Contrato, de manera tal que exprese inequivocamente la intencion
de los participantes, puede surgir la situacion de que el contenido sea confuso o no

entendible.

“El contrato, como acto juridico, presupone una voluntad que debe
exteriorizarse para determinar su eficacia. Cuando lo querido y lo
manifestado coinciden en términos generales, la tarea de la interpretacion

gueda reducida significativamente.

Mediante la interpretacion del contrato se trata de fijar la significacion y el
alcance de los términos empleados y de las clausulas convenidas por las
partes. La interpretacidn del contrato vuelve a plantear la necesidad o de
atenerse para tal interpretaciéon a la sola voluntad interna de las partes, o
bien recurrir exclusivamente a la voluntad declarada por las mismas

partes.

Cuando la voluntad manifestada presenta discrepancias respecto de la
voluntad interna, la labor interpretativa cobra plena justificacién, sobre
todo cuando estd encaminada a rescatar el auténtico significado de la
voluntad interna, con preeminencia sobre lo que se haya manifestado

expresamente.

Siguiendo el sistema francés, el Codigo Civil consagra el principio general
de que en la interpretacion de los contratos debe estarse preferentemente
a la voluntad interna, que a la manifestada, siempre y cuando la intencion

pueda revelarse.” %

% SANCHEZ MEDAL, Ramon. Ob. Cit. pag. 75
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Conforme a lo anterior, en caso de duda o poca claridad en el contenido del
Contrato, podemos referirnos a lo establecido en el Cadigo Civil Federal, en los
articulos 1851 y 1855 donde hace mencién de las medidas pertinentes para
interpretar de la mejor forma posible el Contrato, objetivamente y sin prejuicio a las

partes.

“Articulo 1851.- Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda
sobre la intencion de los contratantes, se estara al sentido literal de sus

clausulas.

Articulo 1855.- Las palabras que pueden tener distintas acepciones seran
entendidas en aquella que sea mas conforme a la naturaleza y objeto del

contrato.”

En el mismo sentido, la Doctrina sugiere dos sistemas para la correcta interpretacion

de los contratos:

e Voluntad declarada.- es cuando se interpreta el texto literal de lo consignado,
protege intereses de terceros, asi como el principio de seguridad en los

contratos.

e Voluntad interna.- se enfoca en el sentido de la voluntad de las partes, dado
que protege el albedrio de las partes, asi como busca proteger el principio de

justicia y equidad en los contratos.*

Sin embargo, los juristas coinciden en que por regla general deben combinarse

ambos sistemas.

XV. Efectos de los Contratos

37 SANCHEZ MEDAL, Ramon. Ob. Cit. pag. 55
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Antiguamente, en el Derecho Romano por medio de las Decretales de Gregorio I1X
(Libro I, Titulo XXXV, Capitulo I) se tuvo conocimiento de un principio de acuerdo al
cual “cualquier pacto debe ser observado” ®, es decir, todo acuerdo de voluntades

posee eficacia obligatoria, y las partes se obligan a lo pactado.

Este principio se puede considerar como el principal efecto y/o consecuencia dada
por la participacion dentro de un Contrato, dando prioridad siempre a la voluntad y
consentimiento de las partes, sobre el formalismo con el que se haya dado dicho

contrato. *

El Cédigo Civil Federal menciona el articulo 1796 que los Contratos se perfeccionan
por el consentimiento de las partes al efectuarse los mismos, precepto que se
complementa con lo mencionado en el articulo 1797 que todos aquellos que

participan el Contrato, deben de obligarse a cumplir lo establecido por ellos mismo.

“Articulo 1797.- La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden

dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.”

En si, los efectos del Contrato se pueden simplificar a la idea de que el mismo obliga
a lo pactado, en la medida y el alcance acordado, obliga también a las
consecuencias que se derivan de su naturaleza, la buena fe, el uso o la ley misma

y es el resultado de la conjuncion de las voluntades.
XVI. Forma de Transmisién de las Obligaciones

Conforme a lo que mencionan diversos autores:

38 Considerada como principio del Derecho, la expresion latina: “Pacta quantumcunque nuda servanda sunt.”

% SANCHEZ MEDAL, Ramén. Ob. Cit. pag. 56
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“La obligacion es una relacién juridica entre sujetos que presenta el

vinculo: el acreedor (sujeto activo) y el deudor (sujeto pasivo).”°

Sin embargo, la obligacién tiene la posibilidad de tener cierto dinamismo, puede
darse el caso de que por diversas circunstancias exista un cambio de sujetos
participantes en la misma, es lo que se conoce como Transmision de las

Obligaciones.

“Se habla de Transmision de las Obligaciones en todos aquellos casos en
los que la relacién obligatoria sufre un cambio en la persona de los
sujetos, es decir, aquellos supuestos en los que el acreedor o deudor son
sustituidos por otros, quienes, en consecuencia, asumen la misma
posicidn que los sujetos originales, la obligacion es la misma, con

independencia de los sujetos vinculados.”!

En los Contratos, tomando en cuenta no solo las obligaciones por las que estan
conformados, sino también los derechos, por lo general existe la posibilidad de que
pueda haber un cambio de los sujetos activos y pasivos y se cedan dichos derechos

y obligaciones a los nuevos sujetos.

“Para el caso de los contratos sinalagmaticos o bilaterales, en los que la
calidad del acreedor y del deudor es reciproca, como no es posible
transmitir unicamente el crédito o Gnicamente la deuda, forzosamente han
de transmitirse ambos, de ahi que se haya configurado la institucion de la

cesion de contrato”™?

Por la cita anterior podemos concluir que aunque pueden cederse sélo una parte de
lo que compone el derecho, es decir la parte acreedora o la parte deudora de los

40 RICO ALVAREZ, Fausto; GARZA BANDALA Patricio. Ob. Cit. pag. 120
41 1dem.

42 |bidem, pag. 125
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mismos, en general para ciertos tipos de acciones, la misma calidad del contrato
nos hace determinar que no puede existir una sin la otra, por lo que al realizar la

transmision se hace por el conjunto del mismo.
XVII. Contrato de Cesion

El Contrato de Cesidn es una figura innovadora que permite la sustitucion completa
de una de las partes en un contrato bilateral respecto de todas y cada una de las

consecuencias juridicas derivadas del mismo.*
El concepto de Cesion de manera general es:

Cesion -f. Renuncia de una posesion o un derecho a favor de otra

persona*

Dice el autor Rojina Villegas “que las formas de transmision de obligaciones se
caracteriza por implicar un cambio en el sujeto activo (en la cesion de derechos y
en la subrogacion), o en el pasivo (en la cesion de deudas), dejando subsistente la
misma relacion juridica que por lo tanto no se transforma ni mucho menos se

extingue, continuando con las obligaciones principales y accesorias.

“...en principio todos los derechos de crédito pueden ser objeto de cesion
y que solo deben exceptuarse aquellos que por haturaleza van unidos en
forma indisoluble a la persona del acreedor o que la ley prohiba
expresamente la transmisién y agrega que la cesion de derechos moderna
se caracteriza porque implica un cambio de acreedor o sujeto activo, que

es remplazado por otro, subsistiendo la misma relacion juridica sin que

43 SANCHEZ MEDAL, Ramén. Ob. Cit. pag. 266
4 Diccionario de la lengua espariola, 2005 Editorial Espasa-Calpe

4 ROJINA VILLEGAS, Rafael. “Compendio de Derecho Civil.- Volumen 4: Contratos™. 282 Edicion, México,
Ed. Porrtia, México 2002, pag. 283
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opere por tanto una novacion subjetiva y sin que requiera el

consentimiento del deudor.

El Cddigo Civil reconoce tres formas de transmision de las obligaciones:

la cesion de derechos, la cesién de deudas y la subrogacion.”#6

Por medio de la Cesion de Derechos se opera el cambio en la persona del acreedor,
porque el cesionario de los derechos de crédito asume la titularidad que
anteriormente correspondia al cedente en relacion con el mismo crédito y deudor;
sin que sea necesario para ello obtener el consentimiento de este ultimo y sin que

la relacion juridica sufra alteracion.

La Cesioén de Derechos comprende tanto los derechos de crédito que son a los que
se refiere el Cadigo Civil Federal, como cualesquiera otros que sean susceptibles
de transmisién, asi como la de los accesorios tales como fianzas, hipotecas,
prendas o cualesquiera otro privilegio que se hubiese pactado en favor del acreedor

originario, ya que se entiende que fueron transferidos con el crédito principal.*’

Dice el autor Jorge Magallén “ por lo que a los antecedentes de la figura se refiere,

que en el derecho romano se veia con desconfianza:

“...en el derecho romano la prohibicion para la transmision por via de la
cesion de créditos era prohibida porque la relacion se concebia como un

vinculo permanente entre el acreedor y el deudor.

46 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquin. “Curso de Derecho Mercantil””. 262 Edicion, México, Ed. Porr(a,
2003 pag. 271

47 |bidem pég. 281

8 MAGALLON IBARRA, Jorge Mario. Ob. Cit. pag. 806
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En el codigo de Napoledn se rompe con tal prohibicion... siendo obvio que
la transformacion de las tradiciones juridicas es lenta y gradual, se
conjuga el reconocimiento de necesidades practicas que las comunidades
sociales imponen, por lo que ha sido necesario encontrar medio juridicos

gue permitieran reconocer la factibilidad de la transmisién de los créditos.

Por lo que al derecho mexicano del siglo XIX se refiere, cabe sefialar que
en el Codigo Civil de 1870, si bien no se tenia un capitulo especial relativo
a la transmision de obligaciones, en el Libro Tercero se referia a ella,
estableciendo al efecto el articulo 1736 la posibilidad de que el acreedor
transmitiera a otra persona sus derechos, bien fuera a titulo gratuito o bien

oneroso, sin requerirse para ello del consentimiento del deudor.

En el Cddigo Civil de 1884 el articulo 1621 sefialaba lo mismo que su
predecesor, y el articulo 1638 establecia que el crédito pasaba al
cesionario con todos sus derechos, de cualquier clase que fueren aun y
cuando indebidamente denomina a la institucibn como cesion de

acciones.”®

A la Cesion de Derechos le son aplicables las reglas relativas a la cesion de créditos,
la cual puede llevarse a cabo sin la necesidad de contar con el consentimiento del
deudor, no obstante cabe sefialar que cuando estamos en presencia de contratos
con prestaciones reciprocas, como los bilaterales o sinalagmaticos, se requerira
tener el consentimiento de la contraparte, porque si bien el objeto del contrato se
hace consistir en la transmision de derecho o créditos, al tener el cedente
correlativamente obligaciones debera cumplir con la otra parte; para ser transmitidas

se requiere de la aceptacion de su acreedor, de tal manera que tratdndose de la

49 |dem
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transmision relativa a contratos bilaterales o sinalagmaticos como las prestaciones

son reciprocas lo que se realiza es una transmisién o cesion de contrato.>
El autor Lopez Monroy * sefala:

“Si la cesién de derechos surge de prestaciones reciprocas recibe el
nombre de cesién de contrato; y es frecuente especialmente en contratos
de compraventa y arrendamiento, en funcién de que implica una cesion
de deudas, por lo que necesariamente requeriran la voluntad expresa del

otro contratante.”
Respecto de la Cesion de Derechos comenta el autor Gutiérrez y Gonzalez: %

”... es un acto juridico del genero contrato, en virtud del cual, un acreedor
gue se denomina cedente, transmite los derechos que tiene respecto de
su deudor a un tercero que se denomina cesionario, y produce el efecto
de cambiar la persona del acreedor, sin que la obligacion deje de ser la
misma; subsiste el mismo crédito, que presenta el mismo objeto y el

mismo deudor.”
Para Rafael de Pina: %

“...es la sustitucion del acreedor originario por otro que asume tal calidad,
con todas sus consecuencias de las que queda al margen el acreedor
anterior, y produce por ello el efecto de maodificar el elemento subjetivo de
la obligacién mediante una sucesion de derechos en virtud de la cual el

cesionario toma la posicion que antes de ella correspondia al cedente.”

50 BORJA SORIANO, Manuel. Ob. Cit. pag. 123
51 |dem

52 LOZANO NORIEGA, Francisco. “Cuarto Curso de Derecho Civil: Contratos”. México, Asociacion
Nacional del Notariado Mexicano, A.C.; 1990, pag. 751

53 |bidem, pag. 752
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Para Manuel Bejarano®,

“...la cesién es el contrato en virtud del cual el titular de un derecho
(cedente) lo transmite otra persona (cesionario), gratuita u onerosamente,

sin alterar la relacion juridica.”

Dentro de la Jurisprudencia, se tiene una definicibn mas clara del Contrato de

Cesion que a la letra dice:

“CONTRATO DE CESION DE DERECHOS. A TRAVES DE ESTE NO
SOLO PUEDEN TRANSMITIRSE DERECHOS PERSONALES, SINO
TAMBIEN DERECHOS REALES.- La cesion de derechos es un acto
juridico que en la cotidianidad se constituye como un continente,
susceptible de ser llenado o colmado con diverso contenido. Es decir, se
trata de un acto formal cuyo contenido material se vera regulado, no tanto
por las normas especiales que se contienen en la ley para tal efecto, sino
por las reglas del diverso contrato cuya apariencia ocurre y sélo de
manera aislada podran aplicarse las normas especificas que las rigen.
Asi, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 2031 del Cédigo Civil
para el Distrito Federal, a la cesién de derechos, en cuanto al contenido
material de dicho acto continente, le seran aplicables las normas del
diverso acto con el que se asemeje 0 guarde mayor identidad. Por ende,
la cesion de derechos, dado su caracter mimético, es un acto juridico apto
y eficaz para la transmision de derechos, tanto personales como reales,
acorde con las facultades y obligaciones que a cargo del cedente y
cesionario, deriven de dicho pacto en cuya regulacion deben atenderse

las disposiciones legales que normen el diverso acto que informe su

% BORJA SORIANO, Manuel. Ob. Cit. pag. 330
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contenido material y respecto del cual guarde cierta similitud, semejanza

o identidad.”®
En el Cddigo Civil Federal se establece que:

“Articulo 2029.- Habra cesion de derechos cuando el acreedor transfiere

a otro los que tenga contra su deudor. “

Se entiende entonces que se designa con el término Cesion, a aquella renuncia de

una posesion o de un derecho a favor de otra persona.

La Cesion de un Contrato requiere de las voluntades de las partes que celebraron
el contrato originalmente y de la persona que sustituird a alguna de ellas. El
contratante sustituto debe ocupar exactamente el mismo lugar que el sustituido,
tanto por los derechos que el contrato emana como con sus mismas obligaciones y
responsabilidades. El contratante sustituido debe quedar completamente liberado
de cualquier responsabilidad respecto del contrato, salvo que por convenio de la

partes asuma alguna posicién distinta por la cual quede vinculado.

Conforme al articulo 2031 del Cédigo Civil Federal, el Contrato de Cesién tiene un

caracter variable, puesto que:
e Lacesion es el resultado que se logra mediante algun acto juridico

e En principio aplican las normas de ese acto juridico.

5 Novena Epoca; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y
su Gaceta; XXI, Febrero de 2005; Pagina: 1660

Tesis: 1.60.C.340 C SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 3256/2004. Herlinda Olivares Zufiiga. 20 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente:
Maria Soledad Hernandez de Mosqueda. Secretario: Ricardo Mercado Oaxaca.

5 RICO ALVAREZ, Fausto; GARZA BANDALA Patricio. Ob. Cit. pag. 140
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e Usualmente es un acuerdo de voluntades

Esto nos posibilita su aplicacion como un contrato flexible para diversos actos
juridicos. Asimismo, la Cesién de Derechos puede ser universal o particular. Es

universal en la sucesion hereditaria y en la fusion de sociedades mercantiles®

En general, conforme al articulo 2030 del Cdédigo Civil Federal, no es necesario el

consentimiento del deudor, excepto:
a) Por prohibicion expresa de la ley;
b) Que la naturaleza del derecho lo impida (derechos personalisimos);

c) Por la voluntad de las partes mediante pacto expreso, es decir, se requiere que

conste en el contrato constitutivo del derecho.

El alcance del Contrato de Cesion, mencionado en el articulo 2032 del Cédigo Civil
Federal, establece que:

e Aplica el principio de accesoriedad (“lo accesorio sigue la suerte de lo
principal”);

e Al ceder el derecho se incluyen las garantias que tuviere;
e Se excluiran los derechos que son inseparables de la persona; y
e Admite pacto en contrario.

Los efectos del Contrato de Cesion, entre el entre cedente y cesionario son:

57 1dem.

%8 MANUEL C MEJAN, Luis. “Obligaciones Civiles, Ayuda De Memoria”, México Ed. Oxford University
Press, 2005 pag. 176

46



1.- Garantizar la existencia del derecho.
2.- Garantizar la legitimidad de la transmision.
XVIII. Importanciay Supletoriedad del Contrato de Cesion

Las instituciones del derecho mercantil se encuentran insuficientemente reguladas
y en ocasiones ni siquiera existen normas que den solucion a los problemas que
surgen en este campo del Derecho Privado. Por ello, es que el legislador ha
pretendido encontrar la solucién a ese importante vacio estableciendo un régimen
jerérquico mediante la utilizacién de diversas fuentes supletorias en algunas de las
leyes mercantiles; tanto en la norma general como en las especiales, en donde

destaca la aplicacion de los usos mercantiles y el derecho comun.*
El autor Davalos Mejia menciona que: ©

“Por supletoriedad se entiende el recurso que una ley concede al
interprete previendo la posibilidad de que alguna de sus hipétesis pueda
generar una consecuencia desprovista de solucion en su texto y consiste
en sefalar especificamente cual es la segunda o la tercera ley que se
aplicara en este caso, por considerar que son con las cuales tiene mayor

afinidad.”

Debemos aceptar que si alguna norma se aproxima de mayor y mejor manera a la
mercantil, es por supuesto la civil, pero con independencia de ello cabe recordar
que esta se utilizara solamente en defecto de las disposiciones mercantiles, y en
algunos casos tal aplicacion debe esperar a que la solucién se presente en la norma

59 RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquin. Ob. Cit. pag. 282

80 DAVALOS MEJIA, Carlos Felipe, “Derecho Bancario y Contratos de Crédito””. Tomo I, 22 Edicion,
México Ed. Oxford 2009, pag. 573
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general mercantil, en las leyes especiales o bien en los usos mercantiles, todo ello,

con base en el régimen que cada norma mercantil establezca.®

La importancia del Contrato de Cesioén radica en que, actualmente es un tipo de
Contrato mayoritariamente utilizado para todos aquellos casos en los que la Ley no
determina especificamente una manera de transmitir un determinado tipo de
derechos y obligaciones, generado de actos juridicos que se han conformado por

situaciones de un Derecho mas vigente y actual.

Asimismo, el Contrato de Cesidn, fortalece las relaciones econémicas suscitadas
por el mismo, dado que proporciona una certeza juridica al que adquiere la

obligacion, al considerarse que adquiere los beneficios también.

“El fin del contrato es armonizar intereses economicos inicialmente
opuestos, o al menos coincidentes. En razén de esta cualidad, es una de
las fuentes mas usadas de derecho, es fundamental en la vida de los
negocios y un instrumento de realizacién de los mas variados intereses

en la vida social.”

“El contenido del contrato es sumamente variado y como consecuencia
en la vida econdmica se considera al contrato como un instrumento

flexible y peculiarmente preciso.”?

Conforme a lo mencionado, se puede afirmar que de manera supletoria para todo
lo relativo a la transmision de derechos de Propiedad Industrial, se aplicara lo

estipulado en el Cédigo Civil Federal que a su vez entra a suplir la normatividad

61 RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, Joaquin. Ob. Cit. pag. 285

62 MANUEL C MEJAN, Luis. Ob. Cit. pag. 183
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mercantil, toda vez que dicha situacion es suscitada por las lagunas legislativas en

la ley especializada.

Para la materia de Propiedad Intelectual, podria llegarse a confundir con el Contrato

de compraventa, pero como lo menciona la autora Leén Tovar:

“El Cédigo de comercio regula el contrato de compraventa mercantil en
sus articulos 371 y 387 pero omite definir al contrato de compraventa.
Dicho concepto lo contiene el art 2248 del Cadigo civil Federal, que sefiala
gue hay compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir
la propiedad de una cosa o de un derecho y el otro, a su vez, se obliga a
pagar por ella un precio cierto y en dinero. Se trata de un contrato de
caracter consensual, conforme al cual desde que las partes se ponen de
acuerdo en precio y en cosa es perfecto, aun cuando no se entregue la

cosa ni se haya satisfecho el precio.

La compraventa, si bien es un contrato tipicamente civil, tiene el caracter
de mercantil cuando la ley le da ese caracter o cuando se celebra con el
objeto directo y preferentemente de traficar. Asi lo expresa el art 371 del
cédigo de comercio cuando menciona que seran mercantiles las
compraventas a las que este codigo les da tal caracter, y todas las que se

hagan con el objeto directo y preferente de traficar”. &3

Por tanto, la aplicabilidad del Contrato de Cesion radica en que es un instrumento
juridico practico, flexible, objetivo, util para la transmision de derechos derivados de
Propiedad Industrial en las Empresas, mismos que llegan a conforman uno de los

bienes incorpéreos patrimoniales mas importantes en diversos aspectos.

83 |LEON TOVAR, Soyla H. “Contratos Mercantiles” México Ed. Oxford University Press 2004 Pag. 143
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CAPITULO 2: TEORIA GENERAL DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Sumario: |- LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y SU CLASIFICACION; II.-
NATURALEZA JURIDICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL; IlIl.-CONCEPTO
EN SENTIDO AMPLIO Y EN SENTIDO ESTRICTO; IV.- DIFERENCIA ENTRE
PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL; V.- LEGISLACION
MEXICANA APLICABLE A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; VI.- ORGANISMO
REGULADOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN MEXICO; VIl.- CONCEPTO
DE MARCA; VIIl.- FUNCION DE LAS MARCAS; IX.- CLASIFICACION DE LAS
MARCAS; X.- PRINCIPIOS DE LAS MARCAS; Xl.- LA PROTECCION DE LA
MARCA: A.-TRAMITE PARA EL REGISTRO DE UNA MARCA; B.- VIGENCIA
DEL REGISTRO DE UNA MARCA; C.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL
TITULAR DE UNA MARCA.

l. La Propiedad Intelectual y su clasificacion

Para poder entender mejor como se integra la Propiedad Intelectual y como las
Marcas forman parte integral y se integran dentro del estudio de la materia desde
un sentido general a un sentido mas especifico, es necesario revisar su contenido

y que comprende esta area del Derecho.

El Derecho como rama de la ciencia social dedicada a regular las normas juridicas
aplicables a la conducta y relaciones del hombre, se ha adaptado para la regulacion
y proteccién de lo que desarrollamos dentro de la Propiedad Intelectual, pues regula
la relacion que tiene el autor con sus obras creadas y la relacion de los demés

integrantes del grupo para con el autor y sus creaciones.
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Cuando decimos que el Derecho protege y regula la Propiedad Intelectual, hacemos

referencia a muchos tipos de creaciones. En el siguiente esquema se muestra la

clasificacion de la Propiedad Intelectual: &

Propiedad
Intelectual we
(Lato sensu)

Patente
*Modelo de Utilidad

Creaciones SR ;
= +DisefioIndustrial

Inglihisics *Secreto Industrial
*Esquemade trazado de circuitos integrados
a)Propiedad m =
Industrial
‘Marca
Signos  J *AvisoComercial

Distintivos | *Nombre Comercial
*Denominacion de origen

b)Proteccion de variedades Vegetales

*Derechos de Autor
¢)Propiedad - *Derechos Conexos
Intelectual | “'€3CION€S < \paserva de Derechos

(Strictu sensu) Autorales *Droit de Suite
*Derecho a la Propia Imagen

6 RANGEL MEDINA, David. “Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual.” México, UNAM, Instituto

de Investigaciones Juridicas, 1991, pag. 80
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I. Naturaleza Juridica de la Propiedad Intelectual

La naturaleza juridica de los Derechos de Propiedad Intelectual es diferente a la de
los Derechos Reales o Personales, debido a que en la practica podemos encontrar
elementos de ambos tipos, es decir, pueden encuadrar tanto en el concepto de
Derechos Reales como en el concepto de Derechos Personales. Sin embargo,
tampoco cumplen en su totalidad las caracteristicas necesarias para ser
especificamente clasificados en un tipo o en otro.

El autor Vazquez del Mercado menciona que el patrimonio de una Empresa lo

constituyen dos tipos de derechos: los reales y los personales:

“Se entiende por patrimonio, el conjunto de derechos y obligaciones
susceptibles de valoracion econémica. Por lo que a los derechos se
refiere, esto es, los derechos que forman el patrimonio, son de dos clases:

reales y personales.

Derecho Real.- es aquel cuyo titular puede ejercerlo, hacerlo valer, frente
a cualquier persona, respecto de una cosa. Los derechos reales son
aquéllos que con relacién a una cosa, un bien, impone a todo el mundo la

obligacion de no estorbar a su titular.

Derecho Personal.- es el que una persona tiene para exigir a otra
determinada, una prestacion, un hecho o una abstencion. Es una relacion
entre dos personas, en la que una de ellas adquiere la calidad de sujeto

activo y el sujeto pasivo es la otra (acreedor y deudor)

Hay diferencia con el derecho real, porque ya no hay cosa sobre la cual
tenga el titular del derecho un derecho privativo; en el derecho real,
corresponde a los terceros un deber general de abstencién, en cambio,

en el derecho de obligacion, hay un deber particular de una sola persona,
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gue se haya vinculada respecto al titular; por lo tanto, ya no hay derecho

de preferencia ni de persecucién.”

Se considera que es un Derecho Real cuando este consiste en la posibilidad de
explotar de manera exclusiva una cosa (haciendo referencia a un objeto, bien o algo
fisico) por parte de una persona considerada la titular, por tanto, los demas ademas
de reconocer dicha exclusividad, reconocen en esa persona al titular de ese

derecho.

Cuando se hace referencia a un Derecho Personal, este consiste en obligaciones
dar, hacer o no hacer entre dos 0 mas sujetos, es decir, entre un deudor y un

acreedor.%
El Diccionario de Juridico Mexicano al respecto menciona:

“Cuando la actividad econémica de un sujeto consiste en la exploracion
de una cosa, en grado de exclusividad, los restantes miembros del grupo
social deben respetar esa actividad si fuese ordenada, y el derecho que

entonces surge recibe el nombre de derecho real.

Las cosas materia de la relacién juridica pueden consistir en objetos que
se cuentan, pesan o miden, cosas corporales o en servicios; en el primer
caso, la relacion juridica recibe el nombre de derecho real. Los romanos

las denominaban jusinre [...]

[...] por otro lado, el derecho civil, ademés de referirse a la persona y su
familia, regula la actividad econdmica de aquella en grado de colaboracion

o de explotacién. Cuando el sujeto realiza su actividad econémica en

65 \VAZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. Ob. Cit. pag. 149

6 LOPEZ MONROQY, José de Jesus para “Diccionario Juridico Mexicano”, 3? Edicion, México, Ed. Porrda,
2009, Tomo 1l
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grado de colaboracion, esto es, con la ayuda de otro y otros, la relacion

juridica que surge recibe el nombre de derecho personal.

[...] los romanos llamaban al derecho de crédito jus ad rem, porque la
vinculacion entre acreedor y deudor no consistia en una cosa corpoérea,
sino en la actividad de un semejante, y por esa razoén se dijo que el objeto

de la obligacion es una prestacion.

[...] los derechos personales se encuentran protegidos por una accién
personal, asi llamada porque puede dirigirse Gnicamente contra el sujeto

de una relacion.”?

De lo anterior, se entiende que el Derecho Real recae sobre una cosa corporal,
salvo cuando la ley permite establecerlo sobre bienes o crédito y un Derecho

Personal es aquél que recae en un individuo.

“En opinién del Lic. Gabino Trejo Guerrero, el derecho real se traduce por
una relacion directa e inmediata entre una persona y una cosa, de modo
gue, se encuentran en esta relacion dos elementos: la persona, que es el

sujeto activo del derecho y la cosa, objeto del mismo.

El derecho real recae generalmente sobre una cosa corporal, salvo

cuando la ley permite establecerlo sobre bienes o crédito.
Las caracteristicas de las obligaciones reales son las siguientes:

e No ligan al deudor en cuanto a su persona, Sino que esta
determinado por el hecho de ser propietario o poseedor de una

Cosa.
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e Pueden transmitir la deuda al transferir la cosa.
¢ El obligado responde de la deuda solamente de la cosa."s®

Al revisar en el Diccionario Juridico Mexicano el concepto de Propiedad Intelectual

menciona:

“Propiedad intelectual: Concepto que comprende aquellos derechos que

se ejercen sobre bienes incorpoéreos [...]"8°

A través de las diversas teorias juridicas y las propuestas de diversos juristas, se
puede considerar que los Derechos de Propiedad Intelectual, son aplicables a sus
creaciones, al arte, a la innovacion, no son equiparables ni a los Derechos Reales

ni a los Derechos Personales, debido a que:

Los derechos de Propiedad Intelectual se ejercen sobre una creacion

intelectual, no sobre una cosa.

e Los derechos de Propiedad Intelectual nacen del acto de creacion y no por las
formas juridicas de adquisicién de la propiedad o dominio y no se adquieren

por prescripcion.

e Los derechos de Propiedad Intelectual tienen un plazo limitado antes de pasar
al dominio publico, a diferencia del dominio de las cosas que puede ser

ilimitado, o hasta que el objeto de dominio lo permita.

e La coautoria es diferente de la copropiedad.

8 ROJINA VILLEGAS, Rafael. Ob. Cit. pag. 358

6 _LOPEZ MONROQY, José de Jesus para, Ob. Cit. Tomo Il
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Existen diversas posiciones tedricas respecto de la naturaleza juridica de los
Derechos de Propiedad Intelectual, sin embargo, considero que la mejor explicable,
es la Doctrina de los Derechos Intelectuales, que fue inicialmente expuesta en 1873
por el jurista belga Edmond Picard ", que postula la insuficiencia de la clasificacion
tripartita clasica de los derechos reales, personales y de las obligaciones. Picard
elabor6 una clasificacion general de las relaciones juridicas colocando a los
derechos de autor, a los inventos, los disefios, modelos industriales y marcas en
una nueva categoria de naturaleza “sui generis” y autobnoma de las clasificaciones

ya existentes el Derecho Civil.

En relacion a México, nuestro Derecho Civil y legislaciéon positiva, al hacer referencia
a la propiedad, se refieren a los bienes corporales, por lo que se entiende que el
término al enunciarlo, comprende la propiedad de los bienes corporales

susceptibles de posesion material y exclusiva.

Respecto de los bienes incorporeos, se menciona que, al no ser susceptibles de
posesion material (no son tangibles) y tampoco de posesion individual o exclusiva,
el resultado es el de no poder ser derechos corporales, es decir, no constituyen

formas de propiedad, sino derechos cuya naturaleza es distinta.

Oscar Morineau ™, hace un estudio sobre la Propiedad Intelectual, estimando que
independientemente del valor que se otorguen a las denominaciones que en la
literatura juridica, lo esencial radica en que la norma juridica tutele o ampare,

determinada creacién de la inteligencia humana que ha logrado manifestarse.

© MORINEAU, Oscar. “Los Derechos Reales y el subsuelo en México”. 2da. Edicién. México. Ed. Fondo de
Cultura Econdmica e Inst. de Investigaciones Juridicas UNAM, 1997, paginas 127 a 138

1 1dem
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Por todo lo anterior se considera que los derechos de Propiedad Intelectual, tienen
caracteristicas de Derechos Reales, de naturaleza Personal, siendo finalmente un
Derecho Sui Generis, que ademas de una normatividad especializada y adecuada

a los mismos, utiliza figuras juridicas que de igual manera deben adaptarse a ellos.

I1. Concepto de Propiedad Intelectual en Sentido Amplio y en Sentido

Estricto

El area especializada del Derecho en la proteccion de las creaciones de los seres
humanos es el Derecho de la Propiedad Intelectual; esta formado por el conjunto de
derechos que sirven para proteger a las personas fisicas 0 morales que desean se
constituya una medida de proteccién por parte del Estado para que los inventores o
creadores utilicen y exploten de manera exclusiva sus invenciones o creaciones,

por si 0 a través de terceros.

Los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial son bienes incorpéreos o
intangibles que forman parte del patrimonio de las personas. Como regla general
éstos pueden usarlos y explotarlos en su beneficio y salvo algunas excepciones,

también pueden disponer de ellos a su conveniencia.™

“Por Derecho Intelectual se entiende el conjunto de normas que regulan
las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen en
favor de los autores y de sus causahabientes por la creacion de obras

artisticas, cientificas, industriales y comerciales. “7#

2 VINAMATA PASCHKES, Carlos. “La Propiedad Intelectual.” 22 Edicion, México, Ed. Trillas, México
2003, pag. 132

® REYES LOMELIN, Arturo David. “Breviarios Juridicos No. 6: La Proteccion de la Marca Registrada

mediante acciones civiles.” 12 Edicion, México, Ed. Porria, 2003, pag. 58
4 RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. pag. 102.
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V. Diferencia entre la Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial

Desde la perspectiva doctrinal las figuras juridicas que tienen por objeto la
proteccion del producto de la inteligencia y creatividad humana se pueden agrupar
en el género denominado “Propiedad Intelectual” en sentido amplio, también
llamado “Derecho de la Propiedad Intelectual”. Las figuras juridicas pertenecientes
al género Derecho Intelectual o Propiedad Intelectual lato sensu, se clasifican en
dos grandes grupos: la Propiedad Intelectual strictu sensu y la Propiedad Industrial.™

“En la medida que las obras apuntan a la satisfaccion de sentimientos
estéticos o tienen que ver con el campo del conocimiento y de la cultura en
general, las reglas que las protegen integran la propiedad intelectual en un

sentido estricto o derechos de autor.

Si la actividad del intelecto humano se aplica a la busqueda de soluciones
concretas de problemas especificos en el campo de la industria y del
comercio, 0 a la seleccion de medios diferenciadores de establecimientos,
mercancias y servicios, entonces los actos son objeto de la propiedad

industrial.”®

La Propiedad Intelectual, en sentido estricto, protege los trabajos realizados con el
fin de satisfacer sentimientos artisticos o estan relacionados con el campo de la
cultura y que por lo general denominamos Derechos de Autor; mientras que la
Propiedad Industrial esta enfocada en la proteccién del intelecto humano, cuando lo
enfoca en la basqueda de soluciones concretas a diversos problemas por lo general

relativos a las areas del comercio o la industria, o cuando busca diferenciar de sus

> |dem
s MAGANA RUFINO, José Manuel. “Derecho de la Propiedad Industrial en México”. 12 Edicién, México,

Ed. Porrtia y Universidad Panamericana, 2011, pag. 45
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competidores el resultado final de los procesos comerciales o industriales, es decir,

los productos o servicios que generan.”

Por lo tanto, entre Propiedad Intelectual y Propiedad Industrial, la principal diferencia
es el objeto sobre el que se refiere la proteccion. Dentro de la categoria Propiedad
Intelectual en estricto sentido, se engloba a los Derechos de Autor y a todos aquellos
relacionados con los mismos; mientras que se consideran como parte integrante de
la Propiedad Industrial a: las Patentes, los Disefos Industriales, los Modelos de
Utilidad, los Secretos Industriales, las Marcas, los Avisos Comerciales, los Nombres
Comerciales, los Esquemas de Trazado de Circuitos y las Denominaciones de

Origen.

En ese sentido, dentro de la Propiedad Industrial podemos identificar dos
categorias: la primera que se refiere a la proteccion de las creaciones industriales,
nuevas, tales como inventos, (por ejemplo las Patentes etc.) y la segunda que hace
referencia a los signos distintivos, es decir, proteccion de aquellas creaciones
enfocadas a distinguir los productos o servicios dentro del mercado comercial de un

competidor a otro, tales como por ejemplo las Marcas.
V. Legislacion aplicable a la Propiedad Industrial

De acuerdo a la Legislacion Mexicana, la regulacién de la Propiedad Industrial tiene
como base la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, siguiendo la
ley especifica de la materia, es decir, la Ley de la Propiedad Industrial, y su
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, asi como, la regulacién establecida

en los Tratados Internacionales a los que se ha adscrito México.

El fundamento juridico mas importante y principal regulador de la Propiedad

Industrial se encuentra en nuestra Constitucion en su articulo 28, que establece:

"RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. pag. 12
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“Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado
tiempo se concedan a los autores y artistas para la produccién de sus obras
y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los

inventores y perfeccionadores de alguna mejora.”

También forman parte de dicho fundamento juridico el articulo 73 que en su fraccion
XXIX F, establece que:

“Articulo 73. El Congreso tiene facultad:

XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promocién de la inversion
mexicana, la regulacion de la inversion extranjera, la transferencia de
tecnologia y la generacion, difusion y aplicacion de los conocimientos

cientificos y tecnoldgicos que requiere el desarrollo nacional.”

Adicionalmente la Fraccion XV del articulo 89 de la Constitucion faculta y obliga al
Presidente de la Republica a conceder ciertos privilegios a algun ramo de la

industria, tal como se transcribe a continuacion:

“Articulo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las

siguientes:

XV. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la
ley respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algun

ramo de la industria.”

Las disposiciones que sirven de apoyo respecto de la proteccion de estos Derechos
reconocidos en la Constitucion son la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de
la Propiedad Industrial, y ambas tienen caracter de reglamentarias del articulo 28

constitucional.

Referente a las marcas, la Ley de la Propiedad Industrial es el principal
ordenamiento especializado que rige la materia en México, toma como base las

disposiciones de la anterior Ley de Fomento y Proteccién de la Propiedad Industrial,
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y adquiere su nombre por reformas legales realizadas en el afio de 1994. La Ley de
la Propiedad Industrial se publico en el Diario Oficial de la Federacion el 2 de agosto
de 1994 y es aplicable desde el 1° de octubre de ese mismo afio. Su Reglamento
fue publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 23 de noviembre de 1994 y
surtio efectos a partir del 8 de diciembre de ese mismo afio” y en el que se detallan
los procedimientos establecidos en la Ley de la Propiedad Intelectual para su
adecuada aplicacion.

En materia Internacional para la Propiedad Industrial, México se regula por diversos
tratados internacionales , siendo los principales referente a los signos distintivos: el
Convenio de Paris, el Arreglo de Niza, los acuerdos referentes a Propiedad
Industrial de la Organizacion Mundial de Comercio (conocidos como ADPIC) y el
capitulo de Propiedad Industrial del Tratado de Libre Comercio de Ameérica del

Norte.

a) Convenio de la Unién de Paris para la Proteccion de |la Propiedad Industrial.- Fue

firmado en Paris en el afio de 1883. México es parte del Convenio desde el 7 de
septiembre de 1903, asimismo, suscribié la enmienda de Estocolmo el 26 de julio
de 1976.7

Su importancia radica debido a que representa el primer gran acuerdo internacional
de caracter multilateral, mediante el que se trata de resolver los problemas
derivados de la territorialidad de las diferentes modalidades de la Propiedad
Industrial. En su articulado se limita a resolver situaciones de hecho que se

producen en la esfera del Derecho Internacional.

8 MAGANA RUFINO, José Manuel. Ob. Cit. pag. 56

7 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual “Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial” del 20 de marzo de 1883, http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs wo0020.html (Consultado
el 30 de julio de 2013).
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Los Estados firmantes de dicho Convenio se someten al llamado Principio del
Tratamiento Unionista. Segun este Principio, el propio Convenio reconoce un
conjunto de derechos minimos a los ciudadanos de los paises firmantes del

Acuerdo.

Otro aspecto importante del Convenio, es que este no impide que los nacionales de
cada uno de los paises de la Union gocen, en todos los demas Estados miembros,
de las ventajas que las leyes respectivas conceden (en materia de Propiedad
Industrial) a sus nacionales. Conocido también como el Principio del Trato Nacional,
que significa que cada Estado miembro tiene que aplicar a los nacionales de los
otros Estados firmantes, el mismo trato que dé a sus propios nacionales, sin que se
le permita exigir para ello la reciprocidad. De ahi que el Convenio impide a los paises
miembros establecer medidas discriminatorias dentro de su legislacién en contra de
los extranjeros, en relacion con sus nacionales, por lo que la proteccion que confiere
el Convenio es adicional a los derechos especialmente previstos por las

legislaciones nacionales.®

El Convenio también establece la obligacion a los Estados miembros de
instrumentar una organizacion administrativa en materia de Propiedad Industrial, asi
como de incorporar a sus legislaciones internas el contenido minimo de derechos

establecidos en el propio Convenio sobre esta materia.

Otro principio importante establecido por el Convenio, es el de “Prioridad”, segun el
cual los solicitantes de marcas (también aplica para patentes, modelos de utilidad,
disefios industriales) podran solicitar en cualquier pais miembro, el reconocimiento
de la primera fecha legal o de presentacion en cualquier Estado parte del Convenio,
si se deposita la solicitud en el término previsto en el Convenio. Este Principio de

Prioridad fomenta el reconocimiento de la titularidad de una marca mediante el

8 MAGARNA RUFINO, José Manuel. Ob. Cit. pag. 58
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registro, donde presupone el Estado un uso previo en donde se hizo la solicitud, por

lo tanto hay un reconocimiento internacional.

b) El Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacién Internacional de Productos y

Servicios para el Registro de las Marcas.- Fue firmado el 15 de junio de 1957.

México es oficialmente parte del Convenio desde el 21 de marzo del 2001. El Arreglo
de Niza es un Acuerdo que clasifica los productos o servicios en diversos rubros a
efectos de agruparlos por clases afines, permitiendo asi, una adecuada
identificacion para su registro. La Clasificacion de Niza es utilizada no solo en los
paises miembros, también es utilizada en las oficinas de marcas de mas de 65
paises que no son parte en el Arreglo de Niza, asi como la Oficina Internacional de
la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI), por lo que se considera
reconocida internacionalmente para la presentacion de solicitudes de registro de

marcas.®

c) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual en el

Comercio (ADPIC).- El 15 de abril de 1994, se cre6 en Marruecos la Organizacion

Mundial del Comercio y se agregé como anexo el Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocidos
como ADPIC, también conocido por sus siglas en inglés TRIPS. El ADPIC fue
firmado por la Unién Europea y México, mismo que se encuentra vigente desde el
1° de enero de 1995.

El ADPIC no tiene aplicabilidad al margen de la OMC, es decir, ningun Estado puede
ratificar separadamente el ADPIC, sino que su ratificacion se produce
automaticamente en el momento de la adhesion de un pais a la OMC.

8LArreglo de Niza Relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas http://www.wipo.int/treaties/es/classification/nice/trtdocs_wo019.html (Consultado el 30 de julio de
2013).
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Dentro de los objetivos del ADPIC, establece la proteccion a los derechos de
Propiedad Intelectual con la intencion de contribuir a la promocién de la innovacion
tecnoldgica y a la transferencia y difusién de la tecnologia, en beneficio reciproco
de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnologicos, para favorecer

el bienestar social y econémico.

Otros de los principios relevantes del ADPIC son: el Principio de Trato Nacional
(como en el Convenio de Paris) y el Principio de Nacion mas favorecida, que
consiste en que si se otorgan ciertos privilegios a un pais, se esta obligado a dar

dichos privilegios en la misma medida a los demas paises. #

d) Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).- es un acuerdo

regional entre Canada, Estados Unidos de Norteamérica y México para crear una
Zona de Libre Comercio. ElI Acuerdo Comercial se firmo por México el 17 de
diciembre de 1992 y entr6 en vigencia a partir del 1° de enero de 1994, cuando se
cumplié con el procedimiento de ratificacion por parte del poder legislativo de cada

pais que lo suscribid.

Los objetivos del Tratado son principalmente enfocados a una proteccién adecuada
y efectiva de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, asi como asegurar
las medidas que garanticen que estos derechos no se conviertan en limitantes para
el comercio legitimo. Asimismo, se hace énfasis en el Principio de Trato Nacional,
es decir, que se concedera a los interesados en la proteccion y reconocimiento de
sus derechos de Propiedad Industrial el mismo trato y privilegios que los nacionales

del Pais de referencia. &

8 Acuerdo de la Ronda Uruguay- Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips 01_s.htm (Consultado el 30 de julio de 2013).

8 Tratado de Libre Comercio de América del Norte: http://www.tlcanhoy.org/agreement/default_es.asp
(Consultado el 30 de julio de 2013) .
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VI. Organismo regulador de la Propiedad Industrial en México

La autoridad competente en materia de Propiedad Industrial en México conforme al
articulo 6 de la Ley de Propiedad Industrial es el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial (denominado de forma comun abreviada y por practicidad como IMPI,
aungue en la mencionada Ley sélo se le refiere como Instituto), el cual es un
organismo administrativo descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio

propio.

“Articulo 6.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad
administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo
descentralizado, con personalidad juridica y patrimonio propio, el cual
tendra las siguientes facultades: |. Coordinarse con las unidades
administrativas de la Secretaria de Economia, asi como con las diversas
instituciones  publicas y privadas, nacionales, extranjeras e
internacionales, que tengan por objeto el fomento y proteccion de los
derechos de propiedad industrial, la transferencia de tecnologia, el estudio
y promocion del desarrollo tecnoldgico, la innovacion, la diferenciacién de
productos, asi como proporcionar la informacién y la cooperacion técnica
gue le sea requerida por las autoridades competentes, conforme a las

normas y politicas establecidas al efecto [...]”

El IMPI tiene diversas facultades conforme a lo establecido en la Ley de Propiedad

Industrial, entre las que sobresalen:

a) Tramitar y, en su caso, otorgar los titulos de cualquier figura de propiedad

industrial.

b) Aplicar medidas provisionales, sustanciar, resolver y sancionar
procedimientos de nulidad, caducidad, cancelacion, e infraccion relativos a
derechos de propiedad industrial, asi como infracciones autorales en materia de

comercio.
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C) Emitir dictdmenes técnicos en materia de algunos delitos relativos a la

propiedad industrial.

Adicional a las atribuciones mencionadas, el IMPI es de la difusibn en materia de
Propiedad Industrial por medio de la Gaceta de la Propiedad Industrial. La Gaceta
se edita mensualmente y proporciona publicidad legal a los actos del IMPI, asi como
informacion diversa sobre registros, declaratoria, autorizaciones y publicaciones

referentes a los derechos de propiedad industrial.®
VIl. Concepto de Marca

En lo subsecuente, nos enfocaremos en particular, a una de las figuras mas
trascendentes de la Propiedad Industrial desde la perspectiva econémica y social (y
también desde mi personal punto de vista) es decir, los Signos Distintivos

denominados marcas.

Principalmente la marca es un signo que sirve para distinguir los bienes o servicios
gue se producen, distribuyen o prestan en la industria o comercio de los de sus
competidores, pero una marca no es exclusivamente un medio diferenciador. Desde
el siglo XIX, la misma se consideraba no solo un indicador del que se valia el
industrial para hacer constar la procedencia de los productos que vendia o
elaboraba, sino también un emblema que testificaba que el producto con ella
diferenciado, habia sido fabricado o vendido por el industrial que la habia adoptado

por ensefia.®

“En 1868 un tribunal francés definié la marca como: El medio material que

garantiza el origen o simplemente la proveniencia de la mercaderia a los

8 RANGEL MEDINA, David. Ob. Cit. pag. 80.

8 NUNEZ RAMIREZ, Alicia Yolanda. “Efectos Juridicos del Uso de la marca en el Derecho Mexicano”. 12
Edicidn, México, Ed. Porrda, 2002, pag. 15
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terceros que la compran, en cualquier lugar y en cualquier mano en que

se encuentren.” 8

La marca resefa la calidad, prestigio o renombre del productor, por lo que siempre
se ha considerado una verdadera rubrica que identifica a todos los productos
elaborados por una misma empresa, pero que adicionalmente muestra al publico

consumidor la calidad establecida por un fabricante sobre su producto o servicio.?’

“...la marca, ademas de ser un canal de transmision que une el interés de
los empresarios en la individualizacion de su oferta, con el interés de los
consumidores en adquirir de forma facil, eficiente y econdmica un
producto, se constituye en la unién entre el signo y el producto en cuanto
gue tal unién es aprehendida por los consumidores, desencadenando en

éstos ciertas representaciones del renombre o prestigio del producto o

servicio.”s8

En este sentido, se ha considerado mantener asi el concepto en el ambito
internacional, por ejemplo, en el marco de la Comunidad Europea, el articulo 2 de

la Directiva de la Union Europea 89/104/CEE dispone que:

“[...] podran constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de
una representacion gréafica, especialmente las palabras, incluidos los
nombres de las personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del

producto o de su presentacion, a condicion de que tales signos sean

& |dem
87 |bidem, pag. 18

8 |bidem, pag. 20
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apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de

los de otra”.®

Por su parte la Ley Espafiola de Marcas 17/2001, siguiendo lo sefalado por la

Directiva 89/104, declara en su articulo 4 que:

“se entiende por marca todo signo susceptible de representacion grafica
gue sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una

empresa de los de otras”.®

Uno de los principales abogados investigadores en la materia, el maestro David

Rangel Medina sefala que:

“Una marca es todo signo visible, nombre, término, simbolo o cualquier
disefio o0 bien una combinacion de ellos que sirve para distinguir un
producto o un servicio de otros de su misma especie o clase en el

mercado.”!
La Ley de Propiedad Industrial en su articulo 88 dispone que:

“Articulo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga
productos o servicios de otros de su misma especie 0 clase en el

mercado.”

8 Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L.0104:es:HTML (Consultado el 30 de julio de
2013)

% MAGANA RUFINO, José Manuel. Ob. Cit. pag. 60.

%1 RANGEL MEDINA, David. “Derecho Intelectual”. 52 Edicidn, México, Ed. McGraw-Hill y UNAM, 1998,
pag. 28
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Otra definiciébn de marca la encontramos en una Tesis Aislada del Primer Tribunal

Colegiado en Materia Administrativa que determind lo siguiente:

“MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES.- Del articulo 88
de la Ley de la Propiedad Industrial que establece: "Se entiende por marca
a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su

misma especie o clase en el mercado.", se colige que marca es el signo,

denominativo, grafico o mixto, que requiere materializarse en un envase,

producto o expresion publicitaria, y vincula psicologicamente a una idea,

concepto de un producto o prestacion de un servicio, evocando en el

consumidor las caracteristicas, procedencia empresarial, nivel de calidad

0 reputacion. Es asi que la informacion derivada de la marca es

aprehendida por el consumidor y desencadena representaciones en su

mente, lo que evoca el aspecto dinamico e ingrediente psicolégico del

signo_marcario. En este orden de ideas, la marca comercial debe ser

susceptible de distinguir, por si, productos o servicios respecto de otros
de su misma especie o clase, determinando y constituyendo asi su valor
econbémico, en cuanto permite y es un instrumento para que el
comerciante los ofrezca y logre venderlos, aunado al beneficio de que
éstos tengan demanda y aceptacion entre los consumidores. Asi, a partir

de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones de una

marca, estan las de indicar la procedencia empresarial del producto o

servicio, su calidad v publicitar su eventual reputacion e implicar en los

consumidores una distintividad inherente o adquirida respecto de

significados secundarios que se asocian a la marca.”?

Por lo tanto, de acuerdo a todas las anteriores definiciones, podemos concluir que:

9% Novena Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y
su Gaceta XXVII, Enero de 2008 Pagina: 2793 Tesis: 1.40.A.609 A Tesis Aislada Materia(s): Administrativa,
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean
Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martinez Lopez.
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e La Marca debe ser un signo distintivo y caracteristicas que lo hagan

diferencien de otros.

e Que ese signo debe ser perceptible visualmente y evocable por los

consumidores.

e Que su finalidad es diferenciar productos o servicios de una empresa frente

a productos o servicios de otras que concurren en el mercado.

El goodwill®* que un productor o prestador de servicios imprima a su marca, gracias
al prestigio ganado a través de la publicidad en el mercado, queda fuera de la
definicion legal de marca, no asi para los conceptos doctrinales y econémicos, es
decir la marca no solo distingue, también ejerce una finalidad econ6mica y de
mercadotecnia para los productos o servicios que representa, de ahi que una marca

tenga diversas funciones.
VIIl.  Funcidon de las marcas
En la Tesis Aislada citada se menciona que:

“[...] a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que, como funciones
de una marca, estan las de indicar la procedencia empresarial del
producto o servicio, su calidad y publicitar su eventual reputacion e
implicar en los consumidores una distintividad inherente o adquirida

respecto de significados secundarios que se asocian a la marca.”

%Término que procede del Derecho Anglosajon para indicar la buena fama de una empresa que crea o utiliza
una marca en el tréfico comercial.

%Novena Epoca Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su
Gaceta XXVII, Enero de 2008 Pagina: 2793 Tesis: 1.40.A.609 A Tesis Aislada Materia(s): Administrativa,
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean
Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martinez Lopez.
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Por lo que podemos determinar que las marcas tiene tres funciones principales:
primeramente indican la procedencia empresarial del producto o servicio que
identifican; segundo condensan para el consumidor o cliente final la calidad del
producto o servicio y reputacion del fabricante o prestador de servicios; y tercera,

forman parte de los activos de las personas o empresas a las que pertenecen.

La funcién indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios
es, sin duda, la funcién primaria y fundamental de la marca. En esta funcién se
apoyan directamente las reacciones de los consumidores, lo que permite que la
marca desempefie un papel informativo y distintivo, y demuestre a los consumidores
gue todos los productos o servicios portadores de la misma marca han sido

fabricados o distribuidos por una misma empresa.*

El consumidor suele asociar los signos distintivos de los productos o servicios con
una calidad determinada, que puede ser alta, media o baja, pero en todo caso el
consumidor que compra un producto o demanda un servicio conoce a través de la

marca el nivel de calidad que esta adquiriendo.®

Una vez que el consumidor adquiere un producto o recibe un servido identificado
con una marca, realizara un examen para determinar si la calidad del producto
adquirido o del servicio recibido ha satisfecho sus expectativas. Este andlisis sera
un determinante para adquirir o no el producto o servicio en el futuro; es decir para

reiterar la compra del mismo.?’

La buena reputacion, la buena calidad, o prestigio de la marca se hace de manera

progresiva entre el publico consumidor, dando como resultado que la marca se

% JALIFE DAHER, Mauricio. “Aspectos legales de las marcas en México.” 22 Edicion, México, Ed. Sista, 199,
pag. 116

% |dem

 Ibidem, pag. 128
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convierta en un activo dentro del haber de una empresa, dado que su prestigio,
reputacion y excelente calidad, promueven un ingreso econémico para el poseedor
de la misma, fortaleciendo la importancia de poseer a la mismas conforme a lo

establecido en la ley para poder gozar del resultado de sus funciones.%

En ese mismo sentido, podemos consultar la Jurisprudencia que define lo que es

un consumidor promedio en relacion a las marcas:

“CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACION CON LAS
MARCAS.-Se acepta de una manera general como consumidor promedio

a aquel capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, que esta

normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, no

obstante que rara vez puede comparar pormenorizadamente las marcas

que se le presentan cotidianamente en el mercado, y reqularmente confia

en la imagen imperfecta de su memoria para distinquirlas, ya que su

apreciacion de un signo varia segun se trate de una marca especializada

0 _de una popular, o bien, de una genérica respecto de otra

incipientemente conocida.” %

Con lo anterior podemos reafirmar la importancia de las funciones de las marcas en
su aspecto diferencial, econémico y distintivo y su efecto respecto de los

consumidores interesados en ella.
IX. Clasificacién de las marcas

Conforme al articulo 89 de la Ley de Propiedad Industrial, establece en base a la

definicion de marca, que elementos pueden o no constituir una marca:

% |bidem, pag. 136

% CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO [J];
9a. Epoca; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXII, Diciembre de 2010; Pag. 1606
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“Articulo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:

I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas,
susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o

traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;
.- Las formas tridimensionales;

lll.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales,
siempre que no queden 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.”

Conforme a lo anterior podemos afirmar que las marcas sélo las pueden constituir
signos conformados por denominaciones o figuras visiblemente distintivas, formas
tridimensionales, los nhombres de empresas o comercios ya utilizados, o incluso
nombres de personas. Debido a ello, conforme a como se constituye la marca o que
la elementos la integran, tanto con fines practicos como doctrinales se pueden

clasificar las marcas de la siguiente forma:

a. -Por su forma

b. -Por el destino de su proteccion

c. -Por sutitularidad
d. -Por su conocimiento
e. -Por su distintividad°

100 MAGARNA RUFINO, José Manuel. Ob. Cit. pag. 114

75



Sin embargo, la clasificacion mas trascendental, que ademas es importante
conocerla al momento de hacer el tramite de Registro es la clasificacion de las

marcas por su forma.
Por su forma las marcas pueden ser de cuatro tipos:

(1) Nominativas.- Las marcas nominativas son las que nos permiten identificar

a un producto mediante una palabra o un conjunto de palabras.

(i) Innominadas.- Las marcas innominadas son aquellas que se reconocen
visualmente a través de dibujos, figuras, simbolos, disefos, logotipos o por

cualquier otro elemento figurativo que sea distintivo de un producto o servicio.

(i)  Mixtas.- Las marcas mixtas es la combinacion de las dos anteriores, es
decir, es la conjugacion de una palabra o conjunto de palabras con una figura o
dibujo.

(iv)  Tridimensionales.- La figura tridimensional son las marcas que protegen los

envases, la forma o la presentacion de los productos en si mismos, siempre que

resulten distintivos de otros de su misma especie o clase.

Dicha clasificacion se menciona en el Articulo 113 Fraccion Il, de la Ley de
Propiedad Industrial donde se establece que al llenar la solicitud de Registro de

Marca se debe indicar la clasificacion de la Marca:

“Articulo 113.- Para obtener el registro de una marca debera presentarse

solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:

Il.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo,

innominado, tridimensional o mixto; [...]”

X. Principios de las marcas
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En la seccion V de este capitulo, hice referencia a los Principios de las Marcas
contemplados en los Tratados Internacionales a los que México se ha adscrito. Por
lo que conforme a dichos Tratados, en nuestra legislacion hemos incluido esos
diversos Principios. Sin embargo, dos de los mas importantes a considerar en

nuestra Legislacion son el Principio de Territorialidad y el Principio de Especialidad.

(a) Principio de Territorialidad.- El derecho de exclusividad que confiere el uso

de una marca registrada es parte de la funcion del Estado de hacer una
excepcion al principio de no permitir monopolios comerciales conforme al
articulo 28 de nuestra Constitucién. Sin embargo ese derecho se confiere
Unica y exclusivamente para el territorio nacional, es decir, el registro de una
marca concedido en México, solo protege en dicho territorio y no en otros
paises. De ahi que si se necesitara utilizar una marca en algun otro lugar del
mundo, se deba de realizar el procedimiento establecido en el pais donde se
requiera hacer el registro de la misma. Sin embargo, conforme a lo
mencionado anteriormente, el Convenio de Paris proporciona la oportunidad
de citar la “Prioridad”, es decir, mencionar que en determinado pais (o paises
si fuera el caso) fue concedido el registro de la marca o esta en tramite de
gue se otorgue dicho registro, motivo por el cual se cuenta con el
reconocimiento de otro Estado, a manera de recomendacion para el nuevo
Estado al que se hace la solicitud de proteccion, y puede tomarse en cuenta
para perpetuar la proteccion del uso de la marca asi como dar aviso a la otra

autoridad de un Uso previo de la misma.'

(b) Principio de especialidad y clasificacion internacional.-Es el principio por el

cual podemos determinar que el Registro de una marca es exclusivamente

otorgado para utilizarse en determinado producto o servicio.

101 JALIFE DAHER, Mauricio. “Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial.” 22 Edicién, México, Ed.
Porrua, 2009, pag. 287
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“La marca una vez registrada otorga a su titular un derecho de
exclusividad sobre el signo [...] este derecho no supone un poder
universal de dominacion sobre tal signo, sino que se encontrara cefido al
campo funcional especifico al que la marca se destina dentro de la

clasificacion que la Ley de Propiedad Industrial adopta.

La regla de la especialidad es derivacion de una finalidad esencial de la
marca: la distincién en el mercado de los productos o servicios de un
operador econémico, de los productos o servicios idénticos o similares de

otro.

[...] El principio de la especialidad impide que el titular de una marca goce
de un derecho absoluto sobre el signo y, por ende, no puede impedir que
otros registren y empleen una marca idéntica o similar para productos o

servicios diferentes a aquéllos para los cuales la tiene registrada.

Asi las cosas, el principio de especialidad implica que el titular de un
registro marcario estara protegido contra el uso o registro de su marca en
productos o servicios iguales o similares a los que registro, pero no

diferentes."2

Las marcas se registran en relacion con productos o servicios determinados
segun sus caracteristicas en comun, o en funcion de su utilidad o uso, y
agrupados de acuerdo con la clasificacion de Niza aceptada
internacionalmente, y adicionalmente con fundamento en los articulos 93 de
la Ley de Propiedad Industrial y del articulo 59 del Reglamento de la Ley de
Propiedad Industrial, que establecen:

“Articulo 93.- (Ley de la Propiedad Industrial) Las marcas se registraran

en relacion con productos o servicios determinados segun la clasificacion

12 MAGARNA RUFINO, José Manuel. Ob. Cit. pag. 122.
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gue establezca el reglamento de esta Ley. Cualquier duda respecto de la
clase a que corresponda un producto o servicio, sera resuelta en definitiva

por el Instituto.”

“Articulo 59.- (Reglamento de la Ley de la Propiedad) La clasificacion de
productos y servicios a que se refiere el articulo 93 de la Ley sera 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 comprendidos
en la clasificacién vigente, asi como la lista alfabética de los mismos, con
indicacion de la clase en la que esté comprendido cada producto o
servicio. Los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de la
clasificacion se consideraran especies. Se entendera que los productos y
servicios ordenados en su respectiva clase no agotan ésta. El Instituto
establecer4 los criterios de interpretacion y aplicacion de esta

clasificacion.”

Las clases de la 1 a la 34 corresponden a los productos. Y las clases de la 35 a la

42 corresponden a los servicios.
XI. La Proteccion de la Marca

El registro de una marca es el procedimiento por el cual se solicita a la Autoridad
competente en la materia, es decir en el caso de México ante el IMPI, que se otorgue
el reconocimiento que confiere los derechos exclusivos y legalmente adquiridos al

tenedor del mismo, respecto de una marca, ya sea este una persona fisica o moral.

“El derecho de uso exclusivo de una marca se obtiene mediante su
registro en el IMPI. Sin embargo, el registro de una marca no producira
efectos juridicos contra un tercero que de buena fe ya explotaba la misma
marca u otra semejante en grado de confusién, para los mismos o

similares productos o servicios, siempre y cuando ese tercero hubiese
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empezado a usar la marca de manera ininterrumpida antes de la fecha de

presentacién de la solicitud de registro o del primer uso declarado en esta.

Inclusive, en este caso el tercero tendra ademas el derecho de solicitar el
registro de la marca dentro de los tres afios siguientes al dia en que fue
publicado el registro, en cuyo supuesto debera tramitar y obtener

previamente la declaracion de nulidad del registro.”%

Existen lineamientos en la Ley de Propiedad Industrial que establecen conforme al
articulo 90 y el articulo 91 aquello que no puede ser considerado como una marca
y por tanto no puede ser considerada para su registro, tal como el que sean
denominaciones de uso comun, no distintivas, términos descriptivos, nombres de

paises, etc.!

Dichos lineamientos fundamentan el criterio de la Autoridad, el IMPI para determinar
si otorga el registro de una marca. Por ello, aunque se esté utilizando una marca
con anterioridad durante mucho tiempo, si esta no cumple con esos criterios, no es

factible de Registro.
El articulo 94 de la Ley de Propiedad Industrial, establece:

“Articulo 94.- Una vez efectuado el registro de una marca, no podra
aumentarse el nimero de productos o servicios que proteja, aun cuando
pertenezcan a la misma clase, pero si podra limitarse a determinados

productos o servicios cuantas veces se solicite.”

Conforme a lo mencionado en el articulo citado, el registro de una marca en México

se realiza para una sola clase por registro solicitado, por lo que para que una marca

103 1dem

104 Articulo 90 Ley de la Propiedad Industrial.
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searegistrada en varias clases de productos o servicios, debera tramitarse un nuevo

registro de la marca pero en otra clasificacion.

A. Tramite de Registro de Marca

Para que se haga el tramite de registro de una marca, siempre se hace la sugerencia
al solicitante de realizar una busqueda de anterioridades. La busqueda de
anterioridades consiste en hacer una consulta en el sistema electrénico del IMPI
denominado como “Servicio de consulta externa sobre informacion de marcas”
(MARCANET)!*s5; en esta pagina web esta disponible para hacer la consulta respecto
de la posible existencia de registros o tramites previos que sean semejantes en
grado de confusion con la marca que se desea registrar, 0 si existen registros

previos relacionados con la marca que deseamos solicitar.

La busqueda de anterioridades no es obligatoria, y en nuestra Legislacion no se
hace referencia alguna a este procedimiento, sin embargo es importante que se
realice, con la finalidad de evitar una posible negativa para nuestra Solicitud por
parte de la Autoridad, o con la finalidad de tener conocimiento de que existe un uso
previo de la marca y que no podemos realizar el registro o podemos impugnar el

registro.

La solicitud para el registro de una marca debe ser presentada ante el IMPI, por
escrito, en idioma espafol y por duplicado. En la solicitud de marca se deberan

sefalar los siguientes datos:
(a) Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante.

(b) Indicar el signo distintivo que se desea proteger, aclarando si la marca es

nominativa, innominada, mixta o tridimensional.

105 pagina Web del Sistema MARCANET http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/ (Consultada el dia
31 de Julio de 2013)
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(c) La fecha de primer uso de la marca, si la hay o la indicacion de sin uso previo,

la cual no podra ser modificada posteriormente.

(d) Los productos o servicios que protege la marca, sefialando la clase, y el

alcance de la misma que se desea.
(e) En su caso, sefialar las leyendas o figuras no reservables como marca.

() Senalar la ubicacion del o de los establecimientos relacionados con la marca
(fabrica, oficina, etc.).

(g) En marcas Innominadas, Tridimensionales o Mixtas pegar a la solicitud una

etiqueta de la marca.

(h) En su caso, sefalar el nUumero de expediente, la fecha de prioridad, y datos
del Pais donde fue presentada la solicitud previa.

(i) Firma del titular, representante o apoderado.

Adicional a la solicitud, se deben de adjuntar determinados documentos a la

Solicitud de marca:

a) Comprobante de pago, conforme a la tarifa actualizada establecida por el
IMPI.

b) En caso de que la solicitud sea presentada por dos 0 mas personas

(copropiedad), un contrato donde se establezcan las reglas de uso, licencia y

transmision de derechos.

C) El documento que acredite la personalidad, cuando la solicitud sea

presentada por un representante o apoderado del titular.

d) En su caso, documento que acredite la Prioridad y pago adicional por el
estudio de Prioridad.
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Lo anterior es conforme a lo establecido en los articulos 113 al 118 de la Ley de
Propiedad Industrial y los articulos 56 al 62 del Reglamento de la Ley de Propiedad
Industrial:

“Ley de la Propiedad Industrial:

Articulo 113.- Para obtener el registro de una marca debera presentarse

solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:
I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;

Il.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo,
innominado, tridimensional o mixto;

lll.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podra ser modificada
ulteriormente, o la mencion de que no se ha usado. A falta de indicacién

se presumird que no se ha usado la marca;
IV.- Los productos o servicios a los que se aplicara la marca, y

V.- Los demés que prevenga el reglamento de esta Ley.

Articulo 114.- A la solicitud de registro de marca debera acompafiarse el
comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la
solicitud, registro y expedicion del titulo, asi como los ejemplares de la

marca cuando sea innominada, tridimensional o mixta.

Articulo 115.- En los ejemplares de la marca que se presenten con la
solicitud no deberan aparecer palabras o leyendas que puedan engafiar

o inducir a error al publico. Cuando la solicitud se presente para proteger
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una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no
deberdn contener palabras que constituyan o puedan constituir una

marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.

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

solicitantes.

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, podré 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 deberan satisfacer los siguientes requisitos:

I.- Que al solicitar el registro se reclame la prioridad y se haga constar el

pais de origen y la fecha de presentacion de la solicitud en ese pais;

II.- Que la solicitud presentada en México no pretenda aplicarse a
productos o servicios adicionales de los contemplados en la presentada
en el extranjero, en cuyo caso la prioridad sera reconocida solo a los

presentados en el pais de origen;

lll.- Que dentro de los tres meses siguientes a la presentacion de la
solicitud se cumplan los requisitos que sefalan los Tratados

Internacionales, esta Ley y su reglamento, y
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IV.- (Se deroga).

Reglamento de la Propiedad Industrial:

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

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

I.-  Cuando se conozca, el numero de la clase a que correspondan los
productos o servicios para los que se solicita el registro, de conformidad

con la clasificacion establecida en este Reglamento;

Il.- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y

CUYO USO no Se reserva,
lll.- Un ejemplar de la marca adherido a la solicitud, en su caso, y

IV.- Ubicacion del o de los establecimientos o0 negociaciones
relacionados con la marca, siempre y cuando se haya sefialado fecha de

primer uso.

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

anterior.

Las marcas nominativas o avisos comerciales sélo podran conformarse
de letras o palabras compuestas con el alfabeto romano, nameros
ardbigos occidentales, asi como de aquellos signos ortograficos que
auxilien a su correcta lectura. Se entendera que el solicitante se reserva

el uso en cualquier tipo o tamario de letra.
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Articulo 57.- La indicacion de los productos o servicios para los que se
solicita el registro de marca que se contenga en la solicitud se sujetara a

las siguientes reglas:

I.- S6lo deberan especificarse los productos o servicios pertenecientes a

una misma clase, y

Il.- Los productos o servicios deberan indicarse con los nombres o
denominaciones con que aparecen en la lista alfabética de la clasificacion

y las reglas de aplicacion de la misma, publicadas en la Gaceta.

Articulo 58.- Las reglas a que se refiere el articulo 116 de la Ley deberan

pactarse por los solicitantes en convenio por escrito.

Las reglas deberan incluir asimismo estipulaciones sobre la limitacion de
productos o servicios, régimen de las licencias, la cancelacion a que se

refiere el articulo 154 de la Ley y sobre la representacion comun.

Articulo 59.- La clasificacion de productos y servicios a que se refiere el
articulo 93 de la Ley sera 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
comprendidos en la clasificacion vigente, asi como la lista alfabética de
los mismos, con indicacion de la clase en la que esté comprendido cada

producto o servicio.
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Los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificacion
se considerardn especies. Se entendera que los productos y servicios

ordenados en su respectiva clase no agotan ésta.

El Instituto establecera los criterios de interpretacion y aplicacién de esta

clasificacion.

Articulo 60.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el articulo 117 de
la Ley, el solicitante de registro de marca debera satisfacer los requisitos

siguientes:

l.- Sefialar en la solicitud, cuando se conozca, el nimero de la solicitud
de registro de marca presentada en el pais de origen, cuya fecha de

presentacién se reclame como fecha de prioridad, y

[I.-  Exhibir el comprobante de pago de la tarifa correspondiente.

Articulo 61.- Si el solicitante después de presentada la solicitud de registro
modifica el signo distintivo; aumenta el nimero de productos o servicios
para los que se solicita el registro; sustituye o cambia el producto o
servicio sefialado en la solicitud, ésta sera considerada como una nueva
y se sujetara a un nuevo tramite, debiéndose enterar la tarifa
correspondiente y satisfacer los requisitos legales y reglamentarios
aplicables. En este caso, se considerara como fecha de presentacién de
la solicitud modificada, la de presentacion de la promocién por la que el

solicitante hubiese modificado la solicitud inicial.

Articulo 62.- Para los efectos del articulo 130 de la Ley, entre otros casos,

se entendera que una marca se encuentra en uso, cuando los productos
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0 servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en el mercado en el pais 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.”

Es importante considerar que cuando se presenta la solicitud, si faltan algunos
requisitos pueden no aceptar la solicitud por estar incompleta, o pueden aceptarla y
después notificarte el requerimiento de lo faltante mediante un oficio. En todo caso,
lo ideal es solicitar asesoria legal, y presentar desde el principio la informacion
completa, dado que lo que se ve afectada es la fecha de inicio de proteccion de la
marca.

“Articulo 121.- Si en el momento de presentarse la solicitud satisface lo
requerido por los articulos 113 fracciones I, Il y IV, 114, 179 y 180 de esta
Ley, esa sera su fecha de presentacion; de lo contrario, se tendrd como

tal el dia en que se cumpla, dentro del plazo legal, con dichos requisitos.
La fecha de presentacion determinard la prelacion entre las solicitudes.”

Actualmente, aunqgue la legislaciéon menciona la posibilidad de presentar la solicitud
via facsimil o fax, es un medio obsoleto. Lo mas vigente es la implementacion del
nuevo sistema de Marca Electrénica, por medio del cual, puedes hacer la solicitud
y los pagos requeridos via internet. El Unico requisito importante es contar con Firma
Electrénica Avanzada (FIEL). ¢

“Articulo 5.- [...] Se podran presentar solicitudes o promociones por
transmision telefonica facsimilar, siempre que la solicitud o promocién y

sus anexos originales, acompafnados del comprobante del pago de la

106 portal del IMPI: Tu Marca en Linea.com https:/eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/rduindex (consultado
el 31 de julio de 2013)
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tarifa que en su caso proceda y del acuse de recibo de la transmision
facsimilar, sean presentados en las oficinas del propio Instituto al dia
siguiente de haberse efectuado la transmisién. En este caso, bastara que

la transmisién facsimilar contenga la solicitud o promocion.”

Otro elemento importante a considerar es que se deberan hacer tantos registros
como formas de la marca y variantes tenga, es decir, si la marca se usa con dos
disefios o en varios colores, recordando el principio de que debera usarse tal cual
como se registre la marca, es necesario hacer dichos registros para contar con una

proteccion integral para la misma.

La solicitud de marca presentada ante el IMPI, previo a su otorgamiento, debe pasar
un examen, donde la autoridad revisara que la marca sea objeto de registro y que

no contravenga disposiciones legales.

Parte importante de este examen es la revision que hace el IMPI para evitar
conceder una marca idéntica o similar en grado de confusion a otra marca o nombre
comercial registrados o en tramite de registro para amparar iguales o similares
productos o servicios. Si el resultado de este examen es favorable, el IMPI emitira

un titulo de registro de marca.

En caso de que la autoridad determine algun impedimento legal, giraré un oficio, por
medio del cual envia un requerimiento mismo que se notificara al solicitante para
gue manifieste lo que a su derecho convenga en un lapso de dos meses,
prorrogables por dos meses adicionales. Transcurridos es los cuatro meses, si el
titular no contesta, su solicitud se considerara abandonada.

Si la contestacion realizada al oficio girado por el IMPI se realiza en tiempo, puede

suceder cualquiera de las siguientes situaciones:

a) La contestacion subsana las irregularidades o supera los impedimentos legales
citados por el IMPI; en este caso la autoridad girara el titulo de registro de marca;o
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b) La contestacion no subsana las irregularidades o no supera los impedimentos
legales citados por el IMPI; en este caso la autoridad girara un oficio de negativa de

marca.

B. Vigencia del registro de marca

El registro de una marca tiene una vigencia de 10 afios contados a partir de la fecha
de presentacion de la solicitud (o cuando fueron subsanados los requerimientos y
omisiones solicitados por el IMPI) y puede renovarse por periodos de la misma
duracién. El plazo para renovar el registro de una marca es dentro de los seis meses

anteriores a su vencimiento o seis meses posteriores a la terminacion de la vigencia.

“Articulo 95.- El registro de marca tendra una vigencia de diez afios
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud y podra
renovarse por periodos de la misma duracion.”

C. Derechos y obligaciones del Titular de una Marca

= Derechos del Titular de una Marca Reqistrada

En virtud de ser titular de una marca registrada, el propietario goza de los siguientes

derechos:
I.  Derecho al uso exclusivo de la marca.
ii. Derecho de persecucion a los infractores de la marca.

iii. Derecho de solicitar se impida la circulacion de mercancias de la marca

infractora.

iv. Derecho de solicitar que se prohiba la comercializacion de productos

ilegalmente marcados.

v. Derecho de solicitar el aseguramiento de los productos ilegalmente

marcados.
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Vi.

Vil.

viii.

Xi.

Xii.

Xiii.

Derecho de solicitar el destino de los bienes asegurados.

Derecho de solicitar la practica de visitas de inspeccion para comprobar los

hechos que pudieran ser constitutivos de infraccion.

Derecho de solicitar la aplicacion de las sanciones administrativas

establecidas en la ley contra los infractores.

Derecho de exigir indemnizacion.

Derecho a la reparacion del dafio material o al pago por dafios y perjuicios.
Derecho de conceder licencias de uso de marca.

Derecho de transferir los derechos que confiere la marca registrada.
Derecho de renovar el registro de marca.

Obligaciones del Titular de una Marca registrada

En el mismo sentido, el titular de una marca registrada tiene que cumplir con varias

obligaciones establecidas en la Ley de Propiedad Industrial:

La marca debe usarse en territorio nacional, por lo menos en uno de los
productos o servicios registrados, de manera ininterrumpida durante tres o

mas afnos consecutivos.

Usar la marca tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren su

caracter distintivo.
Dejar de usar la marca, si asi lo exige el IMPI cuando:

a. Eluso dela marca sea un elemento asociado a practicas monopdlicas,

oligopdlicas o de competencia desleal, que causen distorsiones
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Vi.

Vil.

graves en la produccion distribucion o comercializacion de

determinados productos o servicios;

b. El uso de la marca impida la distribucion, produccion o

comercializacion eficaces de bienes y servicios; y

c. El uso de marcas impida, entorpezca 0 encarezca en casos de
emergencia nacional y mientras dure esta, la produccién, prestacién o

distribucion de bienes o servicios basicos para la poblacion.

Usar la leyenda “marca registrada”, las siglas M.R. o el simbolo ®, sélo en
los productos o servicios para los cuales dicha marca se encuentra

registrada.

Renovar el registro de una marca dentro de los seis meses anteriores al

vencimiento de su vigencia.

Vencido este plazo sin que se presente la solicitud de renovacion, el registro

caducara.

Inscribir ante el IMPI el documento en el que conste la transmisién de

derechos, si se diera el caso.
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CAPITULO 3.- USO DE LAS MARCAS

Sumario: .- CONCEPTO DE USO; Il.- MARCO JURIDICO CONFORME A LA
LEGISLACION MEXICANA; IIl.-REGIMENES DE PROTECCION DE MARCAS:
A.-PREPONDERANCIA DEL USO O DEL REGISTRO PARA LA PROTECCION
DE UNA MARCA; B.-PREPONDERANCIA DEL USO O DEL REGISTRO EN LA
LEGISLACION MEXICANA; IV.-ELEMENTOS DEL USO: A.- USO POR EL
TITULAR; B.-USO CONFORME AL REGISTRO DE LA MARCA; C.-USO EN EL
COMERCIO; V.- FINALIDAD DEL USO EN LA LEGISLACION MEXICANA DE
MARCAS: A.-REQUISITO DE MANTENIMIENTO; B.-REQUISITO DE
RENOVACION; C.-CAUSAL DE CADUCIDAD; D.-CAUSAL DE NULIDAD; E.-
CAUSAL DE CANCELACION; F.-GENERACION DE LA MARCA
NOTORIAMENTE CONOCIDA O MARCA FAMOSA

l. Concepto de Uso

El uso es tan importante para la Legislacion Marcaria que fue previsto desde el
Convenio de Paris y ha sido considerado siempre por la legislacion actual y sus
antecedentes.

Las marcas se encuentran en nuestro entorno todo el tiempo y los fabricantes,
productores y comerciantes, nos acercan a ellas mediante la mercadotecnia que
utilizan, es decir, usan sus marcas generando publicidad y aplicAndolas a los

productos o servicios que distinguen.

El uso es un concepto que pareciera carecer de trascendencia, pero en la legislacion

de Propiedad Industrial es de suma importancia.

Para comprender mejor el concepto de uso, se puede partir de su definicion

gramatical, por lo que la definicién en el diccionario es la siguiente:
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“USO n.m. (lat. Usum). Accion y efecto de usar. ||Posibilidad, capacidad
para usar alguna cosa. ||Modo de emplear, de utilizar una cosa.|| Ejercicio

practico o practica general de una cosa.||[Empleo continuado y habitual.”0”

“USO (Etim.- Del lat. Usus.) m. Accion y efecto de usar.|| Ejercicio o
practica general de una cosa.||[Empleo continuado y habitual de una
persona 6 cosa.|| Derecho de usar de la cosa ajena con cierta limitacion.||
Goce 6 manejo de una cosa, aprovechandose de ella, aunque no se tenga

la propiedad ni la posesion."®

De las definiciones citadas, se desprende el concepto de uso como la accién o
efecto de utilizar algo con ciertos limites y con cierta finalidad, significa explotar la

funcionalidad y utilidad del bien para nuestro beneficio.

Referente al concepto juridico, el uso es entendido como la utilizacién del objeto

juridico, encuadrandolo asi en la norma con un determinado objetivo a alcanzar.

“La costumbre, como la ley, es la exteriorizacion de una norma juridica;
pero, en vez de ser una creacion deliberada y reflexiva de organismos
competentes, es un producto espontaneo de las necesidades del
comercio. En el Codigo de Comercio se habla de costumbre (arts. 280,
590, 7267, 1132), de usos y costumbres (art 731, 854, 896) y de usos
(arts. 304 y 333). [...] ¢ Significan lo mismo estas dos expresiones usadas
casi indistintamente por las leyes mercantiles mexicanas? Para contestar,
hay que distinguir dos clases de usos: los llamados usos normativos y los
usos interpretativos. Los normativos, tienen una validez general y se

aplican por encima de la voluntad de las partes contratantes. Los

107 GRAN ENCICLOPEDIA LAROUSSE, Espafia, Ed. Planeta S.A 1980, Tomo X, pag. 548

108 ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEO-AMERICANA, Espafia, Ed. Espasa-Calpe,
S.A. 1989, Tomo LXVI, pag. 35
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segundos, concretan o aclaran una declaracién de voluntad concreta y
determinada. Por eso, puede decirse que el uso nhormativo es igual que la
costumbre, pero que el uso interpretativo no tiene ese valor. En la
legislacion mexicana la mayoria de las veces que se emplea la expresiéon
uso es en el sentido normativo. No hay una declaracion general de

aplicacién de usos sino remisiones concretas.”%9

Por tanto, como lo expone el autor Joaquin Rodriguez, el uso aplicado a un bien
intangible sui generis como son las marcas, es aquel que hace que ese bien, pese
a ser incorporeo, sea susceptible de convertirse en algo mas que una idea o
concepto, es decir, que sea aplicable al fin comercial y ejerza sus funciones en el

mundo material.

El Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual define el concepto legal que se

considera en la materia para el uso de marcas conforme a lo siguiente:

“ARTICULO 62.- [...] se entendera que una marca se encuentra en uso,
cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en
el comercio o se encuentran disponibles en el mercado en el pais bajo
esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y
costumbres en el comercio. También se entendera que la marca se
encuentra en uso cuando se apligue a productos destinados a la

exportacion”.

El uso de las marcas en la legislacion debe considerarse como un uso de tipo
normativo. La finalidad primordial al usar una marca, es que esta sea utilizada en el
comercio, es decir, que realmente se aplique para lo que fue creada y con ello se

genere y conserve un derecho sobre la misma. Como establece la norma, el uso

109 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaguin. Ob. Cit. pag. 23
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marcario es un elemento determinante en la conservacién y proteccion de los

derechos de Propiedad Industrial.

Il. Marco juridico conforme a la Legislacién Mexicana

El concepto de uso marcario se repite y utiliza reiteradamente en diversos preceptos
normativos debido a su importancia, dada la serie de efectos y consecuencias

juridicas que derivan del mismo.

En nuestra Ley de Propiedad Industrial vigente, referente al uso de marcario,
encontramos que, adicional a la definicion establecida dentro de su reglamento, el

concepto se encuentra incluido dentro de la misma definicion juridica de marca:

“Articulo 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios

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

servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se

obtiene mediante su registro en el Instituto”.

Es decir, quienes sean los titulares de las marcas, podran hacer uso de las mismas.
Pero para tener el derecho exclusivo respecto a ese uso marcario, tendra que haber

realizado previamente su tramite de registro de marca ante el IMPI.

En ese mismo sentido, el articulo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial, hace
énfasis referente al uso marcario, al establecer la obligacion de mencionarlo dentro

de la solicitud de la siguiente manera:

“Articulo 113.- Para obtener el registro de una marca debera presentarse

solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos: [...]

lll.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podra ser modificada

ulteriormente, o la mencién de que no se ha usado. A falta de indicacion

se presumird que no se ha usado la marca; [...]"
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Adicionalmente, como se hizo mencion en el capitulo anterior, el IMPI como
autoridad principal facultada de regular la Propiedad Industrial, es la principal
encargada de la regulacion respecto del uso de las marcas, y eso lo encontramos
establecido en el articulo 6 de la Ley de Propiedad Industrial, donde establece las

facultades del organismo, y menciona:

“Articulo 6.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad
administrativa en materia de propiedad industrial, [...] tendra las

siguientes facultades:

[ll. Tramitar y, en su caso, otorgar [...] marcas [...] autorizar el uso de las

mismas; [...] asi como la inscripcion de sus renovaciones, transmisiones
o licencias de uso y explotacion, y las demas que le otorga esta Ley y su
reglamento, para el reconocimiento y conservacion de los derechos de

propiedad industrial.”

Complementariamente a la disposicion anterior, dentro de la Ley de Propiedad
Industrial en articulos subsecuentes se hace menciéon del uso de marcas como se

transcribe a continuacion:

“Articulo 116.- En caso de que la marca sea solicitada a nombre de dos o

mas personas se deberan presentar con la solicitud, las reglas sobre el

uso, licencia y transmisién de derechos de la marca convenidos por los
solicitantes.

Articulo 129.- El Instituto podra declarar el registro y uso obligatorio de

marcas en cualquier producto o servicio o prohibir o reqular el uso de

marcas, registradas o no, de oficio o a peticibn de los organismos

representativos, cuando:

I.- El uso de la marca sea un elemento asociado a practicas monopalicas,

oligopdlicas o de competencia desleal, que causen distorsiones graves en
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la produccion, distribucion o comercializacion de determinados productos

O Servicios;

II.- ElI uso de la marca impida la distribucion, produccion o

comercializacion eficaces de bienes y servicios, y

lll.- El uso de marcas impida, entorpezca 0 encarezca en casos de
emergencia nacional y mientras dure ésta, la produccion, prestaciéon o

distribucién de bienes o servicios basicos para la poblacion.”

Conforme a lo anterior, el IMPI regula el uso, paralelamente a la voluntad
prestablecida y acordada por los particulares, como es el caso de las marcas
colectivas, donde en conjunto con la solicitud, es necesario presentar, las reglas
sobre el uso convenido previamente por los solicitantes. De ser necesario, puede
hacerlo de oficio, declarando el uso, y por tanto registro obligatorio, cuando se cause

una distorsiéon al comercio en general.
[1I. Regimenes de Proteccion de Marcas

Conforme a la Legislacion vigente en distintos paises, se puede identificar un comun
denominador que permite determinar los diversos sistemas doctrinales aplicados

para que se reconocer la proteccion a las marcas.

A. Preponderancia del Uso o del Registro para la proteccién de una
Marca

Las marcas pueden ser protegidas mediante tres sistemas:

(@) Sistema Registral,
(b)  Sistema del Uso del signo; y

(c) Sistema Mixto
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(@) Sistema Registral.- En este tipo de sistema, lo importante es el registro del
signo ante la autoridad marcaria, sin importar el uso anterior de la marca; prevalece
el Registro como Unica fuente generadora del derecho sobre el signo, por lo que
dicho Registro ante la autoridad competente tiene caracter constitutivo; es decir, no
se limita a atestiguar la existencia de un derecho nacido anteriormente, la inscripcion
del signo genera el derecho de exclusividad sobre la marca, independientemente

del Uso o no del signo en el mercado.'*®

“Este sistema ofrece —frente al sistema de la adquisicién por el uso—, la
gran ventaja de la seguridad juridica. Sin embargo presenta diversos
inconvenientes, pudiendo destacarse los siguientes: en primer lugar, a
causa de su riguroso formalismo, permite que a través de la
correspondiente inscripcion un empresario se apropie indebidamente de
la marca que un competidor venia utilizando y habia conseguido acreditar
en el mercado, pero que por error, descuido o simplemente por
encontrarse en otro pais no la habia registrado en el pais donde el tercero
ha obtenido el registro. En segundo lugar, la proteccién del publico frente
al riesgo de confusion se ve mermada, porque es innegable que para la
mayoria de este publico le resulta més tangible la marca notoria o
renombrada que se ha venido utilizando en el mercado —aun y cuando no
se hubiese registrado en su pais—, que la marca simplemente inscrita en

el Registro.” 11!

Como se explica en la cita, el que registro primero la marca, es el que tiene derecho,
sobre terceros, que aunque vengan utilizando la marca desde tiempo anterior,

pierden el derecho sobre la misma.

110 MAGANA RUFINO, José Manuel. Ob. Cit. pag. 35

111 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de marcas.” 22 Edicién, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1995, pag. 42
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(b) Sistema de Uso del signo.- Este sistema se refiere a que el derecho de
exclusividad estara determinado Unicamente por el uso de la marca, sin importar si
se encuentra o0 no registrada. Por tanto, el derecho sobre la marca se adquiere a
través de la utilizacion efectiva de la correspondiente marca en el comercio. De ahi
que el derecho sobre la marca pertenece a quien la usa por vez primera para
designar sus productos o servicios; en ocasiones este uso debe tener ciertos

requisitos, como lo es el uso nacional para el Derecho Estadounidense.'?

“Para que la marca tenga plena validez en el mercado, es indispensable
gue el publico consumidor haya establecido primeramente una relacion
entre el signo y los productos o servicios que distingue. De esta manera,
el derecho exclusivo sobre la marca nace cuando el signo intensamente
usado es reconocido en el mercado como indicador de la procedencia
empresarial de los correspondientes productos o servicios, lo que se
traduce en una gran flexibilidad para adaptarse al curso de la vida
comercial e industrial. Sin embargo, y puesto que este sistema implica
gue la inscripcién registral de la marca tiene un valor declarativo y no
constitutivo, conlleva el notable inconveniente de la inseguridad juridica.
El empresario, que registra una marca, no tiene nunca la certeza de ser
el titular definitivo, lo cual constituye un gran impedimento para la

conquista de nuevos mercados. “1*3

Por esta razon, debido a la falta de certeza juridica otorgada para cualquiera de los
interesados en la conservacion de un derecho exclusivo sobre una marca, al
regularse el nacimiento del derecho sobre la marca en los distintos ordenamientos
juridicos, no se sigue rigidamente ni el principio del Uso del signo, ni el principio

formal de Registro. Se busca que ambos principios aparezcan siempre combinados

112 MAGARNA RUFINO, José Manuel. Ob. Cit. pag. 39

113 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. pag. 45.
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entre si, con el fin de tutelar debidamente tanto el interés general de los

consumidores, como el interés particular de los empresarios y comerciantes.

(c) Sistema Mixto.- Como se reviso en los sistemas anteriores, se aplica el sistema
donde los derechos de exclusividad sobre el signo distintivo se conceden a través
de su Registro, sin embargo, se confieren ciertos derechos a los terceros que han
usado tal signo distintivo con anterioridad al registro, pudiendo incluso anularlo
precisamente por su Uso previo en productos o servicios iguales o similares o bien
continuar con el Uso pacifico del signo, sin que un Registro pueda oponerse a dicho

Uso.

B. Preponderancia del Uso o del Registro en la Legislacion
Mexicana
En México se sigue un Sistema Mixto de adquisicion de derechos sobre las marcas.
En el articulo 87 antes citado en el principio de este capitulo, se sefiala que el
derecho exclusivo al uso de una marca se obtiene mediante su Registro al IMPI,
pero dicho derecho concedido por el registro puede verse limitado cuando la marca
ha sido usada con anterioridad por un tercero en los mismos o similares productos

0 servicios.

Este mismo principio se reitera en el articulo 92 de la Ley de Propiedad Industrial,
al determinar las situaciones en las cuales, aun cuando se haya hecho el Registro

de una marca, ese registro se pudiera ver afectado debido a un Uso previo.

“Articulo 92.- El registro de una marca no producira efecto alguno contra:

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma
marca u otra semejante en grado de confusion, para los mismos o

similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese

empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha

de presentacién de la solicitud de reqistro o del primer uso declarado en

ésta. El tercero tendra derecho a solicitar el registro de la marca, dentro
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de los tres afios siguientes al dia en que fue publicado el registro, en cuyo
caso deberd tramitar y obtener previamente la declaracion de nulidad de

éste, y

Il.- Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el

producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto

hubiera sido introducido licitamente en el comercio por el titular de la

marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importacion de los productos

legitimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para

su_uso, distribucion o comercializacion en México, en los términos y

condiciones que sefiale el reglamento de esta ley [...]"

Es decir, el derecho al uso exclusivo de un marca para que sea reconocido, se
deberia haber realizado primeramente su registro, pero si alguien utiliz6 con
anterioridad dicha marca para similares productos y servicios y no solicit6 el registro
correspondiente, esa persona puede continuar con el uso de la marca sin que el
registro de marca pueda oponerse en su contra, siempre que dicho Uso haya sido

de buena fe.

Igualmente es importante el reconocimiento del uso en marcas que son notorias o
famosas, no so6lo porque asi lo haya determinado la autoridad, sino por el
conocimiento que se tenga dentro de las mismas en el comercio aunque no estén
registradas en el pais, se respetara el uso de las mismas, por ejemplo la marca de

ropa y accesorios “Gucci”, de la cual la Corte emitié una opinion al respecto:

“MARCA NOTORIA, NOCION Y PROTECCION DE LA. NO SE
REQUIERE QUE SE ENCUENTRE REGISTRADA EN EL PAIS.-Para
poder delimitar el significado que se debe tener de una marca notoria, es
necesario tener en cuenta que la notoriedad es el conocimiento que el
publico consumidor tiene de esa marca. Este conocimiento no se limita,

naturalmente, al nombre de la marca, sino que incluye informaciones
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sobre las cualidades, caracteristicas y uso de los productos que la llevan.

Es por referencia al publico consumidor como se puede saber si una

marca es notoria 0 no, ya que la notoriedad es una prueba de la utilizacién

de la marca, porque significa que la marca ha tenido gran éxito y ha sido

apreciada por los consumidores. De tal modo gque una marca puede ser

notoriamente conocida en el pais antes de su reqgistro en él y, en vista de

las repercusiones posibles de la publicidad de otros paises, aun antes de

gue se utilice en la Republica Mexicana. Por lo que ve al caracter de
notoria que puede atribuirse a una marca, es una cuestién de hecho que
las autoridades administrativas y judiciales del pais deben determinar,
fundando su opinibn en apreciaciones razonables. En la especie, las
autoridades responsables negaron a la quejosa el registro del signo que
propuso, por tratarse de la imitacion de uno de los monogramas que se
usan en los productos de la marca "Gucci", que a nivel internacional han
dado a conocer los sefiores Aldo y Rodolfo Gucci, responsables del éxito
comercial de dichos productos propiedad de "Gucci Shops", Inc., por lo
gue estimaron que se trata de una marca notoriamente conocida, y que,
de concederse el registro solicitado, se podria crear confusion entre el
publico consumidor, pues éste al adquirir los productos creeria que se
trata de articulos amparados con la marca notoriamente conocida. Con lo
anterior, las autoridades responsables realizaron una correcta aplicacion
de los articulos 91, fracciones XX y XXI, de la Ley de Invenciones y
Marcas, y 60. bis y 10 bis del Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, pues, al tratarse de un disefio que imita uno de los
monogramas de la marca notoriamente conocida "Gucci”, no se encuentre
registrada en el pais, pues no es necesario que se cumpla con ese
requisito para que se de la proteccién de la marca notoria, en términos de
lo dispuesto por los articulos 60. bis y 10 bis del convenio mencionado

anteriormente, ya que se trata de una proteccion de caracter excepcional
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gue tiene como fin evitar que se induzca a engafio o error al publico

consumidor e impedir que se produzcan actos de competencia desleal.”4

Como se lee en la cita, se puede tomar en cuenta el hecho de que una marca es
notoria por el uso que tiene de parte del comerciante, tanto en sus productos, como
en su publicidad, y que la misma tiene un gran impacto en los consumidores, como
“Gucci”, para que pueda ser protegida, por lo que conforme a nuestra legislacion,
se reconoce la marca, aunque no esté registrada (y posteriormente se solicita que
efectivamente se realice el Registro para reforzar y completar la proteccion legal

otorgada a la misma).

En ese mismo sentido, también el articulo 151 fraccion Il de la Ley de Propiedad
Industrial fundamenta el Sistema Mixto que se reconoce en nuestra Legislacion, ya

gue establece:

“Articulo 151.- [...]Il.- La marca sea idéntica 0 semejante en grado de
confusién, a otra que haya sido usada en el pais o0 en el extranjero con
anterioridad a la fecha de presentacion de la solicitud de la marca
registrada y se apliqgue a los mismos o similares productos o servicios,
siempre que, quien haga valer el mejor derecho por uso anterior,
compruebe haber usado una marca ininterrumpidamente en 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 registro;”

En este sentido resulta claro que si bien el uso exclusivo se obtiene con el registro,
dicho registro puede declarase nulo cuando un tercero acredite un mejor derecho

derivado de un uso nacional o extranjero previo.

14 Amparo en revision 1269/84. Gucci de México, S.A. 19 de marzo de 1985. Unanimidad de votos. Ponente:
Genaro David Gongora Pimentel. Secretario: Alejandro Garza Ruiz. [TA]; 7a. Epoca; T.C.C.; S.J.F.; 193-198
Sexta Parte; Pag. 109
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Por ello que es importante resaltar que es evidente el reconocimiento del derecho
del uso, sobre el Registro de la Marca dentro de nuestra legislacion, aun cuando no

se haga mencion expresa de ello.
V. Elementos del Uso

Los principales elementos que componen el uso marcario, son determinados por la
naturaleza y las funciones de las marcas. Dichos elementos podriamos clasificarlos

como uso por el titular, uso conforme al registro y uso en el comercio.

A. Uso por el Titular

Cuando se hace referencia al uso por el titular, es el que el interesado principal hace
sobre sus marcas para que sea reconocido como la fuente de origen de los
productos. El titular es quien hace el registro de la marca, conforme a lo establecido

en el articulo 56 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial:

“Articulo 56.- [...] Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro,
se entendera que el solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca,
tal y como aparezca en el ejemplar de la misma que se exhiba adherido a

la propia solicitud [...]"

El titular es quién goza de todos los derechos y beneficios de tener registrada una
marca ante las autoridades, igualmente tiene la obligacion de cumplir con los

requisitos que le manda la ley al respecto.

115 JALIFE DAHER, Mauricio. “Estudios en materia de Propiedad Intelectual”. México, Ed. Sista y AMPPI,
2011, pag. 129
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Por lo mismo, si una marca registrada es usada sin autorizacion del titular, puede
constituir una infraccion o incluso constituye un delito. Dicho criterio se refuerza con

el siguiente criterio de la Corte:

“PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL ARTICULO 213, FRACCIONES IV, XVIlI
Y XIX, DE LA LEY RELATIVA QUE PREVE INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS EN RELACION CON EL USO DE UNA MARCA
PARECIDA EN GRADO DE CONFUSION A LA REGISTRADA, O DE
UNA MARCA REGISTRADA, SIN EL CONSENTIMIENTO DE SU
TITULAR O SIN LA LICENCIA RESPECTIVA, Y CON EL
OFRECIMIENTO DE VENDER O PONER EN CIRCULACION
PRODUCTOS IGUALES O SIMILARES A LOS QUE SE APLICA UNA
MARCA REGISTRADA, NO TRANSGREDE EL ARTICULO 28 DE LA
CONSTITUCION FEDERAL.- Si bien es cierto que el articulo 28 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece la
prohibicion de toda concentracion o acaparamiento en una o pocas manos
de articulos de consumo necesario que tenga por objeto el alza de
precios; de todo acuerdo, procedimiento o combinacion de los
productores, comerciantes o empresarios de servicios que tengan como
finalidad el evitar la libre concurrencia, la competencia entre si, o bien, la
constitucion de una ventaja comercial o mercantil a favor de una o varias
personas determinadas en detrimento del puablico en general o de alguna
clase social, también lo es que al preverse en las fracciones IV, XVIII y
XIX del articulo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial como infracciones
administrativas, el uso de una marca parecida en grado de confusion a
otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios
gue los protegidos por la registrada; la utilizacién de una marca registrada
sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva en productos
0 servicios iguales o similares a los que la marca se aplique; y el
ofrecimiento en venta o puesta en circulaciéon de productos iguales o
similares a los que se aplica una marca registrada, a sabiendas de que

ésta se uso en los mismos sin consentimiento de su titular, no transgrede
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el referido precepto constitucional, pues al sefalarse en el indicado
articulo 213 infracciones administrativas por el uso indebido de marcas,
no se limita en modo alguno la libre competencia ni se fomenta el
monopolio del producto que ampara una marca, sino que Unicamente se

prohibe el uso de ésta, es decir, la proteccidn marcaria se limita a proteger

Su uso v no la comercializacion del servicio o producto.116”

Conforme a lo anterior, el que se proteja a un titular de marca registrada sobre su
uso, no debe confundirse con que se proteja un monopolio o exclusividad sobre el
comercio de un producto o servicio, sino al hecho de que el registrar una marca,

otorga a su solicitante, el derecho al uso exclusivo del signo solicitado.*’

Una vez que la marca ha sido concedida, el titular puede cederla, gravarla, o
autorizar su uso a un tercero, sin embargo, para que dicha transmision, licencia o
gravamen pueda surtir efectos en contra de terceros el contrato correspondiente

debe ser inscrito en el IMPI.

“Articulo 143.- Los derechos que deriven de una solicitud de registro de
marca o los que confiere una marca registrada, podran gravarse o
transmitirse en los términos y con las formalidades que establece la
legislacion comun. Dicho gravamen o transmisién de derechos debera
inscribirse en el Instituto, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de

esta Ley, para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Podra solicitarse mediante una sola promocién la inscripcion de
transferencias de la titularidad de dos o mas solicitudes en tramite o de
dos 0 mas marcas registradas cuando quien transfiera y quien adquiera
sean las mismas personas en todos ellos. El solicitante debera identificar

cada una de las solicitudes o registros en los que se hara la inscripcion.

116 [TA]; 9a. Epoca; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; XIV, Agosto de 2001; P4g. 182

117 JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. pag. 85
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Las tarifas correspondientes se pagardn en funcién del numero de

solicitudes, o registros involucrados.”

Al conceder una licencia de uso de la marca, el licenciatario tendra los mismos
derechos y obligaciones sobre la misma, como si fuera el titular, lo cual es una
situacion que beneficia también al titular cuando éste necesite acreditar su
obligacion de uso mediante la utilizacion que realiza el licenciatario de la marca.
Esto se refuerza con lo establecido en el articulo 141 de la Ley de Propiedad

Industrial:

“Articulo 141.- El uso de la marca por el usuario que tenga concedida
licencia inscrita en el Instituto, se considerara como realizado por el titular

de la marca.

Para ceder o transmitir una marca, se consideraran ligados todos los
registros que sean idénticos o semejantes en grado de confusion y
amparen los mismos o similares productos o servicios. Asi, aunque no
sea sefalado en el contrato la cesion los derechos sobre todas las marcas
ligadas a una marca registrada, la transmision puede presumirse sobre
todas las marcas idénticas o parecidas en grado de confusién propiedad

del cedente, que amparen iguales o similares productos o servicios.”

La Marca registrada puede ser licenciada a terceros a través de un contrato de
licencia de uso de marca. La licencia podra ser exclusiva o no. Sin embargo, para
que surta efectos ante terceros, y en especial para que el uso realizado por el
licenciatario pueda ser en beneficio del licenciante, el contrato debe ser inscrito ante
el IMPI. Tanto el articulo 136 como el 137 de la Ley de la Propiedad Industrial
coinciden en que existe dicha posibilidad de licencia de uso respecto de las marcas
sobre las que se es titular de las mismas, pero requiere la formalidad de inscribirlo

en el IMPI para la entrada en vigor del convenio o licencia.
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“Articulo 136.- El titular de una marca registrada o en tramite podra
conceder, mediante convenio, licencia de uso a una 0 mas personas, con
relaciébn a todos o algunos de los productos o servicios a los que se
aplique dicha marca. La licencia debera ser inscrita en el Instituto para

gue pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

Articulo 137.- Para inscribir una licencia en el Instituto bastaréa formular la
solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta
Ley.”
En razén a lo anterior, el articulo 92 de la Ley de Propiedad Industrial menciona que
el registro de una marca por parte de un nuevo titular, no tendré efecto sobre alguien

gue esté usando una marca bajo la licencia o autorizacion del Titular respectivo.

“Articulo 92.- El registro de una marca no producira efecto alguno contra:

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma
marca u otra semejante en grado de confusion, para los mismos o
similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese
empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha
de presentacion de la solicitud de registro o del primer uso declarado en
ésta. El tercero tendra derecho a solicitar el registro de la marca, dentro
de los tres afios siguientes al dia en que fue publicado el registro, en cuyo
caso debera tramitar y obtener previamente la declaracion de nulidad de

éste, [...]"

Es importante considerar que a quien le sea concedida una licencia de uso de una
marca, debera de proporcionar siempre los productos o servicios procurando
mantener el nivel de calidad, y prestigio de los mismos y en consecuencia todas las

funciones de las marcas que conlleva el uso de la misma.

“Articulo 139.- Los productos que se vendan o los servicios que se presten

por el usuario deberan ser de la misma calidad que los fabricados o
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prestados por el titular de la marca. Ademas, esos productos o el
establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberan
indicar el nombre del usuario y demas datos que prevenga el reglamento

de esta Ley.”

Las formas de terminacion de la licencia de uso seran porque lo soliciten las partes

del convenio, por algun incidente con el registro de la marca, o por orden judicial.

“Articulo 138.- La cancelacion de la inscripcién de una licencia procedera

en los siguientes casos:

I.- Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a

quien se la haya concedido la licencia;

Il.- Por nulidad, caducidad o cancelacién del registro de marca, o cuando

se trate de marcas en tramite y no se obtenga el registro de las mismas,

y

[ll.- Por orden judicial.”

B. Uso conforme al Registro de la Marca

Este elemento es muy importante debido a que hace referencia a que una Marca
debe de ser usada de la manera tal como fue solicitada y por tanto otorgada su
autorizacion para Uso exclusivo por parte del IMPI. Dicho precepto se encuentra

establecido en el articulo 128 de la Ley de Propiedad Industrial:

“Articulo 128.- La marca debera usarse en territorio nacional, tal como fue

registrada o con modificaciones que no alteren su caracter distintivo.”

La solicitud de un Registro de Marca debe estar basada en el Uso real que el Titular
quiera dar a dicho signo, conforme a que cualquier variacion puede ocasionar la

Caducidad del Registro, debido a que el Uso de la Marca no se realice conforme a
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las disposiciones legales, esto es, tal como se registré o con variaciones que no

alteren la esencia de dicha marca.

Para determinar que seria un cambio substancial o no esencial en una Marca, lo
mas importante es que dicho cambio o elemento de modificacién de la misma no
vulnere su distintividad, es decir, la Marca puede sufrir ciertas variantes siempre y
cuando pueda seguir siendo identificada por el consumidor promedio y pueda seguir
representando al producto o servicio para la que fue disefiada. Este principio es
trascendental dentro de la Propiedad Industrial, y se ratifica con este criterio de la

Corte:

“MARCA, USO DE LA. NO SE ALTERA PORQUE SU PRESENTACION
DIFIERE POR ELEMENTOS, CUANDO SE CONSERVA EL CARACTER
DEFINITIVO.- Si bien es cierto que de acuerdo con los articulos 115y 117
de la Ley de Invenciones y Marcas el titular de una marca debe demostrar
el uso efectivo de la misma dentro de los tres afios siguientes a su registro
y que de no hacerlo se considerara extinguido de pleno derecho, y
asimismo que la marca debe usarse tal y como fue registrada, ya que su
uso en forma distinta traeria como consecuencia la extincién del registro,
previa declaratoria relativa, también lo es que, conforme al articulo 50.,
parrafo C-2 del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad

Industrial que invocan los quejosos, se permite el empleo de una marca

bajo una forma gque difiere por elementos, siempre y cuando éstos no

alteren el caracter distintivo de la marca en la forma en que fue registrada,

porgue alterar significa cambiar la esencia o forma de una cosa. 118"

118 Amparo en revision 934/85. Bjorn B. Vadillo y Smith Internacional, Inc. 18 de febrero de 1988. Unanimidad
de votos. Ponente: José Méndez Calderdn. Secretario: Héctor Fernando Pifiera Sanchez. CUARTO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO [TA]; 8a. Epoca; T.C.C;
Informes; Informe 1988, Parte I11; P4g. 170
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Al respecto, si se ha realizado una alteracion que el Titular ha permitido y que si

afecta lo esencial de la misma, se puede proceder a su cancelacion:

“Articulo 153.- Procederd la cancelacién del registro de una marca, si su
titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominacién
genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para
los cuales se registré, de tal modo que, en los medios comerciales y en el
uso generalizado por el publico, la marca haya perdido su caracter
distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se

aplique.”

La Legislacion vigente protege el Uso del Titular de la Marca al determinar que es
una infraccibn cuando aquel que no sea Titular o Licenciatario haga uso no
autorizado de la Marca, como se establece en la siguiente disposicion de la Ley de

la Propiedad Industrial:

“Articulo 213.- Son infracciones administrativas:[...]

IV.- Usar una marca parecida en grado de confusion a otra registrada,
para amparar los mismos o similares productos o servicios que los

protegidos por la registrada;

V.- Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada o
semejante en grado de confusion como elemento de un nombre comercial
0 de una denominacion o razon social, o viceversa, siempre que dichos
nombres, denominaciones 0 razones sociales estén relacionados con
establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por

la marca;

VI.- Usar, dentro de la zona geogréfica de la clientela efectiva o en
cualquier parte de la Republica, en el caso previsto por el articulo 105 de
esta Ley, un nombre comercial idéntico o semejante en grado de

confusidn, con otro que ya esté siendo usado por un tercero, para amparar
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un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar

giro;

VIl.- Usar como marcas las denominaciones, signos, simbolos, siglas o
emblemas a que se refiere el articulo 40. y las fracciones VII, VI, IX, XIlI,
XIl, XIV'y XV del articulo 90 de esta Ley;

VIIl.- Usar una marca previamente registrada o semejante en grado de
confusién como nombre comercial, denominaciéon o razén social o como
partes de éstos, de una persona fisica o moral cuya actividad sea la
produccién, importaciéon o comercializacion de bienes o servicios iguales
o similares a los que se aplica la marca registrada, sin el consentimiento,
manifestado por escrito, del titular del registro de marca o de la persona

gue tenga facultades para ello; [...]

XVIII.- Usar una marca registrada, sin el consentimiento de su titular o sin
la licencia respectiva, en productos o servicios iguales o similares a los

que la marca se aplique;]...]

XXVI.- Usar la combinacion de signos distintivos, elementos operativos y
de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o
similares en grado de confusion a otros protegidos por esta Ley y que por
su uso causen o induzcan al publico a confusion, error o engafo, por
hacer creer o suponer la existencia de una relacién entre el titular de los
derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos
operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia

desleal en los términos de la fraccién | de este mismo articulo;[...]"

Es decir, no sélo constituye un delito utilizar una marca conforme fue registrada sin
la autorizacion debida, sino hacerle algan cambio y aparentar que no es la misma,
siendo esta bastante parecida, o que se pueda percibir que la modificacion se hizo
con el pretexto de que no fuese transgredida la original, porque finalmente se esta
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vulnerado el caracter distintivo de la misma y el derecho exclusivo que otorga al

Titular el Registro de dicha Marca.

C. Uso en el comercio

Finalmente el tercer elemento hace referencia al uso de la marca dentro del
comercio, es decir, que la marca realmente sea utilizada con el fin de promover la
distincién sobre un producto o servicio dentro del comercio, es decir, con respecto

a otros bienes o servicios de la misma especie.

El uso en el comercio se entiende como la aplicacién de la marca a productos y/o
servicios de los que se busca obtener un beneficio lucrativo. Dicho uso se contempla

en el articulo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial:

“ARTICULO 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 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.”

Por la misma naturaleza mercantil de los productos o servicios a los que se aplican
las marcas, se puede considerar que la simple integracion de un producto al
“mercado de prueba”, lo cual es una costumbre de los comerciantes, puede
valorarse como un minimo uso, y puede ser considerado para efectos de la

legislaciébn marcaria como un uso en el comercio.'*

Para determinar el alcance del uso en el comercio, se consideran dos factores: la

clase que limita el registro de la marca a la aplicacion especifica de un solo tipo de

119 \VAZQUEZ DEL MERCADO, Oscar. Ob. Cit. pag. 133
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productos y servicios; y que el titular no permita que la marca se convierta en la

designacion genérica de un producto.

“Articulo 153.- Procedera la cancelacién del registro de una marca, si su
titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominacion
genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para
los cuales se registré, de tal modo que, en los medios comerciales y en el
uso generalizado por el publico, la marca haya perdido su caracter
distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se

aplique.”

A este ultimo respecto el énfasis en la legislacion es que la marca debe de conservar
su caracteristica distintiva, es decir, que la marca no se vuelva genérica o coloquial.
El hecho de que la marca pierda su elemento distintivo, afecta al titular al permitir

que cualquier tercero con interés juridico pueda pedir su cancelacion.

En México existen diversas marcas que son usadas por el pablico consumidor como
genéricos de los productos que protegen, por ejemplo: “Kleenex” en pafiuelos
desechables; “Curita” en tiras plasticas para curar heridas; “Aspirina” en
medicamento para curar el dolor de cabeza; “Bimbo” en pan para sandwich; “Pritt”

en barra adhesiva; “Rimmel” en mascara para pestafias; y un largo etcétera.

Lo anterior son sélo algunos ejemplos de la perdida de distintividad y que la marca
se convierta en una denominacion genérica, y de llegar dicha situacién a un litigio,
no hay forma de probar que no se tolera el uso genérico de la marca. Por lo tanto,
se debe insistir por parte de los titulares tomar medidas preventivas, como por
ejemplo para los anuncios de publicidad de un supermercado, se evite hacer

referencias tales como “Pan Bimbo de oferta” o “Rimmel de oferta”.1

120 JALIFE DAHER, Mauricio. Ob. Cit. pag. 286.
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V. Finalidad del Uso en la Legislacién Mexicana de Marcas

Conforme al desarrollo del presente estudio, se ha podido presentar un esquema
gue demuestra la importancia juridica del concepto de uso dentro de la legislaciéon
especializada, asi como la aplicacion del concepto. Sin embargo, lo mas importante
referente al elemento del uso de las marcas corresponde a su trascendencia para
conservar el registro de las mismas, siendo la autoridad encargada de la ejecucion

de las medidas necesarias en caso de carecer del mismo:

“Articulo 155.- La declaracion de nulidad, caducidad o cancelacién del
registro de una marca, se hara administrativamente por el Instituto de
oficio, a peticién de parte o del Ministerio Publico Federal, cuando tenga
algun interés la Federacion. La caducidad a la que se refiere la fraccion |
del articulo 152 de esta Ley, no requerira de declaracion administrativa

por parte del Instituto.”

La legislacion contempla la aplicacion del concepto de uso de marcas en los

siguientes eventos:

A. Requisito de mantenimiento

El articulo 130 de la Ley de Propiedad Industrial establece que:

“Articulo 130.- Si una marca no es usada durante tres afios consecutivos
en los productos o servicios para los que fue registrada, procedera la
caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga
concedida licencia inscrita la hubiese usado durante los tres afios
consecutivos inmediatos anteriores a la presentacion de la solicitud de
declaracion administrativa de caducidad, o que existan circunstancias
surgidas independientemente de la voluntad del titular de la marca que
constituyan un obstéculo para el uso de la misma, tales como restricciones
a la importacién u otros requisitos gubernamentales aplicables a los

bienes o servicios a los que se aplique la marca.”
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Es decir, si una marca registrada, no es usada durante tres aflos consecutivos,
puede proceder por parte de un tercero interesado la caducidad de su registro, es
decir, por falta de uso, el titular podria perder su derecho sobre la marca, por lo que
es un factor preponderante el uso para mantener y probar su interés en la

conservacion del registro de la misma.

B. Requisito de Renovacion

Conforme a lo preceptuado en los articulos 95, 133, 134 y 135 de la Ley de la
Propiedad Industrial:

“Articulo 95.- El registro de marca tendra una vigencia de diez afios
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud y podra

renovarse por periodos de la misma duracion.

Articulo 133.- La renovacion del registro de una marca debera solicitarse
por el titular dentro de los seis meses anteriores al vencimiento de su
vigencia. Sin embargo, el Instituto dara tramite a aquellas solicitudes que
se presenten dentro de un plazo de seis meses posteriores a la
terminacién de la vigencia del registro. Vencido este plazo sin que se

presente la solicitud de renovacion, el registro caducara.

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

al contemplado en el articulo 130 de esta Ley, sin causa justificada.

Articulo 135.- Si una misma marca se encuentra registrada para proteger
determinados productos o servicios, bastara que proceda la renovacion

en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a
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todos los registros, previa presentacion del comprobante de pago de las

tarifas correspondientes.”

Para renovar el registro de una marca, tendra que declararse el interés juridico en
la conservacioén de los derechos, y por tanto, declarar el uso de la marca en cuestion.
Anteriormente dicho uso podia probarse al presentar comprobantes fisicos que
acreditaban efectivamente la realizacion del uso de la marca en la clase,
condiciones y productos para la que fue registrada; hoy en dia es suficiente la simple
declaracion “bajo protesta de decir verdad” de uso de la marca en dichos términos.

C. Causal de Caducidad
La marca registrada caduca en los siguientes casos:

a) Cuando no sea renovada.- En este caso la caducidad opera sin necesidad

de una declaratoria expresa por parte del IMPI.

b) Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afios anteriores a la
solicitud de caducidad presentada por un tercero con interés juridico, salvo que
exista causa que a juicio del IMPI justifique su inactividad. Cabe subrayar que la
caducidad operara desde la fecha en que el IMPI la decrete —después de haber
seguido el procedimiento y obtener resolucion ejecutoria de la declaracion

administrativa de caducidad— y no desde que la marca dej6 de usarse.

D. Causal de Nulidad

Un registro de marca puede ser anulado en los siguientes supuestos:

a) Se hubiese otorgado en contravencion a las disposiciones de la Ley de

Propiedad Industrial o la vigente en la época de su registro.

b) Cuando un tercero acredite haber usado con anterioridad y de forma
ininterrumpida, en México o en el extranjero, la misma marca o una semejante en

grado de confusién, en idénticos o similares productos o servicios.
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C) Se hubiese concedido en base a datos falsos contenidos en la solicitud.

d) Exista error, inadvertencia o diferencia de apreciacién en su otorgamiento, en
virtud de que existia una marca registrada anterior, idéntica o semejante en grado

de confusion, para amparar iguales o similares productos o servicios.

e) Se hubiese otorgado al agente, representante, distribuidor o usuario del titular
de una marca registrada en el extranjero. En este supuesto, y en virtud del nexo
entre el titular de la marca en el extranjero y la persona que la registra en México,

el registro se considera obtenido de mala fe.

E. Causal de Cancelacion

La Cancelacién de una marca se dara cuando el titular de la misma haya permitido
que esta se vuelva una denominacion genérica, como en los ejemplos citados
anteriormente en la que se permita decir Pan Bimbo, en lugar de Pan de Caja Marca

Bimbo.

Lo anterior, conforme a lo que establece la Ley de la Propiedad Industrial, en los

siguientes articulos:

“Articulo 153.- Procedera la cancelacién del registro de una marca, si su
titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominacion
genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para
los cuales se registré, de tal modo que, en los medios comerciales y en el
uso generalizado por el publico, la marca haya perdido su caracter

distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.

Articulo 154.- El titular de una marca registrada podra solicitar por escrito,
en cualquier tiempo, la cancelacion de su registro. El Instituto podra
requerir la ratificacién 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 hara administrativamente por el Instituto de
oficio, a peticiéon de parte o del Ministerio Publico Federal, cuando tenga

algun interés la Federacion.

F. Generacion de la Marca Notoriamente Conocida o Marca
Famosa
Para efectos de su estimacioén o declaracion por el IMPI, se entendera que una
marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoria del publico

consumidor.

En el Capitulo Il BIS de la Ley de la Propiedad Industrial, denominado “De las

Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas” se establece lo siguiente:

“Articulo 98 bis. Para efectos de su estimacion o declaracién por el
Instituto, se entenderd que una marca es notoriamente conocida en
México, cuando un sector determinado del publico o de los circulos
comerciales del pais, conoce la marca como consecuencia de las
actividades comerciales desarrolladas en México o en el extranjero por
una persona que emplea esa marca en relaciébn con sus productos o
servicios o bien, como consecuencia de la promocién o publicidad de la

misma.

Para efectos de su estimacién o declaracién por el Instituto, se entendera
gue una marca es famosa en México, cuando sea conocida por la mayoria

del publico consumidor.

A efecto de demostrar la notoriedad o fama de la marca, podran

emplearse todos los medios probatorios permitidos por esta Ley.
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Articulo 98 bis-1. La declaratoria o cualquiera de sus actualizaciones
constituyen un acto administrativo por medio del cual el Instituto declara,
con base en los elementos de prueba aportados, que las condiciones por
virtud de las cuales una marca es notoriamente conocida o famosa,

subsisten al tiempo en que el acto se emite.

Los impedimentos previstos en el articulo 90 fracciones XV y XV bis, para
la proteccion de marcas notoriamente conocidas o famosas, se aplicaran

con independencia de que éstas se encuentren registradas o declaradas.

Sin embargo, para que el titular de una marca pueda obtener declaratoria,
la misma debe estar registrada en México y amparar los productos o

servicios en los que la marca originé su notoriedad o fama.

Articulo 98 bis-2. Para efectos de obtener la declaratoria de notoriedad o

fama, el solicitante debera aportar, entre otros, los siguientes datos:

I. El sector del publico integrado por los consumidores reales o potenciales
gue identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta ampara,
basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro medio

permitido por la ley.

Il. Otros sectores del publico diversos a los consumidores reales o
potenciales que identifiquen la marca con los productos o servicios que
ésta ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier

otro medio permitido por la ley.

lll. Los circulos comerciales integrados por los comerciantes, industriales
o prestadores de servicios relacionados con el género de productos o
servicios, que identifiquen la marca con los productos o servicios que ésta
ampara, basados en una encuesta o estudio de mercado o cualquier otro

medio permitido por la ley.
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IV. La fecha de primer uso de la marca en México y en su caso en el

extranjero.

V. El tiempo de uso continuo de la marca en México y en su caso en el

extranjero.

VI. Los canales de comercializacion en México y en su caso en el

extranjero.

VII. Los medios de difusion de la marca en México y en su caso en el

extranjero.

VIII. El tiempo de publicidad efectiva de la marca en México y en su caso

en el extranjero.

IX. La inversion realizada durante los 3 ultimos afios en publicidad o

promocion de la marca en México y en su caso en el extranjero.
X. El 4rea geografica de influencia efectiva de la marca.

XI. El volumen de ventas de los productos o los ingresos percibidos por la
prestacién de los servicios amparados bajo la marca, durante los ultimos

3 afios.

XIl. El valor econémico que representa la marca, en el capital contable de
la compafiia titular de ésta o conforme a avalio que de la misma se

realice.
XIIl. Los registros de la marca en México y en su caso en el extranjero.

XIV. Las franquicias y licencias que respecto a la marca hayan sido

otorgadas.

XV. El porcentaje de la participacion de la marca en el sector o segmento

correspondiente del mercado.”
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El uso reiterado del registro de marca o simplemente el uso sin registro permea a
la comunidad que lo usa, incluso extendiéndose al extranjero, haciendo que dicha
marca sea conocida por el sector de publico consumidor o bien por la mayoria del
publico consumidor, todo esto derivado del Uso, ya sea constante, o bien de
campafas publicitarias muy fuertes y con acceso a mayores consumidores

(television).

Un ejemplo de dichas marcas que por el uso se han convertido en marcas famosas
y son conocidos casi por cualquier tipo de consumidor, es el caso de COCA COLA,
PEPSICOLA o PEPSI, SABRITAS, cuya naturaleza de alimentos o bebidas, como
necesidad basica del ser humano ocasiona la permeabilidad y el conocimiento de

dichas marcas en la mayoria de los consumidores.
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CAPITULO 4.- TRANSMISION DEL USO EN EL CONTRATO DE
CESION DE MARCAS

Sumario: I.-TRANSMISION DEL USO DE LA MARCA; II.-APLICABILIDAD DEL
CONTRATO DE CESION,; Ill.- PROPUESTA

l. Transmision del Uso de la Marca

Existen diferentes situaciones en la practica legal, que han suscitado la inquietud de

determinar el nivel de trascendencia respecto del uso de una marca.
Hay tres ejemplos que considero engloban la mayoria de las situaciones:
0] Falta de transmision de uso en la adquisicion de la marca
(i) Posibilidad de transmision de uso y no del registro de la marca

(i)  Problemética del uso en relacion con lo dispuesto en los articulos
134,135y 152 de la Ley Propiedad Industrial.

(1) Falta de transmision de Uso en la Adquisicion de la Marca.

Toda marca, como bien que es, aunque sea incorporeo, es susceptible de
transmision, debido a su valor pecuniario y econémico. Al momento de que un titular
decide hacer la transmision de la misma, puede generarse la situacion de que se
haga entrega de los registros de marcas, y nada mas. En el contrato se hace
mencion de que el registro pasara de la titularidad de A para B y a la firma del mismo,

se toma por formalizado el acto.

Pero suele suceder que al cabo de un determinado tiempo, dichos registros tenian

vicios, al no haber sido renovados en tiempo y forma conforme a lo estipulado en la
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Legislacion. Desgraciadamente los que firmaron el contrato de cesion de las marcas
pueden ya no estar localizables, o la empresa que era la titular original de dichos
registros pudo ya haber desaparecido, es entonces que corresponde al nuevo

Titular hacer la renovacion, de las ahora, sus marcas.

En estos casos, conforme a lo estipulado en los articulos 130 y 134 de la Ley de
Propiedad Industrial 2, el titular deberé declara bajo protesta de decir verdad haber
utilizado dichas marcas de manera ininterrumpida, de manera continua, conforme a

su registro ademas de para los productos y servicios que fueron registradas.

El nuevo titular pudo haber adquirido los registros de las marcas, 0 no consiente de
gue era un paquete de marcas para tal o cual servicio o producto, o simplemente
pudo haberse convertido en titular porque adquiriria una empresa, la restructurd
para mejor funcionamiento y junto con ello venian incluidos los registros, el

problema es que no tiene fuente alguna para probar su Uso.

Puede darse el caso también de que exista un tercero perjudicado por la adquisicion
del nuevo titular de los registros de las marcas, y que demande su caducidad porque
el si tenga las pruebas fehacientes de que no se han usado las Marcas en tres afios

consecutivos, o porque no han sido utilizadas conforme el Registro.

En dichas situaciones el titular se encuentra en estado de indefension, no hay forma
de que pueda el acreditar el uso, y una prueba que podria ser el Contrato de cesién

121 Articulo 130.- Si una marca no es usada durante tres afios consecutivos en los productos o servicios para los
que fue registrada, procedera la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga concedida
licencia inscrita la hubiese usado durante los tres afios consecutivos inmediatos anteriores a la presentacion de
la solicitud de declaracion administrativa de caducidad, o que existan circunstancias surgidas
independientemente de la voluntad del titular de la marca que constituyan un obstaculo para el uso de la misma,
tales como restricciones a la importacion u otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o servicios
a los que se aplique la marca.

Articulo 134.- La renovacion del registro de una marca solo procedera si el interesado presenta el comprobante
del pago de la tarifa correspondiente y manifiesta, por escrito y bajo protesta de decir verdad, usar la marca en
por lo menos uno de los productos o servicios a los que se aplique y no haber interrumpido dicho uso por un
plazo igual o mayor al contemplado en el articulo 130 de esta Ley, sin causa justificada.
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de las marcas, no logra constituirlo, porque por lo general, las partes interesadas y
los abogados no estipulan la situacion de uso de las marcas, sus antecedentes
registrales, etc. y no se previé la translacion o entrega de las pruebas de uso
correspondientes, 0 se omite establecer clausulas respecto del uso continuo de

dichas marcas.

Para las grandes corporaciones, existe la posibilidad de solicitar un “due diligence”,
es decir, una auditoria especializada encargada a firmas de abogados
especializados en la materia. Sin embargo por lo general no se procede de esa
manera. Es una buena medida preventiva para evitar sorpresas desagradables al
respecto de la adquisicién de los registros de marcas, pero eso no significa que
dicho proceso sea contemplado en los contratos celebrados en general, y tampoco

esta estipulado en las leyes especializadas en la materia.

Los contratos de cesion son muy breves en cuanto a su contenido y alcance, y se
asume la buena fe y ausencia de vicios al momento de contratar, pero la carga de
la prueba de uso marcario corresponde al nuevo titular de los registros, y no hay
norma alguna que estipule la posibilidad de aludir a dafios y perjuicios y
compensacion de los mismos por haber transmitido las marcas, mas no las pruebas

de su uso.

Dicha situacién acarrea grandes perjuicios y costos para el nuevo titular, porque al
momento de adquirir lo registros de las marcas, por obvias razones, no asumio que

podria suscitar dicho tipo de conflictos.

(i) Posibilidad de transmisién de Uso y no del registro de la Marca

Conforme a lo estipulado en el articulo 92 de la Ley de Propiedad Industrial, en su

fraccion | 2, un Registro de Marca no produce su efecto de conceder el uso

122 Articulo 92.- El registro de una marca no producira efecto alguno contra:
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exclusivo sobre un signo distintivo a quien tramita dicho registro, si existe un tercero
que de buena fe usaba con anterioridad el mismo o semejante signo distintivo en
grado de confusién, para el mismo tipo de productos o servicios, por lo que se le
reconoce el derecho de Uso al comerciante o productor que ha utilizado dicha
marca, pero puede solicitar su registro solo si previamente solicito la declaracion de

nulidad de la marca registrada.

En este entendido, el que se utilice la marca, puede tener la posibilidad de accionar
un litigio en contra del titular de un registro marcario, sin solicitar un registro, porque
precisamente la Ley prevé que es necesario una previa declaratoria de nulidad del

registro de la marca para que pueda conceder un nuevo registro.

Pero con dicho reconocimiento legal, cabe la posibilidad de que al transferir el uso
de la marca, se permita ceder los derechos litigiosos en contra de un tercero, dado
que finalmente la ley esta reconociendo al usuario de la marca, por haber hecho uso
de la misma, y no deja claro que dicho reconocimiento es solo con la finalidad de
mantener un normatividad justa para todos los usuarios de marcas, y que debe

evitarse ante todo los abusos sobre las mismas.

(i)  Problematica del Uso en relacion con lo dispuesto en el articulo
134,135y 152 de la Ley Propiedad Industrial.

Conforme a lo establecido en los articulos 135 de la Ley de Propiedad Industrial, si

existen varios registros de una marca para proteger productos o servicios en

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de
confusién, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a
usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de registro o del
primer uso declarado en ésta. El tercero tendra derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres afios
siguientes al dia en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberd tramitar y obtener previamente la
declaracién de nulidad de éste
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diversas clases, pero se realiza so6lo la renovacion de uno de ellos, eso da por

entendido que la renovacion se aplica para todos los demas registros.

“Articulo 135.- Si una misma marca se encuentra registrada para proteger
determinados productos o servicios, bastard que proceda la renovacion
en alguno de dichos registros para que su uso surta efectos y beneficie a
todos los registros, previa presentacion del comprobante de pago de las

tarifas correspondientes.”

Sin embargo, en el articulo 152 de la Ley de Propiedad Industrial, se establece que
una marca caduca cuando no se renueve con las formalidades que para dicho

tramite se establecen en la ley:
“Articulo 152.- El registro caducara en los siguientes casos:
|.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, [...]."

Pero conforme al articulo 134 de Ley de Propiedad Industrial, para que una marca

pueda renovarse, deberd demostrarse el Uso de la misma:

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

al contemplado [...].”

Y en la fraccion 1l del articulo 152 se menciona que si una Marca no es usada

durante tres afios de manera consecutiva, procedera la caducidad de la misma:
“Articulo 152.- El registro caducara en los siguientes casos:]...]

Il.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres afios

consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de declaracion
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administrativa de caducidad, salvo que exista causa justificada a juicio del

Instituto.”
Existe una contradiccion.

Si se entiende que con la renovacién de uno solo de los registros, aplica para los
demas, pero estos no han sido usados, se estarian ante una falsedad de
declaracién, porque implica que la renovacion es porque efectivamente estan en
Uso las marcas, entonces no podria caducar las marcas si se realiza la renovacion

de una sola de ellas, aunque no estén en uso.

La claridad en la disposicion que establece la renovacion basada unicamente en la
declaracién de Uso bajo protesta de decir verdad y la disposicion de una causal de
nulidad cuando se acredite que dicha declaracién es falsa, también estan en
contradiccion con la disposicién anterior, y el articulo 151 solo contempla la nulidad
marcaria derivada del momento de emision del acto administrativo y no asi de la

falsa renovacion.

En el mismo sentido, en varios expedientes del IMPI, he encontrado ejemplos de
oficios en los cuales se declara que no es necesaria la declaracion de uso, porque

dicho tramite no esta contemplado en la legislacion.
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DIRECCION DIVISIONAL DE MARCAS
COORDINACION DEPARTAMENTAL DE CONSERVACION DE
DERECHOS.

| MARCA: 138575

B
Asunto: Se acusa recibo del escrito que se contesta.

EMRIQUE Z5
México, D.F. a 04 DE JULIO DE 2008.

MANUEL MARTIN SOTO BUTIERREZ
HAMBURGO # 260, COL.
06600 MEXICO, D.F.

Por medio del presente, se acusa recibo del escrito presentado en este Instituto el 25 DE ABRIL DE 2008, y se
comunica que ha sido integrado a su expediente. No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que el
tramite sefialado por usted comeo “declaracidn de use," no se encuentra contemplado en la Ley de la Propiedad
Industrial, por le que no es necesaria su presentacion.

El suserito firma el presente oficio con fundamento en lo dispuesto por los articulos 6° fraccion ll y 7° BIS 2 de
la Ley de ia Propiedad Industrial; articulos 1°, 3° fraccién V, inciso b), subindices i) y iv) primero y segundo
guidn respectivamente, 4°, 5%, 11 dltimo pérrafo y 13 fracciones I, Il, I, IV, V, VI y VIl del Reglamento del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; articulos 1°, 3°, 6% incisos b), d), &), f), parrafos antependiltime,
pendltimo y Uitimo del Acuerdo que delega facultades en los Directores Generales Adjuntos, Coordinador,
Directores Divisionales, Titulares de las Oficinas Regionales, Subdirectores Divisionales, Coordinadores
Departamentales y ofros Subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; y articulos 1°, 3°, 4°, 5°
fraccidn V, inciso b), subindices i) y iv) primero y segunde guién respectivamente, 17 Fracciones 1, I, I, IV, V,
Wiy VIl, 28 y 31 del Estatuto Orgénico del Instituto Mexicano de la Propledad Industrial.

ATENTAMENTE
EL SUPERVISOR ANALISTA

SALV R GUEZ RODRIGUEZ

Por tanto, dichas disposiciones contravienen la certeza y seguridad juridica que

debe proporcionar la ley especializada en la materia para los Titulares de Marcas.
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Il. Aplicabilidad del Contrato de Cesidn

Conforme a lo anterior podemos afirmar que existe un principio fundamental que no
es contemplado actualmente: el uso marcario es un elemento intrinseco vy

determinante del estatus juridico de una marca.

El no considerar el uso marcario con su debida importancia no sélo provoca dafios
colaterales a los titulares de las mismas, sino que contravienen principios
fundamentales del derecho, tales como el de certeza juridica en los actos revestidos

con la formalidad legal de los contratos.

No hay motivo alguno que pudiera hacer surgir la duda razonable respecto de que
si el contrato de cesion es el modelo adecuado y necesario para transmitir el Uso
de las marcas, y es que, conforme a lo ya analizado, es el instrumento juridico
idoneo por medio del cual, las partes ademas de poder manifestar lo que a su interés
convenga, es un instrumento que facilmente puede adaptarse a la materia

especifica para el que este planteado el contenido del Contrato.

Por otro lado, dada la naturaleza juridica de las Marcas, no es posible que se diera
con toda formalidad la transmision de la marcas, de no ser por medio del Contrato
de Cesién, por medio del cual, se deben ceder todos y cada uno de los derechos

gue intrinsecamente posee el Titular de una Marca.

Es de suma importancia establecer como antecedente los contratos la necesidad
de hacer hincapié en el concepto de Uso de las marcas como elemento de las
mismas, ligado ademas al registro, es decir, un elemento mas intrinseco y necesario

por incluir, debido a que por si s6lo no cuenta con una regulacién especifica.

Al establecer las partes firmantes del contrato de cesion el estatus del uso marcario
y el estatus de los registros marcarios, quedaria adicionalmente entendido que se
cuenta por demas con un contrato que ademas de estar apegado a la normatividad,

busca evitar conflictos derivados por algun uso o registro con terceros, el cedente
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estaria garantizando la buena fe de la transmision de las marcas de manera integra

y completa.

La Legislacion no ha regulado como es necesario el contrato de cesién, por lo
mismo, pareciera carecer de importancia, y las lagunas juridicas de la Ley de
Propiedad Industrial, pese a las leyes supletorias, provocan un vacio que afecta a

quien recibe la Cesion de la o las Marcas.

1. Propuesta

La titularidad de la Marca puede darse, no solo por tener los registros, puede ser
reconocida por haber usado las marcas, motivo por el cual, dentro del Contrato de
Cesion, se debe proponer a las partes una clausula que haga énfasis en dicho
precepto, es decir no solo hacer mencién de la transmision de los registros, sino

también de los usos marcarios.

La Propuesta de esta investigacion es que mientras no exista una regulacion juridica
integral y adecuada a las necesidades de la practica legal entre los particulares, son
ellos quienes, considerando el Contrato como norma juridica privada, determinen la
integracion de un parrafo donde se haga mencion clara y expresa de que el
elemento de uso de una marca se cede en conjunto, relacién y unido de manera

automatica a la cesion de las marcas.

Los contratos de cesién no pueden ser documentos de simple tramitologia, por el
contrario, deberia de considerarse en su contenido que prevean todos y cada uno
de los supuestos anteriores. Es muy importante que, aunque no esté previsto en la
legislacion, los estudiosos y participes del derecho en el dia a dia, entiendan y
consideren la importancia fundamental del uso marcario, y transmitan dicha

importancia al permitir que el Uso de las marcas, sea cedido junto con su registro,
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con todos los derecho y obligaciones que eso conlleva, siendo de buena fe y

contractual y formalmente correcto.

Por lo mismo, hasta que no exista una reforma legislativa trascendente en la
materia, siendo por ahora sélo responsabilidad de los particulares evitar posibles
conflictos, como parte de la propuesta de esta Tesis se anexa un ejemplo basico de
un contrato de cesion que considero contempla las necesidades de los particulares,
a la vez que cumple con los requisitos legislativos, aunado a su vez a complementar
las lagunas legales, siendo asi un instrumento que pretende garantizar certeza
juridica integramente a las partes, siendo una de las principales responsabilidades

para quienes ejercemos el Derecho en la practica diaria.
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PROPUESTA DE CONTRATO DE CESION

CONTRATO DE CESION DE DERECHOS DE MARCAS (EL “CONTRATO”) QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE [*], S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR REPRESENTANTE LEGAL EL SENOR ESTEBAN ENRIQUE
MAJANO LAINEZ (EN LO SUCESIVO EL "CEDENTE"), Y POR OTRA PARTE
[*], LTD. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU REPRESENTANTE LEGAL
FERNANDO POMA (EN LO SUCESIVO EL "CESIONARIQO™), DE ACUERDO
CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- Declara el CEDENTE por conducto de su representante legal:

a) Que es una sociedad mercantil debidamente constituida, organizada, y existente
conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos (“México”).

b) Que su representante tiene las facultades y poderes suficientes y necesarios para
celebrar el presente Contrato; facultades y poderes que no han sido modificados,
revocados o limitados a la fecha de la celebracion del presente Contrato.

c) Ser titular en México de las siguientes marcas (las “Marcas”):

DENOMINACION CLASE/TIPO REGISTRO EXPEDIENTE

Lo anterior conforme a los referidos expedientes que constan en el Instituto
Mexicano de Propiedad Industrial (“IMPI1”), mismas que cuentan con los disefios
adjuntos al presente como Anexo “A”. Asimismo declara el Cedente que dichas
marcas se encuentran vigentes y surtiendo todos sus efectos legales en México.
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d) Que es su deseo ceder el registro y uso de las Marcas de manera definitiva en los
términos y condiciones establecidos en este Contrato.

I1.- Declara el CESIONARIO por conducto de su representante legal:

a) Que es una sociedad mercantil debidamente constituida, organizada, y existente
conforme a las leyes del Estado de Florida en los Estados Unidos de América
(“E.U.A.").

b) Que su representante tiene las facultades y poderes suficientes y necesarios para
celebrar el presente Contrato; facultades y poderes que no han sido modificados,
revocados o limitados a la fecha de la celebracion del presente Contrato.

Ambas Partes declaran que es su deseo celebrar y al efecto celebran el presente
Contrato al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El CEDENTE cede y en consecuencia transmite el registro y uso al
CESIONARIO, gquien a su vez acepta y tiene por transferidos, los derechos y
obligaciones que se derivan de las Marcas mencionadas en el inciso (c) del capitulo de
Declaraciones del CEDENTE.

SEGUNDA.- Como consecuencia de esta cesion de derechos, el CESIONARIO quedara
en lo sucesivo como unico titular de las MARCAS.

TERCERA.- El CEDENTE acepta y reconoce que las MARCAS materia de este
Contrato, y cualesquiera otros derechos derivados, incluyendo los derivados del uso de
las mismas, pasan a ser propiedad exclusiva del CESIONARIO.

CUARTA.- Las partes acuerdan que la cesion de derechos de las MARCAS por parte
del CEDENTE a favor del CESIONARIO sera a titulo gratuito.

QUINTA.- Los derechos oficiales y honorarios que se generen con motivo los tramites
derivados de la inscripcion o registro del Contrato que contiene la cesion de derechos
de las Marcas ante la autoridad competente, correrdn por cuenta y a cargo del
CESIONARIO.

SEXTA.- Por medio del presente Contrato, las partes otorgan un poder especial a favor
de los sefiores: [*] y Elisa Guadalupe Haro Mufioz; en forma indistinta, para que en
nombre y representacion de ambas partes, conjunta o separadamente, acudan ante el
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IMPI a inscribir el Contrato en los expedientes de los registros de las Marcas
mencionados anteriormente y realicen cualquier otro tipo de tramite que sea necesario
para obtener dicha inscripcion.

Asimismo, quedan autorizadas dichas personas para oir y recibir notificaciones,
presentar y recoger toda clase de documentos y hacer toda clase de pagos que sean
necesarios para el debido cumplimiento de su mandato, todas las demas facultades que
se le confiera en términos amplios del articulo 19 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, asi como las disposiciones aplicables de la Ley de Propiedad Industrial
y su respectivo Reglamento.

SEPTIMO.- Para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato de
Cesion de Derechos, las partes convienen sujetarse a la Legislacion vigente en México y
someterse a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales de la Ciudad de México,
Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero que por razén de domicilio o
vecindad tengan o llegaren a adquirir en lo futuro, o pudiera corresponderles.

(Espacio dejado intencionalmente en blanco, se pasa a hojas de firma)

(***)
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LEIDO QUE FUE POR LA PARTES EL PRESENTE INSTRUMENTO, QUIENES
CONOCIENDO SU CONTENIDO Y ALCANCE, HAN CELEBRADO EL
PRESENTE EL DIA [*] DEL MES [*] DEL ANO 2013.

“CEDENTE” “CESIONARIO”
[*], S.A. DE C.V. [*], LTD.
FIRMA FIRMA
NOMBRE: [*] NOMBRE: [*]
CARGO: CARGO:
TESTIGO TESTIGO
FIRMA FIRMA
NOMBRE: NOMBRE:

DIRECCION: DIRECCION:
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CONCLUSIONES

Una Empresa es un organismo econdmico que concretiza los factores
de la produccion, para satisfacer las necesidades identificadas en un
grupo de la sociedad, al gue va enfocada su produccidén o servicios,
para lo que combina y organiza una serie de elementos personales y
reales que operan en funcion de obtener un lucro y beneficio

econdmico.

La Empresa para la realizacién de sus operaciones comerciales utiliza
una figura juridica mundialmente aceptada: el Contrato. Conceptos
basicos para comprender al Contrato son necesarios para comprender

sus fundamentos.

El Negocio Juridico es cuando un acto juridico, ademas de constituir un
hecho que tenga consecuencias juridicas por la voluntad de las partes,
dicha voluntad constituya una norma dentro de larelacién juridicay se

convierta en una norma con vigencia como ley.

El Cédigo Civil Federal establece un desarrollo sistemético y sucesivo
de distintas figuras juridicas; y reconoce al Contrato como principal
fuente de las obligaciones.

El Convenio es el género, y el Contrato es laespecie: el elemento comun
de ambas figuras juridicas es el acuerdo de voluntades que se supone
en ambos casos. Pero la diferencia son los efectos de producidos por
ambos, pues mientras que el Convenio puede transferir, modificar o
extinguir obligaciones, el Contrato crea, produce o transfiere derechos

y obligaciones.
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VI.

VII.

VIII.

Los Elementos Esenciales del Contrato, son indispensables para que
ocurra un Contrato, y sin los cuales el Contrato no es susceptible de

existir como tal, y son: el Consentimiento y el Objeto.

Los Elementos de Validez de un Contrato son aquellos sin los cuales
no podemos considerar a un Contrato legal, debido a que no cumple
con los requisitos juridicos minimos para que pueda ser exigido
conforme alos alcances y el contenido pactado y estos son: capacidad
legal de las partes, ausencia de vicios en el consentimiento, objeto o fin

licito y falta de formalidad en el Contrato.

Las obligaciones civiles son aquellas que estan protegidas por la ley,
se hallan provistas de accion para ejercerse contra el patrimonio del
deudor o la indemnizaciéon por incumplimiento. En cambio, las
obligaciones mercantiles son aquellas que se derivan de actos
celebrados entre comerciantes, respecto de mercancias y con el fin de
especulacion comercial y la obtencion de lucro. los Contratos
Mercantiles tienen determinados elementos que son contemplados por
la ley y los usos mercantiles, y constituyen elementos fundamentales

para constituir sus caracteristicas pecuniarias y econémicas.

El Contrato de Cesion es una figura innovadora que permite la
sustitucion completa de una de las partes en un contrato bilateral
respecto de todas y cada una de las consecuencias juridicas derivadas
del mismo. Por medio de la Cesién de Derechos se opera el cambio en
la personadel acreedor, porque el cesionario de los derechos de crédito
asume la titularidad que anteriormente correspondia al cedente en
relacion con el mismo crédito y deudor; sin que sea necesario para ello
obtener el consentimiento de este ultimo y sin que la relacién juridica

sufra alteracion.
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XI.

XIl.

XIII.

Las instituciones del derecho mercantii se encuentran
insuficientemente reguladas y en ocasiones ni siquiera existen normas
qgue den solucién a los problemas que surgen en este campo del
Derecho Privado. Por ello es que el legislador ha pretendido encontrar
la solucion a ese importante vacio estableciendo un régimen jerarquico
mediante la utilizacion de diversas fuentes supletorias en algunas de
las leyes mercantiles; tanto en la norma general, como en las
especiales, en donde destaca la aplicacion de los usos mercantiles y el

derecho comun.

La importancia del Contrato de Cesién radica en que, actualmente, es
un tipo de Contrato mayoritariamente utilizado para todos aquellos
casos en los que la Ley no determina especificamente una manera de
transmitir un determinado tipo de derechos y obligaciones, generado
de actos juridicos que se han conformado por situaciones de un

Derecho mas vigente y actual.

La naturaleza juridica de los Derechos de Propiedad Intelectual es
diferente a la de los Derechos Reales o Personales, debido a que en la
practica podemos encontrar elementos de ambos tipos, es decir,
pueden encuadrar tanto en el concepto de Derechos Reales como en el
concepto de Derechos Personales. Sin embargo, tampoco cumplen en
su totalidad las caracteristicas necesarias para ser especificamente

clasificados en un tipo o en otro.

Se considera que los derechos de Propiedad Intelectual, tienen
caracteristicas de Derechos Reales, ademas de derechos de naturaleza
Personal, siendo finalmente un Derecho Sui Generis, que ademas de
unanormatividad especializaday adecuada alos mismos, utilizafiguras

juridicas que de igual manera deben adaptarse a ellos.
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XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

Los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial son bienes
incorpéreos o intangibles que forman parte del patrimonio de las
personas. Como regla general éstos pueden usarlos y explotarlos en su
beneficio y salvo algunas excepciones, también pueden disponer de
ellos a su conveniencia. Entre Propiedad Intelectual y Propiedad
Industrial, la principal diferencia es el objeto sobre el que se refiere la

proteccion.

La Marca debe ser un signo distintivo y caracteristicas que lo hagan
diferencien de otros. Dicho signo debe ser perceptible visualmente y
evocable por los consumidores. Su finalidad es diferenciar productos o
servicios de una empresa frente a productos o servicios de otras que

concurren en el mercado.

Por lo que podemos determinar que las Marcas tiene tres funciones
principales: primeramente indican la procedencia empresarial del
producto o servicio que identifican; segundo condensan para el
consumidor o cliente final la calidad del producto o servicio y
reputacion del fabricante o prestador de servicios; y tercera, forman
parte de los activos de las personas o0 empresas a las que pertenecen.

El Uso aplicado a un bien intangible sui generis como son las Marcas,
es aquel que hace que ese bien, pese a ser incorporeo, sea susceptible
de convertirse en algo mas que una idea o concepto, es decir, que sea

aplicable al fin comercial y ejerza sus funciones en el mundo material.

Los principales elementos que componen el Uso Marcario, son
determinados por la naturaleza y las funciones de las Marcas, y son el

Uso por el Titular, Uso conforme al Registro y Uso en el Comercio.

Son diversas situaciones contempladas dentro de la legislacion

marcaria que determinan el Uso de las Marcas como un elemento
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XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

fundamental para la conservacion del Derecho sobre ellas: para
mantenimiento del registro, para la renovacion del registro, como
causal de caducidad, cancelacion o nulidad, o como generador de

Marca notoriamente conocida o Marca famosa.

Existen diferentes situaciones en la préactica legal que han suscitado la
inquietud de determinar qué tan trascendente puede ser hablar del
elemento de Uso para una Marca: Falta de transmision de Uso en la
Adquisicién de la Marca; posibilidad de transmisién de Uso y no del
registro de la Marca; y la problemética del Uso derivado de los articulos
134,135y 152 de la Ley Propiedad Industrial.

El no considerar el Uso Marcario con su debida importancia no sélo
provoca dafos colaterales a los titulares de las mismas, sino que
contravienen principios fundamentales del derecho, tales como el de
certeza juridica en los actos revestidos con la formalidad legal de los

contratos.

La Legislacion no haregulado como es necesario el Contrato de Cesion,
por lo mismo, pareciera carecer de importancia, y las lagunas juridicas
delaLey de Propiedad Industrial, pese alas leyes supletorias, provocan

un vacio que afecta a quien recibe la Cesién de la o las Marcas.

La titularidad de la Marca puede darse, no solo por tener los registros,
puede ser reconocida por haber usado las marcas, motivo por el cual,
dentro del Contrato de Cesion, se debe proponer a las partes una
clausula que haga énfasis en dicho precepto, es decir no solo hacer
mencion de la transmision de los registros, sino también de los usos

marcarios.

El Contrato de Cesion es el modelo adecuado y necesario para

transmitir el Uso de las Marcas, es el instrumento juridico idéneo por
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medio del cual las partes, ademas de poder manifestar lo que a su
interés convenga, puede adaptarse a la materia especifica para el que

este planteado el contenido del Contrato.
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