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PREFACIO

Al terminar los créditos de que consta la Carrera de
Licenciado en Derecho, el siguiente paso es realizar una-
tésis para obtener el titulo correspondiente, que consti~
tuye el paso fundamental en la vida de un estudiante, de-
bido a gque se tiene que realizar una concienzuda investi-
gacifn sobre un tema que se escoja. Esto implica adentrar
se en un mundo totalmente extrafio en donde se tiene que -
escribir un tema desconocido.

Escribir una obra significa una gran responsabilidad
para el autor, ya que tiene que desarrollar un gran es-—--
fuerzo mental tanto para la bfisqueda del material id6neo-
asi como a la hora de ir escogiendo y desechando el ma--
terial, que conducird inevitablemente a integrar un crite

rio que se dari a conocer al pBblico. La barrera que exis
te entre el pGblico lector y el escritor es de lo més di-

-£icil, de romper debido a que hay que llegar a ellos en -
‘una forma sencilla Yy clara.

La experiencia para escribir ‘se va adquiriendo poco-
a poco, limando asperezas que tiene todo escritor novel,-
hasta alcanzar una madurez intelectual.

Por lo tanto en este trabajo :ecepcional no se preten
da encontrar algo nuevo y excepcional; mi intencibn ha si
do conjuntar el conocimiento de expertos juristas y anaIIv
. zar sus criterios , para. integrar una investigacifn lo -~
mis completa posible. Estoy cierto gque no he comprendido-

-todos ‘los aspectos posibles, ya que esto 1llevaria muchos-~
afios de investlgacién.

Esta investigacibn tan s6lo es el producto del ag---
fuerzo de un alumno. que aspira a obtener el grado de Li--~
cenciado en Derecho, avoclndose al estudio de una parte~
del acervo juridico, pretendiendo analizar a grosso modo-
lo gque comprende la materia de propiedad industrial.

Estando convencido que he puesto todo mi esfuerzo y-
dedicacifn para presentar un trabajo adecuado.

Quedando la tranquilidad y satisfaccibén de quien ha-~
puesto todo su empefioc e inter&s en su realizacibn.

ALDO CARO REGGIO.




LOS SIGNOS DISTINTIVOS DEL EMPRESARIO

Y SU PROTECCION JURIDICA

PRIMER CAPITULO

I EMPRESA, EMPRESARIO Y ESTABLECIMIENTO MERCANTIL

1.~ Consideraciones Previas.

. Determinar las nociones de empresario y de empresa -
que son la base de la concepcibn de derecho mercantil re~-
presenta una tarea de suma importancia. Asimismo es una ta
rea ardua y diffcil debido a gue se trata de construir en
un terreno de reciente incorporacifn al mundo del Derecho,
an donde no se han establecido todavia posiciones firmes;-
porque nuestro derecho positivo ofrece escasos puntos de -
referencia o apoyo, y porque la doctrina, la ley y la ju--
risprudencia vienen utilizando con notoria imprecisidn el
término empresa, y han descuidado la elaboracifn precisa -
de las nociones de empresario y de establecimiento, casa o
negocio mercantil, que son elementos de gran importancia ~
en el desarrollo de la empresa.

La empresa va adquiriendo gran importancia con el - -
transcurso del tiempo, lleg&ndose a reflejar esto en el lu
gar preeminente en gue actualmente ocupa en el derecho con
tempor&neo. Asi encontramos que el derecho mercantil de --
hoy se va alejando de la consideracidn del acto de comercio
para reglamentar preferentemente la actividad comercial al
traves de la organizacifn de empresa. Adquiriendo suma im-
portancia para &sta disciplina la ejecucibn reiterativa de
actos semejantes gque traer§ como consecuencia que el titu-
lar de una empresa adquiera especializacifn y profesionali
dad. :

En su desarrollo dentro del derecho mercantil primera
- mente se manifiesta en una tendencia objetiva, la cual se
encuentra a partir del C6digo de Napolebn, refiriéndose a
catilogos y enumeraciones legales de actos de comercio se-
mejantes; y gue dar§ paso a una tendencia subjetiva gue se
" emmarcar& en reglamentar la actividad que el titular de la
empresa va desarrollando en &lla, culminando con la protec
cibn de la empresa que llega a adquirir la calidad de ins=~
titucibn de importancia para el derecho, cuya proteccibén y
defensa son fundamentalmente para -no causar dafio a la co~~
lectividaad.

Esta tendencia subjetiva no es retorno al concepto -~
tradicional del derecho mercantil, que se referfa a la ac-
tividad desarrollada por los comerciantes matriculados, in
dependientemente de que ellos fueran titulares de una em

presa o se dedicaran a la ejecucifn de actos de comercio -~
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aislados. " El cardcter de la actividad comercial se daba

en funcibn.de la pertenencia del sujeto a un gremic o cor-
poracidn, cuyas reglas o estatutos amparaban a todos los. -
niembros. En cambio, el derecho mercantil moderno, si bien
se refiere y reglamenta la actividad del empresario, que -
por lo general es comerciante, lo hace en funcifn de la ne
gociacibn que €l organiza, y &sta exige el reconocimiento

y la proteccifn del derecho ". (1)

Se habla de una tendencia subjetiva pues es el empre-
sario gquien constituye uno de los elementos fundamentales
de la empresa conditio sine qua non puede existir, ya que
- es 8ste quien la organiza, la desarrolla y la liquida; &)
la rige y la gobierna tanto en actividades externas con re
laci8n a contratacifn de crlditoc, contratacién con terce-
ros; y cuando se presenta como oferente de los productos -
elaborados o bien de los servicios de la negociacién. -

Al reconocerle a la empresa la funcién de ser el ele-
‘mento esencial del derecho mercantil, se debe a la influen
cia gue ésta institucibn ejerce en el desarrollo de la eco
nomifa contemporénea; reflejado en el sistema de economfa =
capitalista en que vivimos que tiene su manifestacifn en -~
el sistema de empresas, gque poco a poco va absorviendo a -
los pequefios artesanos, talleres y pequefios comerciantes -
que tienden a desaparecer, con la consecuencia l6gica de -~
dejarles el mercado a las grandes empresas que no tienen-~
ningn inconveniente para lograr sus objetivos de controlar
el mercado, debido a que cuentan con grandes capitales. Lo
que implicar8 contratacifn de mayor cantidad de mano de -~
obra que es nfs cara en cuanto mis especializada es, el em
presario la organiza para que produzca mayor cantidac de =~
productos  que vayan a satisfacer el mercado que lo reclama
y a crear nuevos h&bitos y costumbres en los consumidores.

Las grandes empresas han obtenido inmejorables logros
debido a que sus productos se producen en grandes cantida-
des y su costo es menor, siendo ofrecidos al pGblico a pre
‘cios baratos y cubren las necesidades de los consumidores
de mInimos recursos. El empresario funciona en el sentido
de uniformar sus sistemas de produccifn, y & especializar
cada dfa mas a sus trabajadores, &sto con el propbsito de
alcanzar una gran produccifn y abaratar su costo; esto es
esencial para competir con ventaja con los dem8s empresa--
rios, con los pequefios talleres y con los artesanos que de
bido a tal competencia se ven obligados a cerrar sus esta—-
blecimientos o a existir precariamente, pues no estin en -
condiciones de enfrentarse con las grandes instituciones.
Estas_grandes empresas luchan en convertirse en concentra-
ciones mayores que los lleve a controlar al mercado nacio-
nal e internacional y esto . les permita fijar los precios -

-t o e e ey e ws wm A ew e

1 BARRERA GRAF, JORGE. Tratado de Derxrecho Mercantil.Vol.X
Editorial PorrGa, Mé&xico, 1957. p. 151




tanto de' las materias primas como de sus productos; y que
incluso llegan a enfrentarse a la organizacién del estado,
pues cuentan con grandes capitales que lo emplean comoc me
jor les convenga, y les haga ser invencibles.

Carlos Marx, se adelant® a su época v previ6 &ste fe-~
némeno con gran claridad desde mediados del siglo pasado,
Y su desarrollo se vuelve cada dia mis dram&tico y envuel-
ve en su esfera de influencia a mayor nfimero de paises al
‘traves de los grandes trusts y monopolios que en la mayo--
ria de las veces se encuentran protegidos por los paises -
industrializados y hacen nula la acc16n de los pequefios =--
estados.

Refiriéndonos a M&xico debemos decir que siendo un =--
" pals subdesarrollado, las grandes industrias viven al lado
del pequeifio taller y del artesano al cual poco a poco van
haciendo desaparecer. Es debido a &sto que se pretende pro
teger a la empresa, englobando. en su esfera de proteccibn™

. a las actividades de talleres y pequeiias empresas, y tam--

bién reconociendo al acto aislado de comercio; lo que no -
sucede con otros palses en los cuales no se le da importan
cia y por lo tanto queda fuera del &mbito del derecho mer-
cantil el acto de comercio que se realiza aisladamente.

" A pesar de que nuestro derecho mercantil no esti ba
“sado en el concepto de empresas, sino en el del acto de co o
. mercio, dicha institucién se ha introducido y ha sido reco
nocido en diversas leyes, tanto de Indole mercantil, como
.civil, laboral y administrativa, y la jurisprudencia de la
Suprema Corte, no sin cierta timidez e imprecisién, comien
za a reconocer el concepto, la amplitud y la cre01ente im-
portancia de la negociacibn comercial ". (2)

-La empresa se reconoce y regula fundamentalmente en =~
derecho fiscal y del trabajo, que se encuentran mis influen
- cilados por fenSmenos y exigencias econfmicas que el dereclo.
mercantil, debido a que es el fenfmeno mis importante en -
la economia actual, se le reconoce como la fuente princi--
pal de los grav&menes fiscales y como el centro fundamen--
tal del cual derivan las relaciones obrero patronales, en
el derecho del trabajo.

2.-Correlaci6n de los conceptos de Empresario y Empresa:

Estos dos conceptos van siempre relacionados el uno -
con el otro, debido a que no hay empresa sin empresario y
viceversa, y en muchos de los casos se suelen confundir --
empresa y empresario; es decir el organismo o institucidn
que supone una actividad del titular, con la actividad mis
ma de organizacifn que realiza el empresario de la negocia
cibn.

- mm . em m ee e M am e e

2 BARRERA GRAF, opus cit. p. 153




- Empresaio es la persona que ejercita una empresa,
y &sta no es mis que un especial modo de desarrollar una -
actividad econfmica cualificada “. (3)

; " Uno y otro concepto son correlativos, que no puede
ex:stir empresario sin empresa, es decir sin desarrollar -
ef:ctivamente esa actividad econb6mica cualificada, ni enpre

~sa sin sujeto que la ejercite y desarrolle ". (4)

-Siempre van unzdos ‘4mbos conceptos, hasta el grado de
confundirlos, y asi es habitual el empleo del término " Em
presa ", para designar al empresario. Cuando se habla de =
la empresa como sujeto activo o pasivo de cualguier rela--
cibén jurfdica ya sea laboral, mercantil o fiscal; como si-

-n6nimo de: sociedad mercantil o como soporte de obligacio--

. nes-legales, el t&rmino viene precisamente referido al. em-
-presario y no a su especiffica actividad. Se encuentra: la -.
.. aplicacifn de &sta tendencia en el hecho de que el empresa.
“rio personaliza a su empresa y el derecho pone su atencién

-fundamentalmente en la persona que realiza la funcibén de -
la empresa; que asume las consecuencias juridicas del ‘tr&-~

fico que-realiza, que -en el modo o. forma organizada en’ que

se’ desarrolla la actividad.

Debemos distinguir ‘el uno" del otro, as! encontramos -
que a1 ‘hablar de empresa nos referimos a empresario, ‘traba
jadores y al conjunto de.bienes y- derechos con que ellos -
trabajan; y al referirnos al empresario queremos designar
~al titular de la empresa, ‘a la persona que lo organiza Y h)
~ dirige para su mejor funcionamiento., .

- Comparar 1os conceptos es dificil pues depende del ~--
concepto que se tenga de empresa. Asi para algunos empresa
es siempre una actividad; 'y comerciante que muchos asimi-—

" . 'lan a empresario se define de una manera general de "2 si-

guiente forma: " Es el sujeto del derecho comercial, es -
la persona fisica o juridica que realiza profesxonalmente

" actos de comercio y a la cual se aplican las leyes comer-

" .ciales, aungque cuando se trata de comerciantes que son so
‘ciedades, en diversos paises se consideran comerciales: al-
gunos tipos de sociedades por la forma que han adoptado e
independientemente de su objeto.social, es decir de los ac

tos que realizan ". (5)

El concepto y la-f;gura juridica del empresario han -
adquirido gran importancia dentro del marco del derecho ~-
mercantil, hasta el grado de haberse erigido como el con--
cepto ordenador central en torno al cual giran los demis -~

3 URIA, RODRIGO Derecho Mercantil Madrid, 1963. p. 24
4 IDEM :

-5 sOLA CANIZARES Tratado de Dereéhq Comercial COmparadb,
: refiriéndose a Hamel y Lagarde, Tomo II,
‘Montaner y Sim6n,,Bar¢elona; 1963.p. 28




conceptos e instituciones juridico-mercantiles, y se ha di
cho que el derecho del empresario es el derecho mercantil’

3.~ Concepto Juridico de Empresa:

Encontrar un concepto jurfdico de empresa es dificil,
~debido a que &sta primeramente fué& analizada, estudiada y
conceptuada por la disciplina econfmica, .y el derecho se -
"interesb6 en ella hasta hace poco, y se encuentra en plena
elaboracifn su concepto.

La empresa es un hecho apenas esbozado en un sistema
‘de organizacibn econfmica e industrial, y nos lleva de un
~ contenido exclusivamente econémico a otro de .aspecto labo-
ral. La mayorfa de autores consideran dificil llegar a un

VA concepto jurfdico de empresa y ﬁnicamente nos remiten a laviu\;fﬂf

conceptuacidn econdmlca. : .
Durante mucho tiempo se. consider6 que se podia tomar

el’ concepto de empresa de "la’'ciencia’ econbmica, &stas opi~

niones eran errcneas ya que estas dos. disclplinas enfocan '

de. diversa manera a la empresa. Es debido a esto ‘que muchos:fi,37>

juristas han hablado de: empresa " Como - organizacién de los
- factores de la: produccién (capltal y trabajo) con finali--

dad o prop6sito de lucro. Y muchos tambié&n los que,- influi.ﬂivu7a

dos por la idea econfmica, venen la empresa un organismo -
vivo y din&mico por la actividad del empresario, el traba-
jo de los auxiliares de 8ste y los bienes instrumentales -
necesarios para. conseguir el fin perseguido ". (6).

. Durante el primer tercio del siglo en curso se tenila
. una concepcibén organicista, que se expllcaba dentro del te
rreno de lo econSmico pero no asi en el campo de lo juridl
co; por lo cual se tuvo ' que superar esta tendencia. En la—
doctrina se empez® a separar el aspecto subjetivo del obje
tivo al contemplar al fenfmeno " Empresa " como unidad - -
econbmica orgdnica. Por un lado se distinguia entre la ac-
tividad del titular de la empresa y se dejaba en el otro -
lado a los elementos que forman a la empresa, relaciones - -
de la empresa, gque son dos aspectos totalmente distintos.-
Se centr6 la idea de la empresa en el sujeto que la organi
za. Con lo que ganb carta de naturaleza a traves de la se-
paraciftn la concepcibn jurfidica de la empresa como pura -
forma o modo de actividad econdmica.

El concepto de empresa en la disciplina juridica todg
via no tiene una fisonomfa particular, pues aun no encon--
tramos la teoria gue de categorfia de sujeto de relaciones
jurfdicas que tiene por objeto esencial la producci6bn. El
tema de la empresa mercantil se encuentra en un constante.

- e e ep wm em em em e sm Mmoo

6 URIA, RODRIGO. opus cit. p. 25
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andlisis por parte de los juristas, que han llegado a con-
clusiones interesantes y profundas, pero no por esto se ha
incorporado a la técnica juridica un concepto unitario.

Pas6 mucho tiempo sin que la empresa haya existido co
mo nocibn jurfdica. En la rama civil se desconocia al enmte
sario, regulando solamente al propietario, la empresa se ha
escondido en el derecho de propiedad y sus actividades se-
han efectuado a base del derecho de contratos.

En el derecho mercantil cuyo substrato es econfmico - .
los juristas se ven en la necesidad de tener siempre pre--
sente aspectos importantes que regula el derecho econfmico
Y que viene a ser el punto de partida para sus investiga--
ciones.

Dentro del campo de las empresas que reqlamenta el de
recho mercantil quedan al margen las empresas agrarias y =
las de profesionales que organizados ofrecen sus servicios
sin que sea notable una escisién entre lo que seé considera
como  empresa mercantil y €stas, y de alll se ha considera-
do la imposibilidad de. llegar a un concepto jurfdico de em -
- ' presa, Se encuentran también dificultades -en lo referente
.’ ‘a los elementos que la integran debido a que todavia los -

_-juristas-no se han.puesto de acuerdo en los ‘elementos que
. la intearan y tambi&n respecto a la naturaleza jurtdica --
" existen criterios muy diferentes, todo &sto es lo que se -

- ha opuesto para lograr el concepto unitario de empresa.

- Vista en su conjunto la empresa es la unidad de pro--
duccibn y se considera comc la cé&lula inxcial sobre la que
descansa la vida econbmica.

Existen otras ramas juridicas adem8s de la mercantil
que se han interesado por la empresa, el derecho fis.al re
'gula &sta fuente de riqueza; el derecho social le corres--—
" ponde reglamentar las relaciones de la empresa y su perso-
nal; la funcifn del derecho econ6mico es vigilar su activi
dad cuando debido a la importancia de las asociaciones de=
empresas con capitales muy fuertes incidan en la esfera -~
- de poder del estado; y a . la rama mercantil le corresponde
- la organizacibdn interna y de las formas de manifestacién,-
asf como de los instrumentos del tr&fico y de las situacio
nes anormales en su desarrollo, por lo tanto se concluye -
que el régimen juridico de la empresa no es exclusivamente
del derecho mercantil, sino de varias disciplinas juridicas.

Encontramos muchas definiciones de empresa, entre las
mis importantes consideramos las siguientes:

De las acepciones que da el Diccionario de la Acade~-
mia Espafiola encontramos que la empresa es aquella " Que -
tiene efectos jurldicos la que la define como casa o socie
dad mercantil o industrial fundada para emprender ¢ llevar
a cabo construcclones,negocios o proyectos de importancia,

y la que determina que es la obra o designioc llevado a efec
to, en especial cuando en &l intervienen varias personas ”.
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La empresa es pues, " La organizacién de una activi--
- dad econfmica que se dirige a la produccibén o al intercam-
bio de bienes o servicios para el mercado ". (7}

Adolfo Posada, define a la empresa de la siguiente =--
forma: " Es el hecho positivo quiz& mis caracteristico del
industrialismo moderno, del magquinismo y de las concentra-
ciones de actividades diferenciales ". (8)

La empresa se le define tambi&n como " La entidad for
mada por el capital y el trabajo, como factores de la pro--
duccibn que se dedica a actividades mercantiles, industria-
les o de prestacifén de servicios con fines lucrativos y con
la consiquiente responsabilidad ". (9)

Debemos considerar una triple conceptuacién de empre—
sa. Desde tres diversos aspectos que 30n:

Empresa en forma general es " Un cOnJunto organlzado

"~ de elementos (capital y trabajo), destinado a la produccién
para el mercado, que en forma generalizada irrumpe tardia--‘
mente en el mercado de la economfa ". (10)

: Empresa es un aspecto econfmico " Es una organizacidn-
de capltal y de trabajo destinada a la produccibn o a la me
diaci6n de bienes o de servicios para el mercado ", (11)

Finalmente para el derecho mercantil empresa es la --
* Actividad ‘econfmica del empresarlo,organlzada y profesio-
nalmente dirigida al mercado ". (12)

" Urfa, considera a la empresa en sentido juridico mer-
cantil " Al ejercicio profesional de una actividad econ&mi-
ca organizada con la finalidad de actuar en el mercado de -
bienes o servicios ". (13) :

Concepto suficiente para comprender tanto a la gran -
empresa, que detenta grandes capitales e instrumentos de --
produccibn; asi como a la empresa pequena, que se reduce a
la actividad organizada del empresario.

7 BARRERA GRAF. opus cit. p. 174

8 REVISTA DE DERECHO MERCANTIL. VolGmenes V y VI, México --
1948, p. 28

9 PALOMAR DE MIGUEL. Diccionario para juristas, la. Edici6n,
Mé&xico, 1981 p. 504

10 BROSETA PONT. Manual de Derecho Mercantil, 2a. Edicibén, -
Editorial Tecnos, Madrid, 1974.p. 86

11 IBIDEM p. 87
12 IDEM
13 URIA. opus cit. p. 26



4.~ Concepto Juridico del Empresario:

Es innegable que existe analogia entre los conceptos
de comerciante y de empresario, ya que ambos son sujetos
de derecho.

Por lo cual se puede equiparar -al comerciante con el

- empresario, pero siendo el comerciante una nocifn m&s res

tringida que empresario, siendo &ste de car&cter mas am-—
plio.

La diferencia que existe entre estas nocxones 8 la
vs;guiente- La palabra comerciante se relaciona estricta-
mente:a las nociones de comercio y comercialidad. Por el-

.contrarlo empresario se le considera a la actividad econ§

mica que puede no.ser comercial. La diferencia. subatanciil
. ‘se localiza en que el comerciante as la _persona que. reali
Czal profesionalmente actos: de’ comercio, y.en-tanto.que- el ™=
_empresario es el titular de una empresa. La actividad del

, empresario ‘se realiza al’ traves de la empresa, y.cuando ‘= .

es ’una: empresa ‘comercial se refiere a unaactividad del -

comerciante. ‘Lo que establece la diatinci&n es la nociGn-
de- empresa.

En efecto, la noc16n de empresa comercial no. puede - -[ﬂ;

fanadirae en un derecho’ positivo a la nocién de comercian-
" te. El empresario’ comercial reemplaza al comerciante, y -
la ‘nocién de’empresario comercial’ excluye la de comercian'
te. La evoluci6n del concepto de comerciante trajo como =
- consecuenicia la existencia de empresario comercial. En la

doctrina . moderna ‘se menciona al empresar io,- en la dcbtrlna.‘

tradicional se habla. de comerciante.

- 81 con51deramos a la empresa como una. forma de activi_"’ .

dad econfmica organizada, es’ innegable que se necesite un
titular de la misma para que la organice y ejercite esa -
- funcibn, de lo contrario de nada servirila tener una empre
sa sin quien la ejercitara, pues sola no puede funcionar,
se necesita del elemento humano que sea su titular para -
qgue se integre al ciclo de la produccién. Ese sujeto es -
el empresario: Persona fisica o juridica que por si o por
medio de delegados ejercita y desarrolla en nombre propio
una actividad constitutiva de empresa, adquiriendo la titu
laridad de las obligaciones y derechos nacidos del ejerc1
cio de la actividad empresarial.

La figura del empresario puede encarnar tanto en una
persona fifsica (empresario individual}, ‘como en unpa perso-
na juridica (empresario social).Los Gnicos entes juridicos
con personalidad que pueden tener la condicién de empre-
sario son las sociedades mercantiles. Los entes pfiblicos
o paraestatales, = aungque su ‘funcibén sea una actividad =~-

: econémlca organlzada, frente al derecho no se les reconcce

.
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su condicibn JurIdica. Las llamadas empresas pfiblicas o em
presas municipales no se les reconoce calidad de empresas”
mercantiles, debido a gque carecen de profesionalidad. Son
instituciones de cardcter econfmico, cuyo estudio correspon
de al derecho administrativo. Pero cuando estas empresas se
ejercitan al traves de las diferentes sociedades mercanti
les que se reconocen por la ley, aunque la mayoria de accio
nes pertenezcan al ente pfiblico, la actividad de empresa -
estard a cargo de una persona juridica ( sociedad ) que se
desarrollard como empresario, ser&n mercantiles, y se les-
regir& conforme al derecho mercantll, y no por el derecho
admlnlstratlvo.-

Daremos algunas def1n1c1ones de lo que se entlende -
por empresario. ,

Empresario " Persona, que, por conces16n o por contra- :
. to ejecuta una obra o explota un servicio pGblico. Persona .
que ‘ejercita en forma profesional una actividad -econfmica. :
organizada al fin de la produccibn o del cambid-de bienes : -

 ,‘y servicios, que es el jefe de la empresa y de :quien depenk$j>'
- den jer&rquicamente los colaboradores, debiendo adoptar pai"

‘ra-su conduccién los medios ex1gldos, para cada trabajo, ="

. por.la té&cnica y la experiencia. Persona que. abre al pGbli

- coy explota un espect&culo o dlversién . (14) -

- Empresarlo capitallsta es " la persona ‘que  asume la .
_carga de disponer y coordinar la ‘produccién en‘la gran em-
presa deerna, en la cual no son las mismas personas las =~
que proporcionan el capital y el trabajo Y organlzan la ~-
produccién en vistas al mercado ". (15) .

) -Desde un punto de v15ta jurfdico el empresarlo puede

deflnlrse " Como persona fisica o juridica que en nombre -
propio y por si o por medio ‘de otro ejercita organizada y
profesionalmente una actividad econémica dirigida a la pro
duccibén o a la mediacién de bienes o de servicios para el
“mercado ". (16) Pero nuestro Cédlgo de Comercio, denomina
‘a 85te sujeto comerciante, y no empresario. Denominacién -
inexacta, porgue aquél no s6lo extiende su actividad al co
mercio, sino tambi&n a la industria..

_ -El empresario adopta una especial posicifn en el dere
cho privado por realizar para el mercado una actividad en
masa y racionalmente organizada. La explotacién de &sta ac
tividad desde un punto de vista juridico se traduce en la
atribucidn del empresario de un status especial, lo gque --—
permite diferenciar al empresario mercantil de los restan-
tes sujetos que no poseyendo este status especial, no obs-

tante estln sometidos al derecho privado.

14 PALOMAR DE MIGUEL. opus cit. p. 505
15 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, reiiri&ndose a Rlpert, Edi
torlalBlbllogr&flcaArgentlna Tomo X, Buenos A1re&]964;x61

16 BROSETA PONT, opus cit. p. 68




Exlsten las siguientes clases de empresarios que son:
a) Empresarios Mercantiles {(comerciantes) ‘
b) Empresarios Civiles (pequefiocs empresarios)
c) Empresarios PGblicos (empresarios del estado)

Los Empresarios Mercantiles : Son las personas fIsicas
o jurfdicas que por si o por medio de otras Y en nombre -
propio, ejerce una actividad que bien puede ser comercial

o industrial para el mercado. Estos empresarios deben pose
er dos requisitos esenciales que son: Explotar a nombre -

propio uvna actividad econfmica comercial o industrial y es
tén sujetos a un estatuto jurfdico especial.

. Los Empresarios Civiles: Son las personas que reali——
zan en nombre propio una actividad econSmica para el merca
'do, pero que carecen de una verdadera empresa, debido a -
gue su actividad lo realiza el mismo individuo- y a veces -
con la ayuda de su familia.

L Los Empresarios PGiblicos: El ‘estado realiza activida-i
- des mercantiles o industriales al traves de sujetos pGbli-~:

-

* cos que el crea.

Los Empresarios Mercantiles ‘'suelen clasificarse en ==

~dos clases.

ca) Empresarlo Mercantil Individual
b) Empresario Mercantil Colectivo o Soc1a1.

i El Empresario Mercantil Individual : Es la persona £1
sica individual que realiza a nombre propio y al traves de
una empresa una actividad econSmica bien sea comercial o -
- industrial. ‘ ‘ .

El Empresarlo Mercantil Colectivo o Social Que nace
en virtud de.que dos o mis personas llegan al acuerdo de' ~
poner en comGn dinero, bienes o trabajo para realizar una
‘actividad econfmica bien comercial o industrial. Dando ori
‘gen asf a una persona nueva llamada persona juridica, que
no es ninguno de-los empresarios indlviduales que lo cons-~
tituyen.

5.- Empresa y Establecimiento Merhantll.

Por lo general un concepto implica el otro, asi tene~
mos que toda empresa debe tener un establecimiento, aungue
existe la excepcifn que confirma la regla, la existencia -
" de empresas gue no tilenen estableclmlento, como se veré -
més adelante.

En la concepciGn organicista de la empresa, la distin
cién entre &sta y. establecimiento es muy sutil, por lo cual
. el concepto de establecimiento se haya subsumido en el -~
~‘concapto de;empresaéo;ganismo. Ahora bien, si consideramos

I
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a la empresa como el ejercicio de una actividad humana que
trasciende al ‘plano del derecho, sobresale la diferencia -
gque existe con relacibn al establecimiento; la empresa es
un modo de actividad juridica y establecimiento es el inc-
trumento en donde se realiza esa actividad; perteneciendo
el primer concepto a los actos jur!dicos y el segundo al -
de los objetos.

Se puede establecer que la empresa es el continente -
y el establecimiento es el contenido. Se diferencia un con
“ocepto del otro, en que la mocifn empresa se le considera -
como unidad econSmica, en ‘tanto que el establecimiento se.
le clasifica como unidad técnica.

' Se" couidera al establecimiento como el lugar fisico
dionde se fimca una emrewa. La empresa ser§ el elemento --
'productor o dinémico, mientras que el establecimiento se -
concibe camo el lugar demde se encuentra la organizaci&n -

que forma Ila empresa.

Moda amnpresa B cnmstituye por. uno o varios estableciv L

mientws, pero no tode establecimiento suele constituir a =
. la’ empresm, es el lugar donde se efectda el fin econSmico
'de ‘&sta gue. es la profiuccifn, debido a la cual puede inte-
‘grarse par un.solo establecimiento gue pu:'oduzca lo que la
; empresa mecesita para @l mercado, © bien que ‘esta produc~
'cifn no satisfaga el mercado y por lo consiguiente se esta

‘blezcan ctros estahleci.m:.entos, constituye el centro de --, :

las actiwvidades té&cnicas.

Respecto a las empresas que pueden carecer de estable
-cimimnto, como lo plantea Mantilla Molina, se puede consi-
derar &1 supuesto @e empresas efimeras como lo seria cuan-
‘do se organiza una festiwvidad, o bien como las perscnas --
que: wenden piedras preciosas, gue van de un lugar a otro -
'sin temer propiamente un establecimiento, en otras ocasio-
nes el establecimiento mo es fijo, sxnc ‘ambulante como =-—-
c:.ertos especticulos.

Perc a veces la empresa se 1ntegra. con varios estable
cimientos como serfa el caso de las cadenas hoteleras y de
grandes tiendas, que por 1o general tienen varios estable-
cimientos.

Aquf mencionaremos algunas nociones de lo gue se com—
prende como establecimiento para comprender mejor su con—--
tenido. :

Establecimiento: " F&brica u otro lugar de produccién
organizada e importante. En derecho mercantil, casa de co-
mercio, tienda o lugar donde los comerciantes desenvuelven
sus actividades caracteristicas. Cosa o casa fundada o es~
tablecida”. (17}

17 CABANELLAS, GUILLERMO. Diccionario de Derecho Usual. -To
‘mo I, Ediciones Arayﬁ, Buenos Aires, 1953. p. 111
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) ‘Establecimiento: (de establecer). En derecho mercan--
til " Lugar donde se encuentra instalada una empresa mer~-
cantil y en el que se desarrolla su actividad ". (18)

En el derecho mexicano, establecimiento se refiere —-—
generalmente como el local en gque se establece la empresa.

El establecimiento seri el lugar geogr&fico donde se
localiza una empresa, en donde se desarrollan sus negocios.

En el lenguaje juridico se entiende con una doble ---
acepcifn:

a) El asiento de una empresa
b) E1 negocio que se ejerce en determinado lugax.
‘ 6.~ Elementos integrantes del Establecimiento:

Haremos mencién de los diferentes. elementos Qpe los -
.;autores reconocen al- establecimiento-

- Estos. ‘elementos " pueden qnedar cqmprendidos en tres'—-
_ grandes grupos que son: :

- a) Elementos ob;etivos ( incorporales-)

'b) Elementos'subjetivos ( personaies )

“c) Elementos corporales ( materiales )

El prlmer grupo se integra de la siguiente manera:

..~ La Hacienda: Se le denomina tambi&n patrimonio de la
. empresa o fondo de comercio. Se considera como uno de los
elementos primordiales para la existencia de la empresa.--
Se integra con todos los elementos patrimoniales,.esto es
el conjunto de bienes materiales e inmateriales gue el em-
presario organiza para el desarrollo de la actividad de la
.empresa. Es. el conjunto de bienes con que la empresa se --—
desarrolla, y el &xito de la empresa dependeri en gran me-
dida por el adecuado manejo de estos bienes.

La Clientela: Se integra por los consumidores perma--
nentes que demandan los productos o serviclos de la empresa
y de alll deriva el derecho del titular de la empresa a -—
que los demis competidores respeten su clientela.

El Aviamiento: Que también se le conoce como avfo, --
nos llega de la doctrina italiana. Consiste en la aplica--
cibn inteligente del conjunto heterogéneo de elementos que
integra una empresa, para la obtencibn del fin deseado, =--
que tendrd como resultado llegar a la meta econfmica traza
da para la empresa. Se integra por la buena organ1zac16n,
el conocimiento de los h&bitos del pfiblico, el buen servi-
cio suministrado y las listas de nombres y direcciones de
consumidores, gue en conjunto revertir&n en una mayor uti-
lidad obtenida y que se conoce como el . avio, todo esto sir

18 PALOMAR DE MIGUEL, opus cit. p. 551.



ve para establecer una mayor clientela, en conjunto tendrén
valor econfmico al momento en que s8¢ enajene la empresa.

El derecho de arrendamlento. Denominado también como ~
propiedad comercial. .

" La doctrina conoce con el nombre de propiedad comer
cial, al conjunto de derechos reconocidos al empresario so
bre el local arrendado en el cual se encuentra ubicada su
empresa (establecimiento) ". (19)

_ Este derecho surge cuando el empresario se establece
eén locales arrendados, pues de lo contrario cuando son de
su propiedad no existe problema alguno. Es importante.des-
tacar que el lugar donde se ubica la empresa representa el
&xito o fracaso de &sta, por lo cual se reconoce ciertos -
- derechos -al empresario arrendatario para conservar su em--
presa en el local, y no ser expulsado violentamente, pues
- se le causaria un-daifio. Nuestra legislacifn mercantil es -
“omisa en tutelar este derecho, y 10 deJa al derecho comﬁn,
‘'que no protege adecuadamente._- .

T Propiedad industrial’ Que. esta constituldo por dos ra
‘mas. que son:’ Aquéllas gue protegen a la empresa y aquellag

. que otorgan. un monopolio temporal de explotacién. Analizan

-~ do la rama integrada. por -los elementos cuya funcibn es la™
~proteccibn de'la empresa, se integra. por el nombre comer-- .-
cial, muestras o emblemas y marcas, que constituyen los =--.
signos distintivos que integran la protecciGn de la empre~
~'sa‘en su dimensifn objetiva.

El nombre comercial se reflere a 1ndiv1duallzar a la
empresa de las demls existentes. La muestra o emblema, se
. refiere al signo distintivo del local. La marca seré el --

.signo dlStlnthO de las mercancfas.

La segunda rama se 1ntegra con los elementos constltu
-tlvos del monopolio de explotacibn y que son las patentes
Y los av1sos comerciales.

Las patentes, constituyen el derecho que adqulere una
persona gue llega a inventar, mejorar o crear un modelo -~
nuevo de un producto, a explotar en exclusividad durante -
determinado tiempo.

Los avisos comerciales: El empresario adquiere el de-
recho de utilizar exclusivamente avisos comerciales que --
sirvan para identificar su empresa, e impide que sean uti-~
. lizados por otras personas ya sean iguales o semejantes. -
Son los emblemas, lemas y demi&s objetos o palabras que se
utilizan para distinguir tanto la empresa como los produc-
tos que ofrece.

Respecto al segundo grupo que comprende a los elemen-
tos subjetivos de la empresa, este se divide en dos aspec-

- - e e Gm e e ew emtm e e

19 PINA VARA, RAFAEL DE. Elementos de derecho mercantil M&
xicano, 16a Edicidn, Editorlalporrﬁa, México, 1983. p.29




tos, a saber:
a) El Empresario (individual y colectivo)
b) Los Auxiliares (independientes y dependientes).

El empresario constltuye el elemento esencial de la em
presa, porque &l es quien organiza la empresa, realizando ~
una actividad econfmica denominada produccién, para la ob-
tencitn del fin gque son las utilidades, &sta actividad debe
realizarse profesionalmente, es decir, en forma reiterada
y en forma especializada.

Se encuentra dos clases de empresarios que son:

Empresarios Individuales: Que son los comerciantes, a *
guien. se refiere nuestro c6digo de comercio en su articulo
3o0., frac. la..

: Empresario Colectivo: Constitufdo por las. sociedades -
mercantiles. Nuestro c6digo de comercio lo establece en el

' articulo 3o0.,frac. 2a.

Los Auxiliares de la Bmpresa. El empresario- requiere -
‘de otras personas para el desarrollo de la. empresa, a &s--
tos se les denomina.auxiliares, que se divide en dos .ramas -
segGn.'la dependencia o independencia en que actﬁen.

. Auxiliares del empresarlo- Son las personas dependien
tes del empresarlo, prestan sus servicios de modo exclusi
vo a un empresarlo, dependen econbmlcamente del patrdn.

Auxiliares del Comercio (empresa) : Son las personas
independientes de la empresa, no se encuentran supeditados
a un empresario determinado, realizan sus actividades para
el empresario que se los solicite. .

- Los Auxiliares del Empresarlo son: Los factores. los
contadores privados, los dependientes, los agentes viajan-
tes, los agentes de ventas y los demas trabajadores de una
empresa. .

Los Auxiliares del Comerclo son: Los corredores titu-
lados, los corredores libres, los agentes de comercio, los
comisionistas y los contadores pGblicos.

El tercer grupo de elementos que constltuyen la empre
sa son los elementos corporales.

Estos elementos corporales son: Las mercancias, mate-
rias primas, maquinaria y muebles. Son las cosas gue sirven
para la existencia de la empresa y las cosas que constitu-
yen su negoc1o considerado como el producto.

7.- Naturaleza Juridica del Establecimiento.

Siempré‘surge la interrogante de que si la empresa es
algo distinto de los elementos que la integran, esto es, -
si a la unidad econfmica de la empresa se corresponde su -
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unidad jurfdica, debido a lo cual se han desarrollado va--
rias teortfas.

El establecimiento aparece como una organizacién de -
capital y trabajo para el ejercicio de una actividad pro--
ductora, si se le analiza desde un punto de vista econfmi-
co. La organizacifn es el vinculo econfmico que coordina -
entre sI a la serie de elementos dispares que la integran.
Pero el derecho que no opera con conceptos econfmicos, ha
buscado encontrar la naturaleza juridica de &sta institu--
cibén al trav8s de la creacibén de diversa teorlas.

La Empresa como sujeto de derecho:

Esta teorfa es desarrollada por el alem&n Endemann, -
que considera que la empresa no es un conjunto de elementos
de produccibn sin vida, ya que el empresario al momento --
que organiza los factores'de produccibn, da nacimiento a un
nuevo sujeto de derecho, que es totalmente distinto a la -
. persona del empresario. Adquiere la empresa vida propia y.

se. separa de quien le did vida, pues existe irrelevancia -
" cuando. se remueve al titular de la empresa, goza de cierto
crédito y tiene caracteristicas especiales;los acreedores
-cuando piensan en las garantfas de su cré&dito miran més a
la organizacibn, que al titular de la misma.

La Empresa como Patrimonio separado-

- El Patrimonio de la empresa es tratado como 1ndepen--
diente del que constituye el patrimonio del titular de la
empresa,constituye un todo que responde de las deudas que-
contrate y goza de autonomia.

La Empresa como Institucib6n y Organizacibn:

Esta nocibn se debe a Ferrara, quien sostenfa que la
“empresa no es ni universitas iuris, ni universitas facti,-
sino que debe encuadrarse en el derecho moderno en la cate
goria formada por las instituciones y organizaciones, que
ademis de la empresa debe comprender a los establecimientos
sociales carentes de personalidad. Consiste en una organi-
zacibn de elementos heterogé€neos para un determinado fin -
econbmico social.

Teorfa Atb6mica:

Para los autores que sostienen esta teorila consideran
que no cabe una noci®n unitaria de empresa, de manera que-
esta se descomponga en sus diversos elementos que la cons-
tituyen, sin que dquepan operaciones juridicas unitarias so
bre los mismos, ya que cada uno conserva su individualidad,
la empresa est& constituida por una simple pluralidad de -
elementos privados de unidad juridica.

Existe una posicibn intermedia que establece que la -
empresa es una simple unidad funcional, a la que las partes
y el ordenamiento positivo, en ocasiones considera como si
fuera una unidad, sobre todo cuando en la empresa se reali
zan negocios jurfdicos.
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La empresa como universalidad:

A la empresa se le considera como universalidad de --

hecho (universitas facti).

Ya que la empresa conjuga una -

serie variada de elementos corpbreos e incorpbreos para la
obtencidn de una finalidad com@in, ofrecer al pfiblico consu

midor,

los bienes o servicios que requieran de ella.

8.~ El establecimiento como objetode negocio juridico.

En los Gltimos anos ha penetrado en el derecho positi .
vo la idea de que el establecimiento, en su unidad, constl

tuye un bien distinto de los

elementos que lo integran y -

por lo tanto susceptible de negocios jurIdicos.'
Transmlsi6n de la empresa: : ‘

_ La empresa se transmite
sus elementos ,aislados, sino
capaz de produc1r un rédito,
enajenarse o transmitirse la
pendencia gque adquiere de la

como un todo, no al traves de
como el conjunto organizado -

en plena’ vida 'y actuacifn. Al
empresa 8e constata la inde--~
persona que lo crea, pues ad-

‘quiere vida propia, sigue un
que le 4ié vida.

Las empresas son susceptibles de transmisifn, y todos
“los dfas se realizan cambios, ventas, dacifn en usufructo,
adquisicibén por herencia. Pero es necesario diferenciar la
transmisifn inter vivos, de la transmisién mortis causa.

camino distinto del empresark:

Transmisifn inter v1vos:

. Es aqu&lla que se realiza entre personas vivas. Hay -
que entender como transmisi6n de la empresa, cuando &sta -
se enajena como un todo organizado capaz de entrar en fun-
cionamiento inmediatamente y no la enajenacibn aisl.Ja de
los elementos integrantes de la empresa a esto no se consi
dera como enajenacifn de la empresa, pues no se esti en po
sibilidad de funcionar, los elementos aislados en ningfin -
momento- estin en posibilidad de hacer andar una empresa, -
se requiere gue estos se conjuguen organizadamente para --
funcionar. De aquf la importancia que la conducta del em--
presario transmitente tiene en dar posesifn al nuevo adqui
rente asi como el conjunto de obligaciones positivas o ne
gativas que recaen sobre &l. El transmitente queda obllga—
do a todas las consecuencias que se desprendan del negocio
juridico contratado, y a facilitar al adquirente todos los
datos y conocimientos que integran el aviamiento y que es
necesario para el buen desempefio de la empresa.

Transmisibn de cr&ditos y cesibn de contratos. los -~
créditos son cedidos de acuerdo con las normas del derecho
mercantil. Esto es, podrdn ser transferidos por el acreedor
aun sin el acuerdo del deudor, solamente d&ndole conocimien
to de la transferencia, el deudor se obliga con el nuevo -
acreedor en virtud de la notificacibn, y el cedente se obli
ga a responder de la legxtlmidad del crédito y de la tltula
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ridad en virtud de la cual hizo la cesifn, pero no de la -
solvencia del deudor, a menos que medie pacto en contrario.

Cuando se transmite una empresa en marcha, siguen a -
&sta los instrumeintos de su tr&fico jurfdico, es decir, --
los contratos que se hayan realizado en virtud al fin eco-
nbmico de la empresa. Lo que parece injusto es que los pro
veedores y suministradores, sigan ligados al nuevo titular
de la empresa . en virtud de los contratos anteriormente
realizados, cuando este empresario no otorgue las mismas -
garantlas econfmicas que el anterior y tiene derecho de de
nunciar unilateralmente el contrato. :

Donde si existe la obligacibn de reconocer los contra
tos pactados es en lo referente al contrato de arrendamien
to-del local y los contratos reallzados con los trabajado-
res de la empresa.

v Prohibiciones de la concurrencia. En nuestra 1egisla-‘
cifén no existe preceptos que se refieran a prohibir la con: -
© currencia, como ocurre con otras legislaciones. Estos pac-.
tos se realizan para no perjudicar al empresario a quien -
se ha transmitido la empresa, ya gue no serla correcto que
.quien transmitif la empresa, se dedicara a la misma activi
dad en el mismo lugar, lo que provocarfa la abscrci6n de =.
la ' clientela, provoc&ndole un dafio a su. sucesor. En Mé&xico
constitucionalmente se prohibe que se pacte a dedicarse a
una actividad, asi lo establece el articulo 50. de la Cons
~titucibn.

Transmisibén mortis causa O sea por causa de muerte:

Al considerarse a la empresa con un valor econémico -
es innegable ‘que. forma parte del patrimonio del de cujus 'y
por lo cual se tienen que transmitir a los herederos. Esto
es en el caso de que el nuevo titular se ponga al frente -
de la empresa para continuar con la explotacién.

La empresa puede ser transmitida a tftulo universal,
esto es cuando pasa integrada al caudal que forma la heren
cia, o bien puede ser transmitida a tftulo particular, co-
mo legado. :

El principio de conservaci6n de la empresa. Cuando se
trata de ‘un solo heredero no hay problema, pues este conti
nuar8 al frente de la empresa, pero existen problemas cuan
do se trata de varios herederos y aspiran a explotarla en
comin, lo cual traeri como consecuencia la fragmentacibn -
de la organizaci®n productiva, lo cual se opone al concepto
unitario de la empresa.

La explotaciér de la empresa en ré&gimen de comunidad:
Cuando los herederos llegan al acuerdo de continuar explo=—
tando la empresa, se inteégrar& un régimen comunitario, gque
encuentra analogfas con la sociedad colectiva. Se regiré&n
conforme al derecho civil, los copropietarivs participaran
de los beneficios y cérgas en proporcibn con sus cuotas, y-
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se sujetar&n al acuerdo de la mayorfa. Pero su interés.en
la comunidad no podr& ser transmitida sin previo consenti
miento de los demis.

La transmisién del pasivo de la empresa. Al aceptar
la herencia los herederos adquieren tanto los cré&dlitos y
débitos del difunto, y son responsables de todas sus obli
gaciones y derechos. No formando la empresa un patrimonio
separado al de los herederos, con responsabilidad ilimita
_da si la aceptacién es pura y simple. Los acreedores po-—
drén requerir a cualquier heredero el pago de su crédito,
sin perjuicio que pueda recurrir a los denss.

"El legado de la empresa. El legatario adquiere la --
propiedad al partir del momento de la muerte del testador,
haciendo suyo los rendimientos econfmicos de la empresa,-
pero las deudas anteriores a la muerte del testador queda
‘r&n a cargo de los otros herederos, salvo que se le haya
impuesto &sta carga, o bien cuando son puros legatarios,-
en este caso responder&n de las deudas prorratefndose las
' deudas. en proporcifbn a la cantidad que les otorgue el le-
v_gado, pero . s68lo responder&n hasta lo que alcance el 1ega-

o.

Los beneficios de Inventario de 1a transmisiﬁn here-
ditaria, si se acepta la herencia a beneficio de inventa-
‘rio, se respondera del pasivo de la empresa hasta el 1fimi
te del valor de los bienes que lo integran. Es decir es -
una aceptacibn de la herencia condicionada solamente a lo
que alcance el patrimonio de &sta para cubrir las deudas
que tenga la empresa. Es necesario que el heredero decla
re que acepta la herencia con beneficio de inventario, y .
que se realice el inventario de los bienes. Se trans orma
en un patrimonio de ejecucibn, ya que se liquida la empre
.sa, Y los acreedores recurren para que les sea cubierto: -
el cr&diito que han otorgado. Se separa el patrimonlo de la

empresa y el del heredero.

9.~ Establec1m1ento Principal y Sucursales :

En el caso de grandes empresas, por lo general tienen
ademds del establecimiento principal que se le conoce tam-
-bién como matriz, establecimientos secundarios-llamados su
cursales.

Debemos diferenciar entre establecimiento principal -
(matriz) y establecimiento secundario (sucursal).

La empresa matriz, es aquélla que es fundadora de una
organizacién de establecimientos secundarios, que dependen
de ella, las principales decisiones vendx&n de la empresa
principal.

La sucursal (Latfn succursus, auxilio, socorro), " Se
dice de la dependencia que establece una negociacifn en lu
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gar distinto a la matriz, para aumentar el radio de accibn
de sus operaciones ". (20)

La sucursal puede ser considerada también como " Esta
blecimiento mercantil o industrial que depende de otro, --
llamado central o principal, cuyo nombre reproduce, ya esté
situado en distinta poblacifn o comercio, los hoteles pose
en con frecuencia sucursales cuando los negocios marchan -
favorables ". (21)

Se considera como sucursal los establecimientos auxi-
liares del principal, en que tambi&n se atienden los nego-
cios que constituyen la actividad de la emrresa con inde--
pendencia jurfdica y econfmica.

Las sucursales mantienen la unidad de firma social, -
- carecen de capital propio y no tienen responsabilidad sepa
‘rada, aunque gozan de cierta independencia juridica y eco-
nbmica para tomar ciertas decisiones principalmente para -
actuar frente a terceros, son dirigidas por gerentes, lle-
van contabilidad especial, que posteriormente se integra -
a la . de la principal, y reciben instrucciones y suministros
-de la casa central, y deben ser locales en donde se reali-
cen negocios juridicos de los que. conscltuyen la base de -
la pr1nc1pa1.

20 PALOMAR DE MIGUEL. opus cit. p. 1280
21 CABANELLAS. opus c¢it. Tomo IV. p. 626



SEGUNDO CAPITULO

II LA PROTECCION DEL EMPRESARIO Y DE LA EMPRESA

EN TORNO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
2.- Introduccién.

Es necesario sefialar que a pesar de su gran relevan--

- . cia préctica, la teoria de la propiedad industrial no ha -

"sido estudiada en todo su esplendor, lostratadistas empie-

zan a darle la importancia necesaria, todose debe a que se

“ha originado en el mundo moderno, yaque surge-en virud de-
la libertad de comercio yde la industria, solamente ha podido
desarrollarse en un ré&gimen de competencia econfmica. La -
teoria de la propiedad industrial consiste en una regulari
zacibn juridica del juego de la competencia entre los pro- -
ductos, competencia que no puede ser ilimitada y tampoco -
constituirse como un derecho absoluto, pues de darse esto
acarrearfa conflictos sin solucifn. La premisa de la econo
mia es la concurrencia, por lo cual es necesario fijarle -
barreras que delimitar&n su curso y constituirdn posicio--
nes que no podr8 remover, esas posiciones son los derechos
de propiedad industrial, que se conforma con un conjunto -
de prerrogativas en favor de los establecimientos comercia
les en contra de sus competidores.

Muy abundantes yapasionadas son las polé&micas en lo -
referente a que si es o no una verdadera propiedad; y ésta
se inventa para otorgar proteccifn a las invenciones, recom
pensando al inventor, para que la colectividad sebeneficie
a raiz de su promocibn. Por lo cual desde su origen sepre-
senta ligado al desarrollo tecnolégico.

Como ha sefialado la Organizacifn Mundial de la Propie
dad Intelectual (OMPI}," Cuanto m&s moderna sea la tecnolo
gia y mis elevado sea el grado de especializacifn del pro-
cedimiento ydel producto, tantomids probable es que esa tecno
logia esté sujeta de derechos de propiedad industrial y --
gue esa informaci®n té&cnica, calificaciones o experiencia
profesional, est& controlada en forma exclusiva por un par
ticular o una empresa que a menudo opera en muchos paises”.

Desde el punto de wvista de las empresas gque generan -
tecnologia " La patente ofrece varios medios atractivos pa
ra maximizar utilidades cuya mayor parte se funda en el he
cho de que confiere un cierto monopolio en algfin segmento.
del mercado. Esta proteccifn contra la competencia puede =~
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ser necesaria para promover la inversifn en un pais, en par
ticular, si la compania de que se trata enfrenta en &1 un -
descenso en la curva de la demanda ". (22) -

Existe tecnologla de suma importancia que todavia se -
patenta, pero los procedimientos secretos de fabricacién, -
‘que los americanos llaman el know how, no se patenta, a pe-
sar de que con frecuencia se transmiten a traves de ciertos
acuerdos de voluntad.

Una parte de la tecnologla que se desarrolla en el mun
do se patenta, obteniendo proteccién al traves de una de --
las figuras gue conforman la propiedad industrial.

2.1.- Concepto, Naturaleza, Objeto y Contenido de la =~
Propiedad Industrial:

Concepto:

Se considera que la propiedad industrial es una moder-
na forma de ser, constituye una especie de la propiedad in-.
material, que pertenece al derecho industrial y por ende se
encuentra dentro del derecho econfmico.

Se dan diferentes conceptos de propiedad industrial, -~
mencionaremos los mi&s importantes:

-Propiedad Industrial: " Es un conjunto normativo que =~
como especie de la propiedad inmaterial hace parte del con-
tenido del derecho industrial y regula, en 6rden a la armb-
nica racionalizacibn y mejor utilizacibén en favor de la co-
munidad, la actividad creadora del homkre". (23)

La propiedad industrial puede ser definida " Como un -
nombre colectivo que designa el conjunto de institutos jurl
dicos o leyes que tienden a garantizar la suma de derechos
deducidos de la actividad industrial o comercial de una per
sona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial™
y comercial ". (24)

Propiedad industrial " La que adquiere un inventor, fa
bricante, etc., sobre un producto o un articulo cuya fabrl—
cacibn se reserva en exclusiva ". (25)

22 ALVAREZ SOBERANIS. La Regulacibn de las Invenciones y —--
Marcas y de Transferencia Tecnol6gica, Editorial Porrfa,
México, 1979. p. 38

23.CARRILLO BALLESTEROS Y. MORALES CASAS. La Propiedad indug
trial. Editorial Temis, Bogot&, 1973. p. 43

24 RANGEL MEDINA. Tratado de Derecho Mercario, refirié&ndose
a Ladas. M&xico, 1960. p. 101

25 PALOMAR DE MIGUEL. opus cit. p. 1093



En el conjunto de derechos conocidos con el nombre de
propiedad industrial, se integran dos grupos, el gque tiene
la funcidn de proteger la negociacifn, y el que se conside
ra como un monopolio temporal de explotacidn.

Forman el primer grupo el nombre comercial, la mues--
tra y las marcas; el segundo lo integran las diversas cla-
ses de patentes y los avisos comerciales.

El término " Propiedad Industrial”, hay quienes lo --
consideran falso e inapropiado. Afirman que en primer lu--
gar la palabra industrial tiene un significado ambiguo, --
proviene de industria, que puede ser tomado en un sentido
estrecho, en oposicifn a comercio, agricultura y a las in-
dustrias extractivas, o bien en un sentido amplio, abarcan
do todo lo referente al trabajo humano. Y en segundo lugar,
.la palabra propiedad no se aplica a los objetos tangibles
a los que se refiere en general, comprende intereses y de-
rechos de naturaleza variada. Apuntan en tercer término, -
gque pese .a la divisibn de la propiedad inmaterial en pro--
piedad intelectual y propiedad industrial est& generalmen-
te aceptado, con lo cual existe duda que este té&rmino sea
el m&s indicado para la distincibén de los derechos de autor,
existe una falta de diferencia substancial, entre las dos-
categorias, siendo bastante diffcil incluir ciertas crea--
ciones en una de ellas mis bien que la otra.

Naturaleza:

Existen grandes dificultades para ponerse de acuerdo
acerca de la naturaleza de la propiedad industrial, s~ tra
ta de un derecho o familia de derechos que no son pr.vistos
en los sistemas cl8sicos, ya que no coinciden con ninguno
de ellos, y:es diffcil asimilarlo a uvno de &stos o deber§
ser considerado como diferente a los existentes. " Pero --
tales dificultades han sido indebida e innecesariamente -
acrecentados por el hecho de que, planteada primero la ---
cuestibn regpecto del derecho sobre invenciones, a los obs
tdculos que sus peculiaridades significaban para su encua-
dramiento en algunos moldes juridicos tradicionales, se su
maron los implicados por las peculiaridades que los dere--
chos sobre las marcas y otros signos distintivos presenta-
ban, no ya solamente respecto de las indicadas institucio-
nes cléisicas, sin respecto, incluso, del mismo derecho so-
bre las invenciones". (26) .

Las patentes de invencibn y de introduccién, modelos
de utilidad, dibujos y modelos industriales, estos presen-
tan de comlin; el hecho de recaer sobre creaciones intelec~
tuales del titular del o de sus causantes, y en este aspec

26 CASO Y ROMERO Diccionario de Derecho Privado, Tomo I1I,
' la. Edicibn, Editorial Labor. Espana, -
1960. p. 3157 -
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to presentan analogfas con los derechos de la propiedad in
telectual, siendo su diferencia el cardcter eminentemente
industrial de estas creaciones. La propiedad intelectual -
podria considerarse como una institucibn gen&rica, en don-
de se encontrarfa como variedad especifica, los llamados -
propiedad literaria y artistica, propiedad industrial y --
propiedad cientifica, &sta Gltima aun sin regulacibn posi-
tiva en la legislacién comparada.

La cuestibn relativa a la naturaleza de las creacio--
nes literarias y artisticas, como de las invenciones indus
triales, est& ligada hist8ricamente con otra teSricamente
muy diferente, la que fundamenta la justicia o injusticia
de su proteccibn legal. Ya que en las controversias refe--
rentes a &sta Gltima, unc de los argumentos de los partida
rios de su proteccién consideraba, que tratindose de un -~
verdadero derecho de propiedad,y siendo el de propiedad un
derecho natural antes de su reglamentacibn por  los ordena-
mientos positivos, la explotaci8n exclusiva del titular de
una creacifn literaria, artistica = industrial, en ningtn -
momento puede ser considerada como monopolio, que Ffavorece
a unos en detrimento de los otros, sino estimada como sim-
ple reconocimiento de un derecho preexistente por lo cuil
estd de antemano y naturalmente limitada la libertad de --
los dem&s en la misma forma en que lo estd por el ordina--
rio derecho de propiedad. Por lo cual la discusién de que
s se trataba o no de un verdadero derecho de propiedad y
si era o no un derecho natural preexistente a la creacibn
legal. Resulta &sta filtima debido a la consideracifn que -
en el 8rden positivo, no existen mids derechos que los que
se reconocen y amparan por el derecho objetivo, pero sub--
siste la que se refiere a su verdadera naturaieza, que se
circunscribe a que si es o no un derecho de propiedad.

Existen varias teorias que pretenden resolver el pro-
blema y que se pueden agrupar en dos grandes tendencias --
que son:

a) Teorfa Patrimonialista.
b) Teoria Personalista.

Estas teorfas consideran el derecho sobre las inven--
ciones como un derecho real sobre cosas incorporales o in-
materiales, con naturaleza esencialmente dominical, y como
una simple manifestaci6n de los derechos-de la personali--
dad.

Estas tendencias no se excluyen totalmente, ya que se
refieren a aspectos parciales, que en un momento pueden --
completarse. Por la invencibn, el inventor tiene no sola--
mente el derecho secundario a obtener, mediante la conce--
sidén de la patente el derecho perfecto, sino también el de
conservar y guardar para si el secreto y la utilizacién de
su invencibén no patentada, o bien considerarse como el titu
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lar al momento de patentarla; el derecho perfecto puede ser
transmitido a otra persocna, pero no por eso deja de ser su
autor, fundamento &ste de la tendencia personalista, pero-
no para que &stas se extiendan a las dem&s manifestaciones
del mismo complejo jurfdico. Surge la patrimonializacién -
al momento en que el inventor no se guarda el secreto, - -
sino que lo exterioriza y lo patenta; &sta patrimonializa-
cibn es la caracteristica primordial del derecho de explo-
tacibn temporal y exclusivo para quien lo registra. Este -
derecho se considera estrictamente dominical. Todas las --
personas tienen la obligacién de respetar Bste derecho de
uso, disfrute y disposicién del invento realizado.

Objeto:

Los obJetos de las citadas prerrogativas, que se cono
cen también con las siguientes denominaciones de: derechos
privativos y derechos exclusivos, los cuales se ordenan se
gin sus fines, en dos clases: : ' : =

A) Creaciones Nuevas.
B} Signos Distintivos.

Las creaciones nuevas son:

a) Las Patentes de Invencién.

b) Los modelos de Utilidad.

¢) Los Modelos Industriales. y

d) Los Dibujos o Disefios Industriales.

‘Estas prerrogativas se concretizan en titulos que re~
presentan el otorgamiento de monopolios legales temporales,
la ley otorga en beneficio del autor, y durante un término
limitado, un derecho exclusivo de empleo o de explotacibn
del objeto protegido.

Constituyen los derechos exclusivos de reproduccibn -
de las creaciones nuevas los derechos del inventor y los -
derechos de autor. Forman los derechos exclusivos m&s com-
pletos en cuanto que aseguran a sus titulares la conquista
de la clientela, puesto gque nadie podr§ reproduc1r la obra
creada.

Los signos distintivos son:
a) Las Marcas.
b) El1 Nombre Comercial.
¢} El Aviso Comefcial.
d}j. La Ensefianza.
e} Las Indicaciones de Origen.
f) Los Secretos de Fé&brica.
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g) Las Recompensas Industriales, y
h) La Represifén de la Competencia Desleal.

Estos signos proporcionan relaciones ventajosas, pro-
tegen, afirman y extienden la actividad del empresario y -
sus relaciones con el pGblico. Por lo cual se les conside-
ra como creaciones de diferente naturaleza que las inven--—
ciones, los modelos de utilidad o los modelos y dibujos in
dustriales que son signos estrictamente ligados con la em-
presa a la que protegen.

El titular de los signos distintivos no tiene un mono
polio como sucede con las creaciones nuevas, los derechos
exclusivos de reproduccifin son menos completos. Estos dere
chos estdn constituidos por el uso exclusivo de su marca,-
de su nombre comercial o del nombre de su fabricacifn para
la conservacifén de la clientela.

Contenido:
En nuestro derecho consideramos que el contenido de -
la propiedad industrial abarca:

a) Los derechos correspondientes a inventores y descubrido
) res, que se englobar&n en las patentes de invencién,de
mejoras , modelos y dibujos industriales.

b) Los Derechos que otorgan las Marcas.
c) Los Derechos que otorgan los Nombres Comerciales.
d) La Represifn de la Competencia Desleal.

2.2.~- Los Principios, Caracteres, Modos de Adquirir y
Extincidn de la Propiedad Industrial.

Los Principios:

Existen diferentes principios que rigen a la propiedad
industrial y son los siguientes:

a) Principio de la Equidad:

El hombre ha buscado siempre que en aras de una convi
vencia social armbnica, sus conductas se encuentran regula
das en tipos legales. Debido a esto se pretende que en el
contenido de las normas juridicas haya equidad. Sin embar-
go, nunca ser& posible determinar todas las formas del - -
obrar humano en un orden juridico positivo, y menos aun -
si consideramos que el hombre hace cada dia mis compleja -
su actividad.

.Cuando el juez, al querer buscar una norma y aplicar-
la a un caso concreto no puede, por no encontrar esta norm.
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Este fenfmeno conocido camo laguna del derecho, hace que -
el juez deba recurrir a otras normas o principios, y con -~
base en estos, resolver el caso.

Cuando al pretender aplicar con fidelidad una norma a
un hecho determinado, podria resultar inconveniente o injus
to.

Cuando surge un nuevo tipo de ordenamiento legal, por
ser precisamente nuevo, es probable que nc abarque todos -
los supuestos de hecho; o que tratando de abarcarlos, lo -
haga sin consideracifn a otras circunstancias que puede -
influir en ese supuesto, O que sus normas resulten contra-
dictorias.

El juez debe hacer un llamamiento a la equidad, para
que con base en esta, resuelva el caso concreto y atempe-~
re los rigores de una f6rmula legal demasiado genérica, o
la injusticia gue pueda resultar de la aplicaci6n de otra,

.o halle la f6rmula que por la novedad del ordenamiento no-
se encontraba. ‘

La equidad, alﬁdese algunas veces a una especie del -
instinto, que conduce a la solucifn mejor y m&s conforme -
con el fin de toda organizacién jurfdica. En otras ocasio-
nes, por equidad se entiende la adaptacifn de la idea de -
-justicia a ciertos hechos, en vista de las circunstancias
que en ellas -concurren. - .

, La propiedad industrial encuentra en esta a uno de -~
" sus principales recursos, al que con frecuencia deben remi .
tirse los jueces e intérpretes.

b)-Principio de 1la Interpretacién.‘

Un sentido finalista de las normas es lograr la convi
vencia armbnica. Pero existen ocasiones en que el sentido”
. que encilerran estas normas no. siempre se haya manifestado .
con claridad. Puede darse el caso, que una norma no emplee
el vocablo adecuado, 0 que su construccidn sea dificil, y
que, en consecuencia, haya oscuridad en torno al contenido
de ella.

Surge el principio de interpretacifén al pretender apli
carla a un caso concreto, habrd necesidad de desentrafiar el
contenido de la norma.

En las normas de propiedad industrial comc en todo el
derecho, la interpretacién aplicable puede ser segfin quien
lo realiza privada, judicial o auténtica.

Es privada, cuando un particular, interesado en averi
guar su contenido dedica una actividad racional en tal sen
tido; en caso -de que este particular resulte ser un exper
to en la cuestibn, tendremos una interpretaci6n doctrinal,
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Es judicial cuando el juez o magistrado es quien, an-
te un caso concreto, busca desentranar el significado de -
una norma para aplicarla.

Es auténtica (legislativa), cuando el mismo legisla--
dor es quien, con miras a determinar el alcance y signifi-
cado que debe tener una norma, en uso de su autoridad sefia
la cudl interpretacibén debe darse.

¢c) Principio de Integracibn:

Las normas de propiedad industrial no aparecen solas
como conjunto normativo, frente a ellas se halla toda una~
serie de conocimientos té&cnico-cientificos, que deben ser
tenidos en cuenta al aplicar estas normas, y que é&stas, --
vienen a permitir el reconocimiento-otorgamiento de los de
rechos de propiedad industrial.

La disciplina juridica se integra y se hace una sola
con las ciencias exactas como la fisica, la quimica o las
matemdticas. De esta integracidn nace una entidad: La pro-
piedad industrial, que muestra a todo el conglomerado huma
no cémo el conocimiento y la actividad del hombre son uno
8610, que impele al progreso y desarrollo de los pueblos.

b) Principios de la Irretroactividad:

En principio, las normas juridicas rigen todos los he
chos o actos que durante su v1gencia surgen en todo, acor-
des con los supuestos que consignan tales reglas. Una ley-
es retroactiva cuando modifica o restringe las consecuen--
cias juridicas de hechos realizados durante la vigencia de
la anterior o bien cuando modifica o restringe las conse--
cuencias juridicas derivadas de la aplicacifn de la prece-
dente.

En principio, tenemos gque hay una ley que pretenda ser
retroactiva no puede desconocer modificando, restringiendo
o extinguiendo las consecuencias juridicas obtenidas bajo-
la vigencia de la norma anterior, puesto que los registros
de patentes o marcas y demis que hayan sido reconocidos co
mo tales y a los que se les otorgaron las pertinentes con-
secuencias no pueden ser vulnerados.

En consecuencia, los derechos elementales reconocidos
a2 una patente o a un signo distintivo deben permanecer in-
c6lumenes, pues de lo contrario quebrantarfia la mis minima
seguridad en las relaciones juridicas que pretende organi-
zar y-controlar el sistema normativo en cuestibn.

En Mé&xico se consagra la irretroactividad de las le--
yes a nivel constitucional, el Articulo 14 de nuestra Car-
ta Magna establece " A ninguna ley se le daré efecto re---

troactivo en perjuicio de persona alguna ".



De esto se desprende que la aplicacifn retroactiva es
lfcita cuando no perjudica a nadie.

e) Principio del Intervencionismo estatal:

La propiedad industrial se haya frente a frente, enre
lacibn directa e inmediata con los medios de produccién, -
debe buscar en el intervencionismo del Estade su principal
instrumento de defensa y supervivencia. El intervencionis-
mo constituye uno de los pilares del neo-liberalismo, y de
tal manera, que en el momento mismo en que los medios e --
instrumentos de produccifn dejen de formar parte del patri
monio de algunos pocos, la propiedad industrial serd totaf
mente transformada, 'y su concepcifn de medios de defensa y
garantfa de la actividad del particular que detenta los me
dios de produccibn, se trocard en defensa y garantia de 1a
actividad de producci&n de la sociedad todo en cabeza del
Estado.

Por medio del intervencionismo, el Estado controla: ==
eficazmente el derecho que se reconoce y otorga a quienes
por su actividad creadora contribuyen al -desarrollo técni-
‘co Y econémico a traves de la produccibn y el comercio de
la sociedad.

La finalidad del 1ntervencionlsmo consiste en que el
Estado racionalice y planifique la economfa para lograr un
desarrollo integral de la comunidad, procurando que los de
rechos que reconoce y otorga sean explotados para benefi-=
cio de ella.

f) Principio de la Funcién Sdcial:

Los derechos que reconoce la propiedad industrial no
pueden entenderse sino con respecto a la sociedad y que, =
por tanto, debe ante todo, consultar el inter&s comunitario.
Actualmente todo derecho tiene una funcibn social.

La funcibn social de la propiedad industrial surge en
tonces como la serie de deberes para con la sociedad, que™
se imponen a quien goza de un derecho de esta clase. Estos
deberes consisten en que otros se beneficien con el inven-
to.

g) Principio de la Apiicacién Industrial:

El Estado pretende, por medio de sus leyes, que el pro
ducto del ingenio trascienda al campo de la realidad, que-
llegque a los dem&s seres humanos, para beneficio de toda la
comunidad.

. La caracteristica de la propiedad industrial consiste
en que los objetos sobre los cuales recae su normatividad,




sean explotados.

.La-aplicacibn industrial consiste en la efectiva rea-
lizacifn de la idea amparada; es la actualizacibn de aque
1lo que es potencia de ser y que se encuentra en ideas plas
madas en planos o f6rmulas.

h) Principio de la exclusividad:

La persona que resulte protegida por las normas de =--
propiedad industrial, o sea el titular del derecho, tiene
el derecho de explotar lo amparado, pudiéndo oponerse a
1ashgersonas que de cualquier manera atenten contra su de-
recho.

Esta exclusividad no es de manera alguna absoluta en
el tiempo porque ‘la propiedad industrial no reconoce perpe
tuidad a los sujetos titulares de los derechos que otorga.

i) Principlo de la Novedad:

‘La propiedad industrial requiere la caracteristica de
novedad. La novedad consiste en que algo no es conocido —-
por el resto de las personas que de cualquier manera se re
lacionen con ese algo, ya por su.ocupacién y activ1dad, ya
.por su condicibn.

Este prlnclpio es elemental, consiste en que lo que -
ha perdido su novedad, no puede ser objeto de la propiedad
industrial. La novedad puede ser absoluta y relativa o lo-
cal,

La novedad absoluta consiste en que el objeto gque se
pretende amparar por las normas de la propiedad industrial,
no puede ser conocido por ninguna persona en ninglin lugar
del mundo en cualquier momento y por cualquier medlo.

La novedad relativa consiste en que basta que. no sea-—
conocido por cualquier medio en el Estado donde se preten-
de amparar tal objeto.

j) Principio de 1la Témporalidad:

El titulo de propietario que la propiedad industrial
otorga a sus sujetos, no es un titulo perpétuo. Es temporal
para que en un momento dado ese derecho otorgado pueda ser
disfrutado por toda la colectividad, este .seria el caso de
las patentes. Este principio se complementa con el de la -
funcibn social que cumple la propiedad industrial, estable
ce que sus objetos vayan pronto a manos de toda la comuni
dad.

La temporalidad sb6lc cobija a las patentes, debido a
que en materia de signos distintivos, aunque existe una --
temporalidad, no es absoluta porque puede reconocerse el -



- 30 -

registro indefinidamente.

Terminado el tiempo del privilegio, el objeto pasa a
ser del dominio pfiblico, extingui&ndose la exclusividad que
sobre &l pesaba.

k)Principio de la Territorialidad:

Las normas de la propiedad industrial s6lo rigen las
relaciones que se susciten en determinado Estado.

Aungue la propiedad industrial tiende cada dia més a
universalizarse, ello no quiere decir que el principio de
la territorialidad de sus normas est& en camino de desapa
recer, no. Se han realizado diversos convenios 1nternacio
nales sobre esta materia; cada Estado tiene la obligacién
de hacer que ellos imperen de modo tal, que pueda conver-
tirlos en leyes de la Repfiblica en caso de que los ratifi
que o adhiera.

La territorialidad, ademis de determinar el &mbito -
de validez espacial de las normas tiene tambi&n otro sen-
tido distinto el de determinar la jurisdiccién y la compe
tencia de las autoridades.

Caracteres:
La'Propiedadindustrialtienelossiguientescaracteres:
a) Independencia frente al Derecho Comercial.

El derecho industrial es un conjunto normativo a la-.
cual pertenece la propiedad industrial como parte de su -
contenido, y se relaciona directa e inmediatamente con el
derecho industrial, y de manera secundaria o subsidiaria-
mente con otros derechos.

Equiparando la propiea»d industrial y el derecho co-
mercial, obtenemos que la propiedad industrial se mantie-
ne independiente con relacifn al derecho comercial, aun-~
que algunos autores lo hacen aparecer como parte de las -
leyes mercantiles.

No se puede aceptar que las normas que reglamentan a
la propiedad industrial se encuentren inmersas en el orde
naniento mercantil; contiene caracteristicas especiales -
esta institucifn que exige un ordenamiento diferente.

En el estudio que hace Gabino Pinzén, " Estudio que-~
no puede considerarse sistemitico y que el autor elabora a’
la luz del derecho caomercial se expresa la nisma opinibn,
esto es, en el sentido de incluir en el ordenamiento mer-
cantil lo relativo a esta institucibn ". (27)

La propiedad industrial mantiene nexos con el dere--
cho comercial, pero con el transcurso del tiempo se ha ido
desligando de &ste, y es necesario estructurar una disci-

27 CARRILLO BALLESTEROS Y MORALES CASAS.opus cit. p. 46
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plina distinta y autfnoma, ya que tiene caracteristicas --
propias.

" Pretender que lo relativo a la propiedad industrial
aparezca ubicado en el conjunto normativo que regula la ac
tividad mercantil, resulta il6gico y antitécnico. Esto, si
tenemos presente que ya el conjunto de normas de esa pro--
piedad forma parte, es decir, integra una normatividad com
pleta como lo es el derecho industrial (este derecho es --
completo porque cuenta con leyes sustantivas y adjetivas -
propias, con leyes perfectas gue pueden engendrar la san--
cibén de la nulidad, porque tiene sus propios principios y
sus especificas instituciones, a m&s de que dispone de un
- objeto propio); por lo que, al incluir esta institucibn en
otro ordenamiento que tambi&n es completo, viene a resul--
tar absurdo”. (28)

Es. 116g1ca esta postura, porque si consideramos los -
- principios que rigen el conjunto normativo comercial, no -
pueden ajustarse a &1 y son incompatibles con las que ri--
gen eh materia de propiedad industrial.

Resulta antit&cnica tambi&n esta poslcién, debido a -
que la propiedad industrial se refiere a los derechos y --
privilegios de las personas que por su genio y espiritu --
creador los merecen, otorgindoles proteccién. Este objeto
es muy distinto a la que el derecho comercial se refiere,
que tan solo pretende indicar y reglamentar los derechos -
gque en la actividad comercial poseen quienes a ella se de-
dican a regular las instituciones comerciales que en nada
tienen semejanza con la propiedad industrial.

No es posible unificar en un s6lo ordenamiento la pro
piedad industrial y el derecho comercial. El intervencio--
nismo estatal lo encontramos en la propiedad industrial, -
lo gque no sucede con el derecho comercial.

b) Contenido Peculiar de sus Normas:

La propiedad industrial es el conjunto normativo que
regula la actividad creadora del hombre. Lo que hace que -~
sus normas reglamentan determinadas situaciones peculiares
que no estén contempladas en otros sistemas normativos que
regulan otros tipos de propiedad. Asi, encontramos los pro
cedimientos de anulacifn de marcas o patentes ante ciertos
supuestos ficticos especiales, los juicios de oposicibdn al
otorgamiento de registros o patentes por determinados even
tos de la actividad humana, el sistema cautelar ante cier-
tas situaciones de terceros.

La peculiaridad de las normas de propiedad industrial
fortalece el caricter auténomo de la institucidn frente al
derecho mercantil. Se encuentran diferencias entre la pro-

"piliedad industrial y las demiAs formas de propiedad como lo
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son la e¢ivil, minera, agraria, etc.
c) Es una Institucibn Especial:

La propiedad industrial tiene un car&cter especial, -
debido a que recoge una serie de conceptos jurifdicos, cien
tificos y econbmicos, y englob&ndolos los transfcrma en or
den a regular y sistematizar esa actividad humana; se inte
gra .como un complejo normativo que se compone por conoci-=
- mientos especiales diversos.

Se fundamenta tambi®&n su especialidad en la integra--
cibn armoniosa de conocimientos tan heterogéneos.

d) El Objeto Inmaterial:

Dice Jos& J.G6mez que " La nocibn de cosa, en sentido
lato, comprende lo corpbreo, como una silla; lo incorpbreo
como el descubrimiento de un nuevo cuerpo o sustancia y ==
los hechos positivos y negativos que se deben; lo apropia-
ble. por el hombre, como unos terrenos baldios, Y lo inapro
piable, como el aire ".. (29}

Cuando un investigador descubre un nuevo procesc para
la obtencién de cierto producto, cuando se denomina un pPro
~ducto’' con un nombre cualquiera, o cuando se inventa una -~
nueva forma para el producto, lo que se pretende es prote-
ger el descubrimiento del proceso, el uso exclusivo del --
nombre o la explotacifn exclusiva de una forma, y no la co
sa fruto del proceso, ni las letras materializadas, ni la
forma peculiar. Se concluye que lo que estd& siendo protegi

. do es algo no material, una idea referida a algo real; el

objeto de la propiedad industrial es inmaterial o incorpo-
ral.

En la propiedad industirial se otorga proteccibén - la
idea gue permite la explotacibn Gtil de la cosa, y no a la
cosa o producto en sf.

e) Tiende a la Uniformidad:

Desde sus orfgenes la propiedad industrial se preten-
di6 que sus normas fueran uniformes para todos los palses,
es por ello que se convocaron diversas asambleas, de donde
se han obtenido diversos acuerdos cuya premisa fundamental
es la unificacidn de todo lo relativo a la propiedad indus
trial. .

Asf podemos mencionar que en las convenciones de Pa--
ris o Washington tienen un espiritu de unificacién de sus
normas.

Por otra parte, existe un gran ntmero de organlsmos -
internacionales que, vinculados o no a la Organizacibn de
Naciones Unidas ( ONU }, tienen por finalidad la protec-~ -
¢ibn universal e integracifn de la propiedad industrial a
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29 GOMEZ, JOSE J. Curso de Derecho Civil (bienes y derechos
reales) Publicaciones de la Universidad -
Externado de Colombia,Bogotd,1968. p. 94.




escala mundial.

Si bien es cierto, gque en las otras disciplinas juri-
dicas se sigue una tendencia particular del pafs a quien -
rigen, debido a circunstancias de carfcter politico, social
o econfmico; las normas que rigen a la propiedad industrial
no siguen esta linea, tienen caricter internacional, es de
cir siempre se pretende unificarlas, debido a que la inven
tativa humana, los alcances de los nuevos procesos, su ap11
cacibn y desarrollo no conocen fronteras.

f) Es Progresiva:

La sociedad constantemente esti evolucionando; con e-
1llo lleva implicito un desarrollo en todos los 6rdenes, Yy
como las normas que integran a la propiedad industrial son
creadas por el hombre no es posible gue se estanquen, el -
derecho no es estdtico, siempre ha sido dinfmico. La propie
dad industrial avanza, progresa englobando en sus normas -
una proteccién m&s amplia para los inventores y desCubrido
res.

No podemos om1t1r la idea de gque, a medida que el mun
do y sus habitantes alcanzan un desarrollo cientifico y cuT
tural mis avanzado, se adecuan normas a estas circunstan~-—
cias. La propiedad industrial es dinimica y se puede pal--
par quizi&s de una manera m&s tangible, quiz§ mis que el de
otras instituciones juridicas.

g) Es de Contenido Econfmico:

Es innegable que la inventiva ha provocado el progre-
so, que lleva siempre aunado un contenido econdmico.

Se admite de manera precisa la identidad que existe -
entre la inventiva y el desarrollo econfmico de un Estado.

h) Es de Reciente Formacidn:

Lo que trae consigo gque no se haya comprendido en to-
da su extensifn su contenido; dia cen dfa se trata de gque
las normas de la propiedad industriazl se desarrollen plena
mente y comprendan todos los aspectos, ya que todavia exis
ten campos por desarrollar y sistematizar.

Modos de Adquirir: N
La propiedad industrial puede adquirirse fundamental-
mente por dos sistemas que son:

a) Sistema Declarativo.
b) Sistema Atributivo.

El sistema declarativo: Consiste en que el Estado, no
hace mis que reconocer por denuncia del comerciante o indus
trial, la existencia y el derecho sobre la propledad 1ndus
trial. En ningfin momento investiga la validez de &stos, ni
sobre la existencia de anterioridades oponibles. En este -
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sistema quien primero utiliza la propiedad industrial es el
que tiene el mejor derecho sobre &ste, sin necesidad de rea.
lizar el dep8sito. :

El sistema atributivo: Es necesario que el Estado, rea
lice una investigacién sobre la validez de la propiedad in=
dustrial gue se solicita registrar y se publica la solici--
tud para provocar oposiciones. En el caso, de no prodycirse
ninguna oposicifn y de no encontrarse registrada la propie-
dad industrial, la solicitud se inscribe y se otorga el ti-
tulo. Quien primero registra la propiedad industrial, es --
quien tiene mejor derecho, solamente el registro otorga de-.
rechos, en este s1stema, y no asi el uso de la propiedad in
dustrial.

De estos dos sistemas principales surge un tercero, -
que es el sistema mixto, que se nutre de los dos sistemas -
prlmarlos. ,

En_el sistema mixto se reconoce valor a la prioridad
del registro, pero &ste registro puede impugnarse durante - -
un plazo determinado. Se integra en dos momentos el sistema
mixto. En el primer momenito, el registro simplemente tiene
efecto declarativo durante determinado tiempo, una vez trans
currido este tiempo, surge un segundo momento,en donde se -~
reconoce un efecto atributivo. lLa persona que tenga priori-
dad de uso de la propiedad industrial, puede ejercitar su
mejor derecho, y obtener la nulidad del registro. Se comple
menta tanto el derecho gque surge por el uso con el derecho
nacido por el registro.

- Los problemas que surgen al analizar cada sistema por
separado, se resuelve con el sistema mixto. Asi, en el sis-
tema de prioridad de uso, se resuelve la inseguridad juridi
ca que representa que pueda surgir un usuario alegando te--
ner mejor derecho. Tambi&n, se resuelve el formalismo en --
que cae el sistema de prioridad de registro de atribuir, en
determinados casos, un derecho al que efectfia un registro,-~
en perjuicio de otra persona que utilice . éste. ’

Extincifn de la Propiedad Industrial:

Esta clase de propiedad es sui generis, totalmente di
ferente a la propiedad comn, debido a los principios de la
funcibn social y de la temporalidad, que es una diferencia,
la otra lo constituye la manera como se extinguen estos de-
rechos.

Las situaciones jurfidicas creadas entre el sujeto y -
el objeto por gracia de la ocupacifn y declaracifn, sblo --
pueden extinguirse de dos maneras:

a), Por Caducidad.
b) ‘Por Nulidad.




Por via de Caducidad:

A) Generalidades: Por su caricter de especial el derecho a
la propiedad industrial es temporal, debido a que el privi-
legio o derecho sobre el objeto no es indefinido en el tiem
po. Surgiendo la caducidad al expirar el término otorgado.
o al no cumplir el titular con las condiciones que se le im
pongan, segﬁn sea sobre una patente o sobre un signo dlstln
tivo.

B) La Caducidad de las Patentes:

a) Causas: En nuestro sistema la caducldad puede tener -
distlntas causas.

- - Causa primera: Por expiracibn del término m&ximo otor-
gado que es de diez afios, como lo establece el articulo 40
de la Ley de Invenciones y Marcas. :

- Causa segunda° Por renuncia del interesado. Si vencido
el ‘plazo de tres ahos gque otorga el artfculo 41 de la Ley,
transcurriere mi&s de un afio sin gque el titular de la paten-

te inicie la explotacibn, ni dentro de &ste filtimo lapso se

hubieren solicitado licencias obligatorias. Segﬁn lo estable
ce el articulo 48 de la Ley.

- Causa tercera: Por no cumplir con las obligaciones que

seflala la patente.

b) Declaratoria de Caducidad: La declaratoria puede mani
festarse de dos maneras diferentes. La primera de oficio, -
por parte de la autoridad administrativa de la Direccif6n Ge
neral de Invenciones y Marcas; cuando se llega a dar alguna
de las causas mencionadas. La segunda, a peticién de parte,
cuando una persona interesada lo solicite, cuando no se ha-
yan cumplido con las obligaciones que se imponen, o cuando
haya transcurrido el té&rmino y no se haya declarado de oficio

c) Efectos de la Caducidad:

1) La patente pasa a ser de dominio p@blico, se extinguen -
los derechos de explotacién exclusiva que poseta el benefi-
ciario, pudiendo cualquier persona solicitar que se le otor
gue la explotacifn de la patente. :

2} Viene a ser una consecuencia de la primera, una vez de--
clarada la nulidad, el titular por ning@n motivo puede pe--
dir que se le otorgue la explotacibn de la patente que es -
causa de caducidad.

3) Es el caricter erga omnes, que hace extinguir no solamen
te el derecho del titular, 51no a cualquier cesionario.

4) Se permite a cualquier persona utilizar la téchica paten-

tada que ha caido al dominio p@blico.
C) La Caducidad de los Signos Distintivos:
1) La caduc1dad para los signos distintivos tiene causas




- 36 -

semejantes a las que ella origina en las patentes, y son --
cinco, a saber:

- Causa primera: Por explracidn del término otorgado por
la Ley. Que es de cinco afios para las marcas, que es renova

ble por perfodos de cinco afios. Articulo 112 de la Ley de -
Invenciones y Marcas.

Para los nombres comerciales es también de cinco aifios,
pudiendo renovarse par otros perfodos de cinco afios. Articu
lo 184 de la Ley.

- Causa segunda: La renuncia del propietario cuando al -
expirar el término que protege la Ley, no se solicita una -
nueva renovacién. Articulos 148, 171 Yy 184 de la Ley.

— Causa tercera: Que se refiere a un uso inédecuado por
pvarte del titular,

© = Causa cuarta : Porque se haya abandonado su uso.

Como lo establece el Artfculo 186 de la Ley, el dere-~
cho de uso ‘exclusivo de un nombre comercial termina cuando

- . deje de usarse dentro de un afio consecutivo, o un afio des--

pués que se haya extinguido la empresa.

_ El Artfculo 171 de la Ley, establece para-las denomi-
naciones de- origen, cuando no se utilice dentro del plazo -
" de un afio, o bien cuando suspenda la utilizacién por mﬁs de
un afio consecutivo.

- Causa quinta: Se aplica a los nombres de comercio y en
sefias, que se produce con el retiro del titular de la empre
sa, del comercio.

2) Declaratoria de caducidad de los signos distintivos:-
La declaratoria de caducidad puede producirse de dos furmas.
diferentes que son: Primera, administrativamente por la Se-
cretaria de Comercio y Fomento Industrial de oficio; y segun
da a peticién de parte o del Mlnlsterio Pfibl ico cuando tenga
inter&s la Federacién.

3) Efectos de la caducidad para los signos distintivos:

a) El signo no pasa a ser de dominio pﬁblico,’ni’se convierte
en palabra gené&ricd; simplemente, abre la oprtunidad pa-
ra que otra persona pueda usar tal signo.

b) Lo constituye el caricter de erga omnes de la declaracién
de caducidad gue abarca a todos tanto al titular como al
cesionario.

Por Via de Nulidad:

1) Las Patentes: Serén nulas en los siguientes casos:

.a) Por contravencifn de lo ordenado por la Ley de Inven-
ciones y Marcas.

b} Por carecer de novedad o apliéacién industrial.



c) Cuando ampare dos o m&s invenciones que deban ser ob-
jeto de patentes independientes, pero ser§ parcial, pudien-
do subsistir la invencifn reivindicada en primer lugar.

d) Si la descripcibn de la invencifn o las reivindicacio
nes no sean completamente claras y completas que permitan -
una comprensién cabal de la misma.

e} Por abandono de la solicitud en tr&mite.

2) Los signos distintivos: La nulidad de los signos distin-
tivos puede producirse por las causas sigulentes:

a) Por falta de requisitos legales.
b} Porque los signos no sean distintivos.
c) Porque los signos distintivos sean iguales o semejan-
tes a otros anteriores. .
Declaratoria de Nulidad: La declaratoria puede darse
de dos formas diferentes que son:

~a) De oficio por parte de la Secretarfa de Comercio y -~
Fomento Industrial.

b) A peticibn de parte o del Ministerio PGblico cuando -
tenga interé&s la Federacidn.
Efectos de la Nulidad:
a) Termina con la propiedad industrial.
b) No produce ningfin efecto que se le haya otorgado.

2.3.- Objeto de la propiedad industrial:

2.3.1.~ Las Creaciones Nuevas.
2.3.2.- Los Signos Distintivos.

Las Creaciones nuevas son a saber:

a) Las patentes de invencidn:

Se llama patente " Tanto el derecho de aprovechar, --
con exclusividad de cualquier otra persona, bien un invento
0 sus mejoras, bien un modelo industrial, como el documento
que expide el Estado para acreditar tal derecho". (30)

Se considera tambi&n a la patente de invenci6n como -
" El titulo que acredita la propiedad en el registro de una
invencibn, o que faculta para explotarla ". (31)
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30 MANTILLA MOLINA. Derecho Mercantil, 1%9a. Edicibn, Edito-
rial Porrfia, México, 1979. p. 113

31 CABANELLAS. opus cit. Tomo III . p. 103



La patente de invencifn tambi&n se le define como - -
" El documento en que se otorga oficialmente un privilegio
de invencifn y propiedad industrial de aquéllo gue el docu-
mento acredita ". (32)

La Organizacifbn de Naciones Unidad (ONU), ha definldo a
la patente " Como un privilegio legal concedido por el go--
bierno a los inventores y a otras personas que derivan sus
derechos de inventor durante un plazo fijo, para que otras
personas produzcan, utilicen o vendan un producto patentado
o empleen un método o un procedimiento patentado ".

Para Bauche Garciadiego " El término patente, deriva-
do del participio presente del verbo latino patere ( estar
descubierto o manifiesto ), significa por sf s6lo , titulo
o despacho real para el goce de un empleo o privilegio. No
es, pues,la patente sino un documento en que se da a cono--
cer, se hace patente, la concesifn de un derecho determina-
do ". (33) :

. Se concede al titular de una- patente un determinado -
tiempo para explotarla, pasando al dominio pGblico al momen
to de expirar dicho plazo.

La patente confiere a su titular un derecho exclusivo
de explotacién de la invencién que constituye .su .objeto. Es
-te derecho exclusivo contiene la proh1bic16n a cualquier -=
tercero:

a) De fabricar el producto objeto de la invencibn patentada.

b) De introducir e importar el producto patentado, de utili
zarlo, venderlo o ponerlo en el comercio.

c) De emplear o poner en préictica los medios o proced<mien-
tos de produccibn de la invencibn patentada, o de venuer di
chos medios o procedimientos.

d] De entregar u ofrecer entregar los medios con el objeto
de llevar a la préctica una invencifn patentada a una perso
na ajena del titular.

El titular de una invencifn tiene derecho sobre &sta,
a su explotacibn exclusiva por si o por otras personas que
obtengan su permiso. Este derecho se adquiere en el momento
en que el Estado concede la patente de invenci®n.

Su Justificacidn : Las patentes se justifican al tra-
ves de diferentes teorfas, a saber:

a} Derecho Natural ( de propiedad )} de un inventor a de-
tentar su invento y a ser reconocido por la sociedad.

32 PALOMAR DE MIGUEL. opus cit. p. 988

. 33 BAUCHE GARCIADIEGO. La Empresa, 2a. Edici6n, Editorial -
Porrfia, México, 1983. p. 137
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b) Derecho del inventor a la debida y justa retribu -
cibén por los servicios que proporciona a la sociedad.

c) El papel.del sistema de patentes como incentivo pa
ra una mayor actividad inventiva.

d) Su papel como incentivo para hacer pGblicos los cg
nocimientos, aumentando asi el acervo de conocimientos -ac—
cesibles al piblico.

La patente en el Derecho Mexicano:

Las patentes tienen su fundamento legal en el primer
-p8rrafo del Articulo 28 Constitucional y de la fraccibn XV
del-Articulo 89 de nuestra Carta Magna.

El Artfculo 28 Constitucional menciona: En los Esta--
dos Unidos Mexicanos no habr& monopolios ni estancos denin
guna clase, ni exencibn de impuestos, ni prohibiciones a -~
titulo de proteccifn a la industria; exceptudndose Gnica--
mente los relatives a....., ya los privilegios que por deter
nminado tiempo se concedan a los autores y artistas para la
reproduccibn de sus obras, y a los que, para el uso exclu-
sivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfec
cionadores de alguna mejora.

El Articulo 89 fraccién XV de’ la Constitucién estable
ce:

Las faculatades y obligaciones del Presidente, son las
siguientes:

Fracci6n XV. Conceder ‘privilegios exclusivos por tiem

po limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descu-

bridores, inventores o perfeccionadores de alg(in ramo de -
la industria.

La nueva Ley de Invenciones y Marcas (1976), subraya
que el privilegio que constituye la patente es una conce-~-
si6n del Estado y, por lo tanto, debe ejercitarse sin le--
sionar al 6rden pGblico.

Actualmente la Ley de Invenciones y Marcas reconoce -
en su Articulo 4o. sb6lo dos categorias de patentes que son:

a) Patentes de Invencibn.
b) Patentes de Mejoras.

La patente de invencifén se refiere a invenciones nue-.
vas, que es el resultado de una actividad inventiva y su--
sceptible de aplicacién industrial.

La patente de mejora se refiere a una invencibn que -
constituye una mejora a otra, y que aporta un adelanto en
la" té&cnica, una mejorfa del producto o del resultado de la
invencidn previa. No existe en estas patentes una creacifn,
-"Sino un agregado, que si procede del mismo inventor lo lla
mamos adicibn, y sies deun tercero, colaboracibn ".(34)

34 BARRERA GRAF. opus cit. p. 351
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La. caracteristica esencial de las mejoras es el de es
tar subordinados a un invento anterior.

La validez de la patente depende esencialmente de la
invencibn que constituye su objeto. Si la invencifn no sa-
tisface los requisitos para su otorgamiento, el titulo no-

tendrd ningfin valor. Si después de otorgada la patente, se
demuestra que la invenci®n no satisface las condiciones re
queridas, la ley faculta su anulacién, y se declara el t1=
tulo privado de eficacia juridica.

La validez de las patentes puede perderse también por
no cumplir con determinadas formalidades legales y regla--
mentarias referidos con la solicitud de expedicibn de cer-
tificados de patente.

La patente tiene validez durante diez anos (Artfculos
40 y 62 de la Ley de Invenciones y Marcas), transcurrido ~
este tiempo el invento cae en el dominio p@Gblico, lo que -
significa que puede ser explotado por cualquiera. Para que
subsista este derecho hay que explotarla efectivamente y -
cubrir al Estado el correspondiente derecho. Si no se ex--
plota dentro de los tres afios a partir del momento en que
se otorga la patente, cualquier interesado con capacidad -
técnica puede pedir de la Direccibn General de Invenciones
y Marcas, una licencia obligatoria (Articulo 50 y siguien-
tes), otorg&ndole el derecho de explotacién, con la fnica
obligacién de otorgar regalias al titular de la patente.

La Ley de Invenciones y Marcas introduce un nuevo con
cepto, el referido a los certificados de invencibn, que se
obtiene en ciertos casos en que no se otorga la patente,no
‘da derecho al uso exclusivo, pero sl permite exigir rega--
‘11ias de las personas que lo utilicen.

En lo referente a los dibujos y modelos industriales
que fueron abrogados por la nueva Ley de Invenciones y Mar
cas, se elimin& que los dibujos y modelos industriales sean
patentables, -al ordenar su Articulo 81 que s6lo serfn re--
gistrables.

Este registro concederd a su titular el derecho de --
uso exclusivo por el t&rmino de cinco ahos improrrogables,
que se contardn a partir de la fecha del registro (Articu-
lo 81 de la Ley).

Se entiende por dibujo industrial toda combinacién de
figuras, lIneas o colores que se incorporen a un producto
industrial con fines de ornamentacifn que le den un aspec-
to peculiar y propio. Articulo 82 de la Ley.

Por modelo industrial se entenderi toda forma plasti-
ca que sirva de tipo o molde para la fabricaci6n de un pro
ducto industrial que le d& apariencia especial en cuanto -
no implique efectos t&cnicos. Articulo 83 de la Ley.



Los Signos Distintivos:

Los signos distintivos comprenden los siguientes:

a) Las marcas: " Es la senal externa que es usada por un
comerciante para distinguir los productos por &l elaborados,
vendidos o a los servicios que presta ". (35)

Para Vivante, las marcas: " Son las sefiales puestas so
bre la mercaderta ¥ sus envases para indicar su origen o --
proveniencia. Cualquier figura, cualquier adorno puede ser-
adoptado como marca, a condicidn de que indique el lugar o
la razbn social de donde provienen los productes, de modo -
que por su intermedio pueda constatarsesu origen ". (36)

Al traves de la marca el adquiriente puede conocer la
procedencia del producto que compra, y se evita la competen
clia desleal de los competidores.

La marca viene a ser un signo que el comerciante utili
za para indicar el origen de los productos que en su esta-=~"
blecimiento se producen o se venden. Por lo cual la marca -
puede considerarse como un signo de origen.

La marca se utiliza para sefilalar y caracterizar mercan
clas y productos de la industria, o servicios, realizando -
la diferencia de unos y otros.

Su objeto viene a ser la proteccifn que otorga a merca
derlas y servicios para evitar la confusibn y por ende la -
competencia desleal de sus competidores.

La marca se constituye como el instrumento en el proce
s0 de comercializacibn de los bienes y servicios que produ-
ce el sistema econfmico, y por lo tanto, no es por sl misma,-
positiva o negativa, en cuanto a sus efectos sobre el desa-

" rrollo, sino que los resultados de su utilizaci6n dependen

de los objetivos que se impriman al instrumento, por quien
lo maneja.

b) El nombre comercial:

Daremos algunas definiciones sobre lo gque se considera
€l nombre comercial.

Nombre comercial lato sensu se entiende " Cuando ese -~
nombre constituye un procedimiento de propaganda, un medio
para llamar la clientela e importa una fuente de beneficios
pecuniarios ". (37)

Por nombre comercial se entiende: " Denominacidn dis--
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35 RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Derecho Mercantil, Tomo I, 1l5a. Edi
.cibn, Editorial Porrfia, Mé&xico, 1980.p. 425

36 VIVANTE, CESAR. Lecciones de Derecho Comercial. Edito-——
rial Reus, Madrid, 1928. p. 148

37 BREUER MORENO. El Nombre Comercial en la Legisla015n Ar-
gentina, Libreria y Casa Editora de Jesfis Mené&ndez, Bue-
nos Aires, 1929. p. 33




tintiva de un establecimiento, registrada como propiedad -
industrial ". (38)

El nombre comerc1a1 seri pues aquél que utiliza un co
merciante, para ejercer su profesifn, y que le sirve para
vincularse con la clientela, para distinguirse de los de--
mis competidores o simplemente para distinguir su estable-
cimiento comercial.

Nombre comercial en nuestro derecho se entiende, "Tan
to la raz6n social y la denominacién de los empresarios co
lectivos, como el signo distintivo de las negociaciones --
mercantiles ". (39)

El nombre comercial se entiende también como los sig-
nos distintivos gue en su conjunto tienen por objeto pro--
teger la titularidad de la empresa o hacienda comercial.

c) El Aviso Comercial:

El aviso comercial sirve para llamar la atencifn ha--
cia un establecimiento o hacia un producto determinado, pa
ra realzar sus caracteristicas, y por lo tanto la cliente-
la se fije. - v

_ Llamamos avisos comerciales " A cualquier combinaci6n

de letras, dibujos o de cualesquiera otros elementos que =

tengan sefialada originalidad y sirvan para distinguir f&--

cilmente una negociacibn o determinados productos de los -
- dem&s de su especie ". (40)

Los avisos comerciales solamente cuando tienen alguna
‘'originalidad, rec1ben la protecci6n dada a la propiedad in
dustrial.

d) La Ensefianza:

Para Ferri la ensefia " Es el signo distintivo del lo-
cal en el gue se desarrolla la actividad del empresario. -
Puede corresponder a la firma o razfn social y, en este ca
so la tutela de la ensefia es un reflejo de la tutela de 13
firma o razdn social (ditta); puede a su vez tener un con- '
tenido diverso y estar formada mediante una denominacién o
aun mediante figuras o simbolos ". (41)

La ensena es la representacibn plé&stica de la negocia
cidn cuya manifestacibn tangible en el exterior del esta—-
blec1miento constituye la muestra.

38 PALOMAR DE MIGUEL. opus cit. p. 913
39, BARRERA GRAF. opus cit. p. 249

40 RODRIGUEZ RODRIGUEZ. opus cit. p. 422
41 BAUCHE GARCIADIEGO. opus cit. p. 114



- 43 -

Cabe distinguir el objeto de la marca, nombre comer--
cial y de la ensefianza, ya que se les puede confundir:

La marca su objeto es designar uno o varios productos
determinados.

El nombre comercial individualiza los establecimien--
tos comerciales como propiedad de una persona.

La ensefia no es nombre sino simbolo, designa un esta-
blecimiento determinado.

La ensefia presume que el simbolo sea original 9 por -
lo tanto tenga capacidad distintiva, asf mismo que tenga -
novedad para evitar confusifn.

e} Las indicaciones de origen:

Las denominaciones de origen pueden definirse " Como
aquéllos nombres de lugar o de regifn que se aplican legal
mente a un producto, agricola, natural o fabricado, y que
denotan -una calidad especial de la mercaderia, por una com
binacibn particular de elementos presentes en esa circuns-—
cripecibn territorial, tal como las cualidades del territo-
rio, el ingenio-de los habitantes, que crean métodos pecu-
liares de manufactura, u otras, gue dan reputaciGn Ginica -
al producto”. (42)

Las denominaciones de origen pueden considerarse como
una especie de marcas, que se refieren a determinados pro-
ductos que se hacen en un lugar indicado en el cual se con
junta tanto la calidad del producto como su procedimiento,
que lo hacen finico, y debido a tal que se debe proteger pa
ra no engafiar al consumidor, &stos productos llevan por 1o
~general el neombre del lugar donde tienen origen.

f) Secretos de f&brica:

Secretos de fébrica"Es todo lo que se tienereservado y
oculto,relativamente a descubrimiento,inventos, vy aplicacio~
nes industriales ". (43)

Se protege el procedimiento para la obtencib6n de deter
minado producto, toda vez que el titular de la industria lo
mantenga en secreto. Puede ser tanto un procedimiento de fa
bricacién, una aplicacidn técnica y hasta una simple, pric—
tica manual. La Ley protege a los secretos de f8brica, para
asegurar al industrial la conservacibn de los valores que -
forman parte de su patrimonio.

La violacibén del secreto, obliga a la persona que lo -
efectfia la reparacibén del dafio ocasionado, asimismo se le -
finecs, responsabilidad penal como establece el Articulo 210
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42 SEPULVEDA, CESAR. El Sistema Mexicano de Propiedad Indus
trial, 2a. Edicibn. Editorial Porrfa,México,1981l.p. 159.

43 GUGLIELMO,PASCUAL DI.Tratado de Derecho Industrial,tipo--
grifica Editora Argentina,Buenos Aires, 1948.p. 84.




del c6digo Penal.

Articulo 210 del C6digo Penal: Se aplicar& multa de -
cinco a cincuenta pesos o prisién de dos meses a un afno al
que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consen
timiento del que pueda resultar perjudicado, revele algﬁn
secreto o comunicacibn reservada que conoce o ha recibido
con motivo de su empleo, cargo © puesto.

gl Reccmpensas Industriales:

Se considera camo las distinciones que por su calidad
se otorga a un producto; las distinciones honorificas obte
nidas por un comerciante, certifican la calidad de un arty
culo, en un momento dado aumentan su venta, a la vez queel
cré&dito y la reputacibn del establecimiento que los fabrica.
Es un valor que aumenta el patrimonio del comerciante. :

h) La represién de la competencia desleal: -

La competencia desleal es "La que una persona o empre
sa practica contra otra u otras, no con infraccifn de nin-
guna prohibicibn contractual o legal expresa,sino con abuso
~de la libertad de competencia de que gozan ". (44)

Es la competencia.deshonesta‘que los comerciantes prac
tican para obtener provechos indebidos, perjudicando a otro
comerciante o industrial. Se desvia la clientela de un esta
blecimiento o industria, al traves de medios diversos.

En el ejercicio de la industria y comercio se deberén
respetar determinadas normas, para no desviar . la clientela,
perjudicando a un competidor. .

2.4.- Fundamento de los Derechos de Propledad Indus--
trial:

Se pueden fundamentar estos derechos en tres ideas sa
cadas de la filosofia:

la. Idea: Se refiere al 6rden interno de la sociedad,
Conforme a la buena politica de la economia y del comercio,
los signos distintivos (marca,nombre, ensefia,etc.), sirven
tanto para distinguir una casa rival, sino tamb;én para que
los consumidores puedan reconocer la casa de sy preferencia.
Esta idea de &6rden particularmente imperiosa degde los ori-
~genes mismos del derecho, explica por qué los derechos sobre
los signos distintivos son los m&s antiguos.

2a. Idea: Se refiere al progreso. Que adqulere'valldez
en los paises evolucionados. El progreso tiene su apoyo fun
damental en las invenciones ¥y creaciones, por l¢ cual al —
protegerse a estos al traves del otorgamiento de un derecho
de monopolio temporal de explotacibn a sus titulares, que -
se convierte en una ventaja, y con ello se impulsa mis el -
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progreso.

3a. Idea: Corresponde a la justicia. Cuya justifica--
cién es vilida para todos los derechos de propiedad indus--
trial, los signos distintivos por justicia no pueden ser em
pleados por los rivales, pues desvirtuarian la proteccién -
que se otorga tanto al productor, como al consumidor.

2.5.~ Medios Juridicos para garantizar su proteccibn.
L]

Dos son las acciones que se tienen en contfa de la --
competencia industrial y comercial a saber:

a) La accidén de competencia desleal.

b) ‘La accibn de usurpacibén o invasién de derechos de propie
dad industrial (falsificacién).

La accifn de competencia desleal: Consiste en-la san~-
cibn de un deber cuyo objetivo se refiere a garantizar a ca

"-:-.da productor o comerciante contra el empleo de medios desle

ales que utilicen sus competidores. Es necesario que haya -
‘libertad, que en ningGn caso debe conducir al libertinaje, -
por lo cual es necesario que la competencia se realice en -
el campo-de la honestidad, probidad Y lealtad. Por ningGn -
motivo se debe permitir que un comerciante al traves de mo-
vimientos ilicitos trate de establecer confusién con otra -
casa reconocida por el pfiblico, con el objeto de desviar su
clientela, asimismo del industrial que pretende denigrar --
los productos de su competidor, desacreditar sus mercancias
o bien su fabricaci®n por medio de declaraciones mentirosas
con el objeto de atraer la clientela de &ste industrial; es
to es reprimido por la accibn de la competencia desleal.

Accifn de usurpacién o invasibén de derechos: Esta ac-~
cifn es la consecuencia de verdaderos derechos privativos o
exclusivos; teniendo por objeto respetar determinadas situa
ciones particulares, concretas, reconocidas a favor de cier
~ tos comerciantes o productores. Se establecen beneficios --
que los competidores tienen la obligacibn de respetar, no -
pudiendo invadir los derechos que se reconozcan a los comer
ciantes o productores; estos beneficios consisten en las -~
prerrogativas que se otorgan a los inventores,se protegen ~
sus creaciones nuevas, y deberlan respetarse los signos dis
tintivos de comerciantes y productores, que se convierte en
definitiva en un uso exclusivo.

Cabe hacer una distinci6n entre éstas dos acciones, -
mientras la accifén de competencia desleal es una accibn de
responsabilidad situada en el campo de la libertad general;
la usurpacién supone la existencia y reconocimiento de dere
chos exclusivos, que deberin ser respetados por toda perso-
na. ,
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Importancia de la eleccién de la accibén apropiada: De
be tenerse mucho cuidado en la eleccifn de la accién, ya =-=
que de lo contrario podrila ocasionar graves consecuencias -
para la defensa de la propiedad industrial.

Si se trata de un derecho exclusivo que el competidor
trata de lesionar, la accifn mis adecuada ser& la de uso --
llegal o falsificacifn, etc., cuyo presupuesto es la existen
cia de una exclusividad que el Estado otorga y reconoce al-
titular del derecho. »

Ahora bien, si no se encuentran estos presupuestos de
exclusividad, la accién que. debe de ejercitarqe debera ser—
la de. la competencia desleal, bien sea por los” aupuestos es
tablecidos por la Ley de Invenciones y Marcas (.Articulo --
210 fracciones IX y X), y la.Convencibn de Unién de Parls -
( artfculo 10 bis.); o por: el supuesto que establece el o3 §
go Civil ( ArtiIculo 1910 ); o por los delitos sancionados -
‘por el C6digo Penal referentes a la revelacién de secretos
y la economia pGblica ( Articulos. 210 211,253 y 254 ).

2.6.- la Propledad Industrial y su Proteccién Internavg‘
cional. : .

Por régimen internacional de la Propiedad Industrial -

se debe entender " Un conjunto de instrumentos internaciona .. . .

les que establece ciertas obligaciones a los Estados que -—
los han aceptado, para respetar en su territorio determina-
dos derechos de los titulares extranjeros de privilegxos de
propiedad industrial ". (45])

" Se funda pr1nc1pa1mente en la instituc16n de la reci-
procidad, en lo general no son obligatorios de FEstadc lrente.
a otro, sino a nacionales de otros palses. No existen san-~
ciones por incumplimiento de ellos, pero en la Gltima revi- '
sién del convenio bisico, que es la Convencién de Unién de :
‘Paris de 1883, se establece la posibilidad de que cuando sur
jan diferencias entre Istados por violaciones al pacto, o =
causadas por interpretacifn de su texto, puede turnarse el-
asunto a la Corte Internacional.de Justicia, siempre que los
estados estén de acuerdo.

Bases esenciales de este ré&gimen internacional:’

a) Promueve uniformidad de disposiciones nacionales, al esta -
blecer principios depurados del contenido de ciertos.dere--—
chos.

b) Recomienda al Estado miembro a legislar conforme a las -
directrices de las convenciones, elevando el nivel:local de
proteccibn, esto es, favoreciendo a los nac1ona1es.
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45 SEPULVEDA . opus cit. p. 5
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¢) Favorece los estudios sobre propiedad industrial, y

d) Protege al consumidor, al proscribir la competencia des~
leal y enganosa.

Este convenio estd sujeto a revisiones perédicas, en
la que se analizan los adelantos tecnolfgicos que se hayan
realizado en la materia, lo que el procesc té&cnico haya de-
terminado, o bien lo que las relaciones internacionales exi
jan, y se proponen los cambios adecuados. Esto se hars cons
tar en un Acta que se somete a la firma y a la aceptacibn -
de los estados. Esto permite que sus normas sean din&micas,
adecudndose a los adelantos de la é&poca.

Por lo cual su texto original ha venido sufriendo —-——
constantes modificaciones, pretendiendo una proyeccién uni-.
versal mids justa y mis adecuada a la exigencia del progreso.

Méxlco, forma parte de la Unién Internacional de la -
Propiedad Industrial, a partir de 1903, en que se suscribié
el texto de Bruselas, se aceptb despusds el Acta de la Haya
de 1925, la Reforma de Lisboa de 1958 y la Reforma de Esto-
colmo de 1967, ratificada por México en 1976, posterior a -~
la entrada en vigor de la Ley de Invenciones y de Marcas -~
{ Diario Oficial, Julio 27 de 1976 ).

- La Convencifn de Uni&n de Paris de 1883, 'y sus carac-
~ teristicas:

El documento mis relevante del ré&gimen internacional
de la propiedad industrial es la Convencibn de Un16n de Pa-
ris, que se adopts el 20 de Marzo de 1883.

En este importante documento se encuentran cuatro ti-
pos de disposiciones que son las siguientes:

a) Disposiciones de derecho internacional pGblico.

b} Disposiciones que permiten o exigen a los Estados miem--—
bros legislar en el campo de la propiedad industrial.

c) Disposiciones de Derecho Unionista, o sea el principio -
de la igualdad o asimilacidn con los nacionales, sin el re-
quisito de la reciprocidad.

d) Disposiciones que se refieren a los derechos y a las --—-
obligaciones de los particulares.

El derecho de prioridad: Es el principal logro del =-
sistema unionista.

Consiste el derecho de prioridad en un periodo de in-
munidad en el cual el inventor est& protegido contra cual--—
quier persona que pretenda aprovecharse durante este t&rmi-
no y contra el inventor que logre descubrir una cosa pareci
da en este perfodo. Con &sto se logra conciliar los diver--
sos sistemas legales al proteger al inventor en todos los -
paises miembros de la Unibn.



El derecho de prioridad se presenta con varios mati--
ces como lo son:
a) La prioridad ordinaria o comfin
b} La prioridad mGltiple o conjunta
c) La prioridad parcial

La prioridad convencional la encontramos en el Articu
lo 36 de la nueva Ley de Invenciones y de Marcas. Que puede

entenderse que para gozar de la prioridad, la solicitud pue-
de ser presentada en cualquiera de los paises miembros de =

la Unibén de Paris, siendo indiferente gque sea el pais del -
inventor o cualquier otro; el derecho de prioridad nace al
‘momento de depositarse en cualguier pais miembro.

‘Condiciones para obtener el derecho de prioridad:

a) Declarar la fecha del primer'depésito, es decir la soli- '

citud que se hace para el registro de la patente en cual- -
quiera de los paises miembros de la Unifn de Paris.

b)) - Deber& presentarse una copia de la solicitud realizaaa -

‘en el primer pails perteneciente a la Unién. No se coasidera -

como ‘una. copia solamente de la solicitud, sino del total de
documentos presentados en el primer pais, que comprenderd -
la solicitud, la descripcibn, reivindicaciones y dibujcs. -~
Estos documentos deber&n estar certificados por la autori--
dad a la. cual se present8. Se goza de un plazo de tres iue-~-
ses, que se empiezan a contar en el momento de la presente-
cifén de la solicitud, si no se cumpliere con este requisito
podr& negarse la declaraci6n de prioridad.

En Mé&xico se habla de noventa dias, vy en el pactz es
de tres meses. Desprendiéndose que Mé&xico otorga un plazo ~
mayor, debido a que cuando se habla de dfas, &stos deber&n
ser h8biles y al hablarse de meses &stos son contados como
dfas naturales; y con ello se comprende que la legislacifn
mexicana favorece a los titulares de patentes unionistas.

c) La copia de la solicitud de la inscripcibn de la patente
deberd ser traducida al idioma espafiol para el caso de Méxi
co y, siempre y cuando,estén redactadas en otro idioma, di=
cha traduccién deberi remitirse a mas tardar dentro de no--
venta dias de solicitada la patente en Mé&xico.

d) Deberd comprobarse gue se ha obtenido la patente en el -
primer pais de la Unién donde se solicité. Existe indepen--
dencia de las patentes en cada nacibn unionista, lo que pro
duce un gran problema. Refiri&ndonos al Articulo 4o0. bis.”
de la Convencién habla de la independencia en las patentes
y establece las patentes solicitadas en los diferentes pai-
ses de la Unién por los nacionales de paises de la Unién se
r&n independientes de la patentes obtenidas por la misma in
vencibn en los otros paises adheridos o no a la Unidn.

Efectos de la declaracién de prioridad: Segfin se des-
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prende del apartado B) del Articulo 4o. de la Convencibn, -
la prioridad viene a ser un derecho contra la invalidez de
la patente, que resultarfa de su falta de novedad al haber-
se explotado o publicado de alguna manera el invento en los
otros paises unionistas entre la fecha en que se solicité -
pgr primera vez y la fecha en que se present6 a registro en
México.

Otro efecto consiste en que el beneficiario de la - ~
prioridad tiene la posibilidad de perseguir a. quienes utili
cen sin su permiso.el invento en México, naciendo este dere
cho a partir de la fecha de la presentacién de la primera -
solicitud, no importando que el invento que se explote en -
este pails sea solamente igual o parecido, y no idéntico.

La patente de prioridad no surte ningin efecto contra
el titular de una patente mexicana igual, cha solicitud -~
sea anterior al registro que se haga del primer depSsito de
la patente convencional.

La prioridad mfiltiple: El problema de pluralldad de -~
‘solicitudes para el mismo invento se resuelve con la prlorl
~dad mﬁltiple.

"El inventor una vez solicitada la patente sigue traba
jando y pone al descubierto si su invento tiene algin efec-
to, por lo tanto puede evolucionar su primera petici6én, o -

bien substituirla por una mids completa.

Para tal efecto muchas legislaciones establecen pre--
rrogativas para permitir que el inventor, benefici&ndose --
con la prelacién de una fecha originaria, puede posteriormen
te mejérar su invento, para gue este responda al progreso -

“que se requiere.

La Convencién ha adoptado estos beneficios que otor--
gan algunos paises, y se materjalizan desde las Reformas de
Londres de 1934, que se afirman concretamente en la revisidn
de Estocolmo.

El objetivo de esas Reformas (incisos F y G) del Arti
culo 40, es el de favorecer al inventor permitiéndole que -
toda la evolucibn inventiva, en el mismo 6rden de ideas y -
con respecto al mismo objeto, pueda ser protegida, con el -
minimo de gasto, en una sola patente que contenga los elemen
tos todos de ese proceso evolutivo.

En unas cuantas palabras podemos definir la prioridad
miltiple, como las prerrogativas que se otorga al inventor,
para gque su primera solicitud englobe sus mejoras posterio-
res, obteniendo mayor proteccién con un minimo de esfuerzo.

Con el nuevo sistema adoptado desde 1934, denominado
de la prioridad mfiltiple, el titular de una invencién puede
solicitar en cada uno de los otros paises una patente que -
englobe todos los elementos conjuntos de las primeras soli-
citudes, obteniendo un triple ahorro de dinero, de tiempo y



de esfuerzo.

La tramitacién de una solicitud mexicana de patente -
precedida de prioridades mdltiples, ha de mencionarse con -
claridad que la solicitud recoge las solicitudes tal y cual
presentadas en el pafs unionista de que se trate ( incisos
A) 1 y D) 1 del Articulo 4o. de la Convencifn), deber& enun
ciarse las fechas del depbsito. Remitié&ndose las solicitudes
que se conjugan en la peticibn mexicana ( inciso D) 3), con
su copia y traduccibn si es necesario.

Solicitud compleja: Si el conjunto de solicitudes que
forman la patente de prioridad mdltiple, van mis all4 de su
idea original, dando como resultado una solicitud compleja,
. es decir que se refiera a varios asuntos a la vez, cada uno
de los cualées de acuerdo a la ley interna, debers ser paten
tada en forma separada. Esto sucede’debido a las legislacio
nes internas que son diferentes ya que en algunas puede ser
‘patentada una reunién de invenciones, lo que no se permite
en otras, en donde se exige su escisifn.

_ Desde la revisién de la Haya, en 1925, se traté por -
primera ocasifn de conciliar los diferentes puntos de vista
estatales sobre las prioridades mGltiples, que. fué impreci-
sa. En 1934, en Londres, se hizo una redaccifn mejor con re

.laci6n a la de la Haya, aunque no por completo se logrd su
satisfaccibn.

En nuestro pafs una solicitud gque contenga prloridad
y que resulte compleja, con dos o m&s asuntos, se tendrd --
que dividir, pues asi lo establece nuestras normas juridi--
cas. Se les reconoce la prioridad a las divisiones que ~2sul
ten.

En el caso de que la solicitud compleja presentada en
México, comprenda mas de lo que se establece para la priori
dad mfiltiple, las solicitudes divisorias que recogen el - -
exceso, no gozar&n del beneficio de prioridad, llevarédn la
fecha de la solicitud, aungque su divisién se haya solicita-
do con posterioridad.

Prioridad parcial: Desde hace va bastante tiempo se -
considera por los autores el caso de " Una solicitud de pa-
tente que contuviera elementos en demasia de la solicitud -
unionista, no tratindose de una reivindicacifn con plurali-
dad de prioridades y fué resuelto en el sentido de que debe
rfa reconocerse prioridad a la parte de esa segunda solici-
tud que guarde concordancia con la peticién convencional, -
esto es, que era recomendable se concediese el reconocimien
to de una prioridad parcial ". (46}

46 SEPULVEDA. opus cit. p. 24
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En el caso de que la segunda solicitud no caiga en
las prioridades mGltiples, ni pueda beneficiarse de las
reglas de la solicitud compleja, porque contenga otros
elementos que no se registraron en la primera solicitud
unionista, en este caso el inventor puede solicitar que
Se reconozaca una prioridad parcial, con respecto a la
parte de la solicitud que guarde concordancia con la -~
primera unionista, ya que seria injusto gque al inventor
se le opusiese como anterioridad una parte de su inven~
to, lo cual se producirfa si no se otorga esta prioridad
parcial.

: " Prioridad de los certificados de invencibn: El in-~
ciso 1 del Articulo 4o. del Convenio Revisién de Esto--
colmo, establece la novedad de la prioridad: para los -~
certificados de invencibn que. se soliciten, y también -
la prioridad de la patente originada con las solicitu-- -
des de los certificados de invencibn, prasentada en uno
de los paises miembros.
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TERCER CAPITULO

III LOS SIGNOS DEL EMPRESARIO Y SU PROTECCION

JURIDICA.

3.1.- Cuestiones Previas:

Los signos distintivos su-gran importancia radica en--
que establece relaciones ventajosas para la actividad del
-empresario, protegiendo y extendiendo su actividad.

- Los signos distintivos se inspiran en los siguientes
principios fundamentales-

a) Proteccién de la seguridad del trafico juridico.
b) Proteccién del ptiblico.
. ¢) Proteccién contra la competencia ilfcita.

Los signos del empresario tienen una proteccién juri- .
dica, para evitar confusifn tanto de productos, como de es-
- tablecimientos, que perjudiquen a los consumidores. Si no
se le protegiera serfa una anarqufa, esto serila contrario
a derecho, en el cual tenemos una amplia libertad, que so-
lamente Se restringe en el momento en que choca con la li-
bertad de otras personas; nuestra esfera ‘juridica en nin--
glin momento debe rebasar dicha esfera, de lo contrario se .
provoca un conflictc juridico, al darse un confllcto de in
tereses.

Los ordenamlentos juridicos han quer ido reglamentar -
los signos que corresponden a un empresario, para evitar -
choques entre ‘&stos. ‘

Se considera a los signos.distintivos como " Aquéllos
medios de expresién gue se utilizan para diferenciar, en -
el comerciv y en la industria, las propias actividades y -
productos de lo que, dentro de ese mismo &mbito, realizan
los demis ". (47)

Mientras que las patentes solamente proporcionan un -
derecho temporal de monopolio sobre la explotacibn de de--
terminado objeto, que al final de cuentas se extingue el -
derecho; en tanto que los signos distintivos pueden ser re
novados indefinidamente para que no se extinga el derecho
que otorgan.

3.2.~- E1 Nombre Comercial:

Se le considera como una subespecie del nombre. El -~
nombre comercial no puede substraerse a la especie a que -
pertenece, su autonomfa se encuentra limitada, y no puede
establecerse como independiente del nombre como generalidad.
47 CAUQUI PEREZ. La Propiedad Industrial en Espafia. Edito-

rial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1978. p. 34



Dentro de una sociedad debe existir un é6rden, que se
ha ido acentuando mds, a la medida en ‘que nuestra sociedad
progresa. Es necesario establecer un simbolismo para ubi--
car sus componentes, mejor dicho se requiere de una indivi
dualizacién, en todas sus manifestaciones de comportamien=
to como de los elementos y materiales de uso. Para lo cual
el nombre se divide en dos 6rdenes que son:

a) Nombre con efectos civiles.
'b) Nombre con efectos comerciales. 5

" Destacar que el nombre es atributo de la persona en
materia civil y un verdadero bien en materia comercial es-
olvidar la unidad del Derecho y la similitud de la institu
cifn en ambas materias ". (48)

Es una misma institucién con dietintas modalidades, -
dependiendo solamente en el 6rden en donde se apliquen y -
desenvuelvan.

El nombre comercial se le reconoce una funcién de - -
identificacién de los comerciantes entre si, de las nego--
" claciones, o de sus actividades comerciales. Asf mismo re-
'presenta un conjunto de cualidades de una empresa, como lo
-son honestidad, confianza, verdad, eficiencia, calidad,etc.

El nombre de comercio o nombre comercial como se le -
-quiera decir es un bien intangible; y su valor reside en -
que la clientela le siga favoreciendo, es este el motivo - -
por el cual el nombre representa un valor econfmico de ma—
yor consideraclén que la marca.

" La proteccién del nombre comercial arranca a partir -
de la Convencifn de Unién de Paris de 1883; en donde por -
vez primera se lleg6 al acuardo de otorgarle protecciin. =
Casi nada ha variado el concepto original que se estable--
"¢if en el Articulo 8o. de esta Convencién, que expresaba:
El nombre comercial se protegeri en todos los palses de la
Unién sin obligacifn de depSsito o registro, ya sea que for
me parte de una marca de fibrica o de comercio o no.

La Ley de Invenciones y Marcas, establece en su Arti-
culo 179. El nombre comercial y el derecho a su uso exclu-
sivo estard protegido sin necesidad de dep6sito o registro,
dentro de una zona geogrdfica que abarque la clientela —---
efectiva de la empresa o establecimiento industrial o comer
cial al que se aplique y tomando en cuenta la difusi6én del
nombre y la posibilidad de que su uso por un tercero induz
ca a error a los consumidores.

Merece establecer algunas diferencias entre nombre co
mercial y el nombre civil.

El objetivo principal de ambos es el mismo o sea la -~
identificacibn.

- e em ey e em mm @n wm W we wm me A

48 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. Tomo XV. p. 306



Pero sus caracteristicas son antag&nicas.

El nombre civil bien sea individual o familiar, repre
senta el respeto a la personalidad propia de cada uno. El
nombre civil no se considera consecuentemente como un bien,
no- es una cosa en el comercio, no adquiere valor ni impor-
tancia por s mismo, esta caracteristica lo adquiere por el
efecto de ser un accesorio de la personalidad calificada.-
Se encuentra este nombre civil extracomercium.

En tanto que el nombre comercial, tiene un valor pecu
" niario, es cesible y prescriptible. Su valor es determina-
ble y en ocasiones puede llegar a constituir el fundamen=--~
tal activo de una casa comercial.

Toda persona lleva un nombre que en principio no pue-
de cambiarse. Este nombre le es impuesto por sus antepasa-
dos, y tiene la obligacifn de usarlo, existen excepciones
a este principio pero . no alteran su alcance.

El nombre comercial en algunas ocasiones est& consti-
tuido por el nombre civil del comerciante, pero no se cons
tituye como un principio obligatorio de que siempre se ha=
ga de esta manera. Como se le considera como un signo de -
fdentificacisn de un comercio o de una industrla, puede ~--
constituirse con un nombre de fantasia.

El nombre comercial es menos absoluto, porque es me--
nos exclusivo.

Cualqu1er persona puede adoptar su propio nombre civil
para ejercer el comercio, pero en forma tal que no se pres
te a confusibn con otro ya existente.

Diversas teorfas del nombre:

a) La gue considera como un atributo de la personalidad, -
ya que esta no se le puede considerar sin una individua
lizacibn, a toda persona se le individualiza.al traves
de un nombre. El nombre va mds alld de una simple identi
ficacibn, ya que en &l se conjugan la personalidad, mo-
ral, intelectual, econfmica de la persona.

b) La gque considera como derecho subjetivo extrapatrimonial,
se fundamenta que es una institucibn de Derecho privado,
pero es innegable que se conjugan elementos de Derecho-
pGblico, ya que la identificacibén de las personas viene
a ser de interfs general. De acuerdo a que es un derecho
subjetivo se le otorga a su titular el derecho de perse
guir la usurpacibn de éste.

Debido a que el nombre sirve para identificar a las -
personas, Gnicamente se le niega el car&cter patrimo- -
nial. En este caso sclamente se considera el nombre pa-
ra designar a las personas fifsicas. Pero debe estable--
cerse que la generalidad es el nombre, y una especie es
el nombre de las personas.
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Si el nombre se aparta del mero hecho de designacién
de personas, y se pasa al campo comercial no cabe duda
considerar su cardcter patrimonial.

c) Se le considera como un derecho de propiedad.

Pero &sta situacifn ha sido abandonada. Ya que se en
cuentran muchas diferencias con el nombre.

Por un lado el derecho de propiedad es estrictamente
exclusivo; en cambio, el nombre puede pertenecer a di-
versas personas; la fundamental diferencia se localiza

. en que el nombre se refiere a las personas, y la propie
dad recae en las cosas. Esto se ccnsidera cierto para -
el derecho civil, pero pasando a la materia comercial e
industrial, se le considera un verdadero bien y por con
secuencia se le aplica lo concerniente al derecho de =--
. propiedad. \

. Koler, al diferenciar entre los derechos de la perso-

" na y derechos patrimoniales sobre bienes inmateriales, re-

‘pudia tambien la asimilacifn de &stas filtimas al derecho -
.de propiedad, y sostiene que se trata de una categoria es-
pecial de derechos inmateriales, aunque conformados anflo-
. gamente al de propiedad. Siendo derechos individuales aqué
1llos actos que se realizan en la vida diaria, sin salirse™

de la misma, y derechos de car&cter patrimonial sobre bie-
-nes corpbreos o incorpdreos o sean los derechos inmateria-
les, que tendré&n por objeto bienes materiales o inmateria-
'les, que si bien son creados por la persona han rebasado -
su esfera personal; y se exigen como cosas objetivas en la
esfera en que se desarrollan.

, Se concluye que el nombre civil es un derecho subjeti
vo extrapatrimonial. El nombre comercial es un derecho pa-
trimonial, en el momento que el derecho lo considera asf.
El nombre civil se otorga a las personas cuando nacen,

se forma de un nombre propio y de un patronfmico; en.tanto
que el nombre comercial se crea en cualquier tiempo, y se
forma indistintamente, bien sea con el nombre del titular
del comercio o de la industria, bien con denominaciones --
fant8sticas, o con cualquier clase de nombre proplo, que ‘-
sea modificado.

" El nombre civil su objeto es el de diferenciar a los
sujetos y evitar confusiones; se le considera como uncieber.

El nombre comercial, sirve para identificar una empre
sa, otorgarle proteccifn contra los dem&s competidores, y
asimismo protege al consumidor evitando que sea engaiado.

El nombre comercial no constituye un derecho princi--
pal, sino accesorio. Puede ser objeto de negocios aislados.
Puede transmitirse la empresa con su nombre; se puede trans
mitir la empresa, sin el nombre, para que &ste sea utillza
do posteriormente en otra empresa; o bien cederse el nombre
sin la empresa. Todo esto debido a que el nombre comercial
tiene caricter patrimonial. 4
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El nombre civil es intransmisible, a contrario sensu
el nombre comercial es accesorio, puqde cederse o enajenar
se.

En tanto que el nombre civil se agota con la muerte -
de su titular, en cambio el nombre comercial subsiste aun
con la muerte del titular de la empresa, o bien por su li-
quidacién, puede transmitirse, aun por herencia.

Si bien es cierto, que ambos nombres tienen una carac
teristica individualizadora. El nombre civil funciona Gni-
ca y exclusivamente en beneficio de la persona titular; =--
mientras que el nombre comercial beneficia tanto al empre-
sario como a la empresa, en provecho de la clientela.

Beneficia al empresario debido a que no se puede imi-
tar el nombre o denominacién de su empresa. A la negocia--
cibn evitando confusiones con otras negociaciones. Y a la
clientela evitando que sea engafiada en la calidad de los -
productos.

3.2.1.- Su Concepto:

El nombre comercial ha sido conceptuado de diversas -
maneras, anotaremos los conceptos que consideramos m&s im-
portantes. :

El nombre comercial es por lo tanto, " Aquél bajo el
cual un comerciante, empleando la palabra en su sentido --
mis amplio ejerce actos de su profesibn; es aquél que se -
utiliza para vincularse con su clientela; para distinguir-
se a si mismo en sus negocios o para dlstlngulr su estable
cimiento comercial ". (49)

Por nombre comercial, en nuestro derecho, dice Barre-
ra Graf se entiende " Tanto la raz6n social Yy la denomina-
cibén de los empresarios colectivos, como el signo distinti
vo de las negociaciones mercantiles ". (50)

Nombre comercial lo entenderemos como el 51gno distin
tivo, razbn social o denominacibn social que se utiliza --
por los comerciantes en el ejercicio de su profesién, sien
do su objeto fundamental distinguir un negoc1o de otro, =--
- protegiendo su clientela.

En el derecho mexicano, al empresario colectivo o so-
ciedad se le atribuye un nombre comercial ( razb6n social o
denominacibén )}, esto no sucede cuando se trata de un. empre
sario individual quien tiene su nombre civil.

Si el nombre comercial se utiliza por las sociedades,
éste serd un nombre personal o subjetivo. Si se utiliza --
por las empresas o negociaciones, es un nombre objetivo.

49 BREUER MORENO. opus cit. p. 33
50 BARRERA GRAF. opus cit. p. 249
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La regulacibn de 8stas especies de nombres comerciales
serd diferente; al formarse el nombre de las sociedades mex
cantiles se regulard conforme a la Ley General de Sociedades
Mercantiles; si se utiliza para designar a una persona ju--
rfdica, se reglamentarf la formacién del nombre comercial -
conforme a la Ley de Invenciones y Marcas.

Las clases de nombres comerciales que podemos encon=--
trar en su estudio son las sigquientes:

a) Nombre Individual.
b) Razbn Social.
c) Denominaci6én Comercial.

Nombre Individual: Nos encontramos en este caso, al -
designar el comercio con el nombre patronimico del propie-
tario, el titular de la empresa es una s6la persona.

Cabe diferenciar entre el nombre individual de una em
-presa, de la modalidad del que ejerce el comercio en forma
individual, sin . llegar a constituirse como .empresa. El co-
‘merciante puede inscribir su nombre patronfmico en el Re--
gistro PGblico de Comercio, segfin lo establece el Articulo .
‘25 del C6digo de Comercio.

'El comerciante no se haya protecido en lo concernien-
te al nombre comercial, como si se logra en favor del empre
sario.

Se ha pretendido extender la proteccifn del nombre --
del comerciante, pero se encuentran sSerios problemas debi-
do a que la inscripcifn no es Gnica ni obligatoria para to
da la nacifn, ni se realiza una investigacién de los nom~-
bres inscritos con anterioridad para evitar homonimias.

La Raz6n Social: " Debe integrarse con el nombre civil
del socio o socios que formen la sociedad; ello es conse--
cuencia de la responsabilidad personal que dichos socios -
conservan, por los negocios sociales y sirve de indicacifn
a terceros de dicha responsabilidad personal ". (51)

El Articulo 27 de la Ley General de Sociedades Mercan
tiles, permite que no se incluyan en la razbn social todos
los nombres de los socios, en este caso deberd agregirsele
las palabras y " Compainia ", u otros equivalentes.

La razbn social pertenece al género "Nombre Comercial”.

Raz6n social es la designacidn comercial de toda so--
ciedad comercial. Las sociedades comerciales colectivas, -
en comandita, de capital e industria y de responsabilidad
limitada, se distinguen por la firma o razbn social; las -
sociedades anbnimas y cooperativas, por una denomlnac16n.

51 BARRERA GRAF. opus cit. 253



Denominacién: Es el conjunto de palabras, letras y --
demds signos distintivos que se usan para distinguir el es
tablecimiento.

Las sociedades de capitales utilizan siempre denomlna
ciones, Yy que deberd formarse haciendo referencia a la fl
nalidad de su empresa, o con un nombre de fantasfa, pero -
no deber& incluirse el nombre civil de alguno de los so- -
.cios. Segln el Articulo 88 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, la denominacifn se formar& libremente, la le-
gislacién no prohibe:'que se incluya el nombre de alguno de
los socios, y en la realidad muchas sociedades de capita--
les, en su denominacifn se incluye el nombre del socio ma-
yoritario o fundador. ‘

Existe una distincién tradicional, en el derecho comer.
cial, " Entre el nombre de las sociedades de personas y el
de las sociedades de capitales. En las primeras, el nombre
—estd formado por una razfn social,yen las segundas, por una
" denominacién que en principio se ha querido que se refirie

ra al objeto de la empresa ". (52)

_ Por otro lado S6la Cafiizares afirma: " En las socieda
'des de personas, la inclusibn de los nombres de los socios
indica precisamente el cardcter personalista de estas enti
dades cuyos socios responden de las deudas sociales ilimi=
tada y solidariamente. frente a terceros. En las sociedades
de capitales no debiera l6gicamente haber razén social y -
s{ Gnicamente una denominacién, que debe significar la na-
turaleza no personalista de estas entidades y'la ausencia
de aquélla responsabilidad personal de los socios, patrimo
nio distintivo de las sociedades de personas ". (53)

‘Sociedades de responsabilidad limitada: Estas socieda
des pueden adoptar en lo que se refiere al nombre comercial
bien sea la razbn social o la denominacidn.

Debido a esta situacibn puede dar lugar a confusién;
y Cafiizares sostiene que el nombre de la sociedad de res—--
ponsabilidad limitada es siempre una denominacibn.

Esta denominacién estd formada por dos elementos:

a) Uno o varios vocablos que formen una expresibn caracte-—
ristica a la sociedad.

b) La calificacitn de que la sociedad es de responsabili--
dad limitada.

El primer elemento individualiza a la sociedad, el se
~gundo es el que la caracteriza como tipo especial de socie
dad.

52 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA. Tomo XV. p. 313

53 SOLA CANIZARES. Tratado de Sociedades de Responsabilidad
Limitada. Tomo I. TEA, Buenos Aires, 1950. p. 226



E) conjunto de estos elementos nos hace pensar que se
trata de una denominacién. La confusibn radica en que los-
socios pueden permitir que sus nombres aparezcan en la de-
nominacién, y es m&s los hechos no puedern’ considerarse camw
una razbn social, pues no se asimila a las caracteristicas
de estas sociedades, los socios no responden subsidiaria,
solidaria e ilimitadamente, ya que esto seria contrario a
la esencia de &sta sociedad.

Las sociedades anfnimas: Es la cléisica sociedad de ca
pital, y por lo .tanto, no tiene razén social sino denomina
cién. Se designar8n estas sociedades generalmente por el -
objeto u objetos para el que se hubieren formado. En' mu- =~
chas ocasiones se les agrega el nombre de algGn -socio.

Modalldades como formas de denominaciﬁn encontramos -
éstas:

a) El nombre de fantasia.
b) El emblema.
c) La ensena.

-El nombre de fantasia " Es .la designaciﬁn de la empre
sa o sociedad bajo el .nombre de: cosas, objetos, personas
Yy lugares, de manera particular, letras o palabras fant8s- -
ticas o' de fantasIa, y de titulos verdaderos o imaginarios.
(54) :

. Los nombres de fantasfa requieren novedad y especialli
dad. ) » ;
Los empresarios y comerciantes, pueden utilizar como
nombre distintivo de su fondo una denominacién de fantasfa.
La ensefia: Es un sinbolo genérico que se adopta para
designar un tipo especifico de negocio o de industria.
Emblema: Se le conoce tambi&n con el nombre de mues—-—
tra o de r6tulo. Se le puede equiparar .a la sigla. Por lo
general se integra por las iniciales que componen el nom--
bre del establecimiento, es el signo distintivo del local.

Se le considera como una forma abreviada, eufbrica y gr&afi
ca de la denominacién.

El r6tulo es una placa que se coloca en la entrada --
del local.

Se le reconoce el r6tulo una caracteristica ideal de
individualizacibn, es propiedad del duefio de la hacienda.

El emblema puede ser una razdn social, una denomina--
cibn, o mediante figuras o simbolos.

Mantilla Molina nos dice: " No solamente con palabras
se identifica una negociacibn, sino tambi&n por medio de -
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signos, dibujos o esculturas, que constituyen la muestra o
emblema ". (55)

Cuando se adopta por una denominacibn, una figura o -
un simbolo como emblema, se requiere que estos sean origi-
nales y novedosos, para evitar confusiones, y pueden desem
pefiar su papel de distinguir el establecimiento de otros.

En el caso de adoptarse una denominacién gen&rica --
(café, restaurante, hotel, depbsito, f&brica, etc.), no se
tendr8 el derecho exclusivo de utilizar el emblema, por ca
recer de capacidad distintiva. Aqui podemos mencionar al -
cilindro policromo que identifica a las barberfas.

Barrera Graf : " Nos dice que se debe distinguir el -
nombre de la muestra o r6tulo, porque a pesar de que ambos
signos pueden integrarse con letras, palabras, siglas o ni
meros, o con una combinacibn de &stas expresiones, el pri-
mero es signo distintivo de la empresa, en tanto que el se
gundo lo es del establccimiento o local perteneciente a dI
cha empresa. Es frecuente que ambos signos se identifiquen,
ya sea porgque el nombre comercial se use como rétulo del -
establecimiento, o porgue &ste, por su importancia y noto-
riedad, califique a toda la negociacifn, pero también es =~
usual que uno sea el nombre de la empresa Yy otro u .otros-
distintos los nombres de los diferentes locales que ella -
pueda tener, o bien, que sin que el negocio constituya una
empresa, su titular si tenga el derecho exclusivo al uso -
del rbdtulo de su pequefio comercio o taller ". (56)

La muestra puede coloc8rsele en los papeles, sellos,
anuncios, correspondientes a la negociacibn, por lo cual -
se considera que pierde su primera funcibdn, y no se utili-
za para designar al local, sino que sirve para caracteri--
zar los actos de la negociacidn.

Naturaleza juridica del nombre comercial:

Existen dos tésis gue pretenden determinar el nombre
comercial:

a) La tésis que sostiene que el nombre comercial es un bien
~patrimenial.

b) La tésis que sostiene que el nombre comercial es otra -
cosa diferente.

Los autores gque sostienen que el nombre comercial es
un bien patrimonial se les ataca con la siguilente critica:

La que afirma que existen diferencias substanciales -
entre el derecho de propiedad clésica y el derecho al nom-
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bre, debido a que varias personas lo pueden detentar al --
mismo tiempo,en segundo lugar que no se encuentra un jus -
abutendi, y que no hay una libre disposicién.

De &sta critica que se formula al nombre comercial sa
le bien librado debido, a que en primer lugar la persona -
gue usurpa un nombre Se hace acreedor a una sancién, y &s-
ta circunstancia no opta para que el legitimo poseedor lo
siga detentando.

En lo referente al jus abutendi que se cimenta en el
hecho de que el nombre comercial no puedeextinguirse, o --
destruirse, se le ataca con el concepto social del derecho

de propiedad, ya que el nombre comercial si puede cambiarse

siguiendo los lineamientos legales; con esto gueda destruil
do el primer nombre comercial, y tambien puede abandonarse.

En lo que respecta a la libre disposicién, si se da -
esta caracteristica, ya que puede ser transmitido, claro -
que serd dentro de cierto marco legal.

El nombre de comercio sostienen otros que es un bien
incorpfreo, similar al derecho intelectual, lo que no es -
posible debido a que nada se crea.

Tambi&n se considera que el nombre comercial es la --
simple expresifn de la personalidad juridica del comercian
te, no se le puede vender ni pignorar, tampoco es objeto -
de eJecuclén y no es reivindicable.

Es 1nnegable que el nombre comercial tiene un valor -
econSmico y siempre tendr& que pertenecer a una persona, -
es debido a esto que si se le puede considerar como un de-
recho de propiedad, con modalidades especiales y determina
do por la ley.

El nombre comercial tiene la caracteristica de ser un
derecho de individualizacifn, ya que con este se distingue
el establecxmlento de otros mis.

"3.2.2.- Proteccibn de este derecho por nuestra legis-
lacibn sobre Propiedad Industrial:

El nombre comercial merece proteccién debido a que -~
tiene un valor importante en la vida mercantil moderna. La
usurpacibn del nombre comercial trae serias consecuencias
para la empresa, que pueden llevarla incluso al fracaso, y
por lo tanto a la liquidacibén de la misma. Asi mismo se --—

perjudicaria a los consumidores a quienes se les engaharia. .-

al ofrecerles productos 0 servicios que no corresponden a
la empresa originaria.

Se protege a la empresa para evitarle una competencia
desleal, pero la pirateria comercial ha alcanzado un gran
desarrollo; se utilizan una serie variada de mé&todos que -
evitan la proteccibn legal que se ejerce sobre el nombre -
comercial.

L.
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Dia a dla se pretenae que la proteccifn abarque més as
pectos para evitar los constantes fraudes en gue cae la co-
lectividad, pero los piratas mercantiles van siempre mis -~
alld de la proteccibn, benefici&ndose con el cré&dito esta--
blecido de las empresas. '

Esto se debe a la caracteristica del nombre comercial
de ser un 31gno distintivo, que diferencia una empresa de -
otra.

; A traves de la tutela del nombre se protege " La habi-
lidad del comerciante, su capacidad, la calidad de los pro-
. ductos que fabrica o expende, los precios razonables y jus-
tos, la equidad, el sistema de ventas, en fin ese sinnfimero
de circunstancias gue caracterizan a un ne9001o Yy en una
palabra, la clientela ". (57)

Dentro de la rama de la industria o comercio en que se
desarrolle la empresa se debe evitar a toda costa que se re
pita el nombre comercial; pero si se puede dar cuando se es_
tablezca en otra rama.

. Para que se proteja el nombre comercial, &ste debersi -
utilizarse efectivamente, ya gue solamente el uso confiere
derechos. El uso deberd de ser pfiblico, pues no basta un -~
uso privado. El nombre puede utilizarse en todo lo concer--
niente a la empresa, como lo es el establecimiento, en la -~
correspondencia, facturas, contrataciones, anuncios, etc.

Las marcas de servicios son auxiliares a la proteccibn
-del nombre comercial. Las marcas de servicios otorgan pro--
teccidn en giros especiales como lo son los servicios que -
"se ofrecen y no la venta, la comisién, etc., porque de otra
manera esos establecimientos no encontrarian proteccibn en
lo concerniente al nombre comercial. .

Asl se integra una proteccifn adicional al nombre co--
mercial, si tambi&n se registra la marca de servicio.

A partir de qué& momento empieza la proteccién del nom-
‘bre de comercio, este empieza a tener la proteccidn de la -
ley, desde que se integra si se trata de una razbén social;
si se trata de un comerciante individual, a partir del mo--
mento en que hace la manifestacibén de apertura. En el caso
de la publicidad que se hace a determinada empresa que empe
zar8 a prestar sus servicios en fecha posterior, se tiene -
como fecha inicial el del primer anuncio que se entregue al
pGblico, que hace gue nazca una clientela en potencia.

La Ley de Invenciones y Marcas establece en el Articu-
lo 179. El nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo
estari protegido sin necesidad de depbSsito o registro, den-
tro de una zona geogrifica que abarque la clientela efecti-
va de la empresa o establecimiento industrial o comercial -
que se apligque y tomando en cuenta la difusi6n del - -~
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nombre y la posibilidad de gque su uso por un tercero induz
ca a error a los consumidores.

Se persigue a los usurpadores del nombre comercial ci
vil y penalmente.

La Ley de Invenciones y Marcas de 1976, considera a ~
la usurpacibtn del nombre de comercio como una infraccién
administrativa, asi como un delito. Asi el Articulo 210, -
fraccibn IV, sefiala que es una infraccifn administrativa
usar, dentro de la zona gecgrdfica en que resida la clien-
tela efectiva, un nombre comercial semejante en grado de -
confusidn con otro que esté& ya siendo usado por un tercero,
para amparar un establecimiento industrial, comercial o de
servicio, del mismo o de similar giro. En tanto que el Ar-
ticulo 211, fraccién VII, sefiala como delito usar, dentro
de la zona geogrifica que abarca la clientela efectiva, un
nombre comercial igual a otro que ya .est& siendo usado por
un tercero, para amparar un establecimiento industrial, co
mercial o .de servicio, del mismo giro, o sea la misma ex-—
presifn que se usa en la otra disposicién.

En el Articulo 212, se establece que se impondrd de -
dos a seils ahios de prisién y multa de mil a cien mil pesos,
o una de estas penas a juicio del juez, a quien cometa - -
cualquiera de los delitos a que se refiere el articulo an-
terior.

Publicacifbn del nombre comercial:

En nuestra legislacibn el nombre no se sujeta a ins--
cripcidn en el Registro de la Propiedad Industrial. Se pu-
blica el nombre de comercio <n la Gaceta de Invencione. y .
Marcas como lo establece el Articulo 202 de la Ley de In--
venciones y Marcas. Cualquier persona que utilice un nom-=-
bre comercial una- vez que cumpla con los requisitos que se
establece en la Ley, puede publicarlo en la Gaceta, confor
me al Artfculo 180 de la Ley. Esta publicacifn tiene como™
efecto principal, segfin lo establece el mismo Articulo 180
de la Ley, el de establecer la buena f& en la adopcién y -
uso del mismo. Lo que significa que se puede pedir la pu-—-
blicacifn de un rombre que est& siendo utilizado por una -
persona, pero que no lo haya publicado, al darse cuenta de
esto solicita que se anule la publicaci6én, pues tiene un -
mejor derecho al uso exclusivo, pero no puede pedir gque se
ejercite accibn penal o civil contra é&ste, ya que se presu
me que actud con buena f&, con lo cual se protege a los pz
ratas de los nombres comerciales.

Otro efecto de la publicacién del nombre de comercio
es aquél, que se refiere a la duracibdn de la proteccién en
un t&rmino normal de cinco afics, y si se quiere seguir uti
llzando éste debers solicitarse su renovacién.

Para la renovacibn deberd seguirse el procedimiento =~
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siguiente, si se trata de la primera renovacién, ésta se -
hard en el semestre anterior a la terminacién del té&rmino
de cinco anos, y para las renovaciones posteriores también
se ejerce en el semestre que antecede a su té&rmino.

Deberia considerarse a mi modo de ver, que se otorga-
ra el registro de manera permanente, sin fuerza de estar -
renovando el ejercicio, ya que si se sigue con el uso, no
tiene porque pedirse que se haga la renovacidén, ahora bien
‘la persona que tuviera interés en utilizarlo, deberia pro-
bar que ya no se estd usando dicho nombre.

3.2.3.~ Su adopcién, transmisibén y extincién.

Su adopcibn: La proteccién de los derechos industria-
les ha sido reglamentado por los diferentes paises, basin-
dose en dos principios que son:

a) Sistema declarativo.
b) Sistema atributivo. .

El sistema declarativo consiste en que el estado, no
hace m&s que reconocer por denuncia del comerciante o in--
dustrial, la existencia y el derecho sobre un nombre comer
cial. No investiga sobre la validez de &stos, ni sobre la
existencia de anterioridades oponibles. En el nombre comer
cial quien prlmero lo us6 es el que tiene el mejor derecho
sobre &ste, sin necesidad de dep6sito.

El sistema atributivo, es necesario que el estado in-
vestigue la validez del nombre de comercio que se solicita
registrar y publica la solicitud para provocar oposiciones.
Si no se produce ninguna oposicién y si no se encuentra ya
registrado el nombre, la solicitud se inscribe y se otorga
el titulo. Quien primero registre el nombre, es guien tie-
ne mejor derecho. En este sistema el uso, no otorga dere-
chos, solamente los otorga el registro.

El sistema atributivo es el que responde mejor a las
tendencias modernas del derecho industrial.

Adoptar un nombre cualquiera para una funcibn comer--
cial, implica la adquisicién de un derecho sobre &l.

Segn lo dispuesto por el Articulo 179 de la Ley de -
Invenciones y Marcas, el derecho al uso exclusivo del nom-
bre se protegeri sin obligacibén de depbsito o registro. Se
considera entonces que el derecho al nombre surge y se re-
conoce en funcidn del uso efectivo de &ste. De este Articu
lo se desprende que el sistema adoptado en Mé&xico, es el -
sistema declarativo.

La proteccibn legal es limitada, debido a que sélo am
para a la clientela efectiva.
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La publicacifén del nombre de comercio en la Gaceta de
Invenciones y Marcas, s6lo produce el efecto de establecer
en contra de quien haga uso indebido de un nombre comercial,
una presuncifn legal de buena f& en la adopcién v uso del-
mismo. Articulo 180 de la Ley. El efecto fundamental de la
publicacifn es gque todo mundo se entere de la existencia -
de ese nombre, por una parte, y por la otra es el de produ
cir el efecto de establecer la buena f& en la adopci6n y -
uso del mismo.

El nombre comercial puede crearse adoptando:
a) El propio nombre civil.
b) Un pseudénimo.
c) Una simple palabra de fantasia.

-El1 propio nombre civil o nombre patronimico:

. El comerciante puede utllizar su proplo nombre civil -
en la conduccibn de sus negocios.

"El Articulo 27 del C6digo de Comercio, establece que
para gozar de la proteccifn de las leyes comerciales el co
merciante debe inscribir en el Registro de Comercio, entre
otras cosas, su nombre.

Esto no signlflca que no pueda adoptarse otro tlpo de
nombres, el nombre patronimico no es excluyente de otro ti
po de nombres.

‘La inscripcifn en el registro de comercio, no es obli
gatorio, se puede comerciar sin estar inscrito.

Cualquler persona puede adoptar su propio nombre ci--
vil para el ejercicio del comercio, pero deber& tener sig-
nos distintivos que lo hagan diferentes a los exlstentes,
para evitar confusiones.

Débese aceptar el nombre civil de un comerciante, aun
cuando fuése semejante a otro existente, pero deberi agre-
girsele caracteristicas especiales, que eviten confusién, -
y asi mismo que lo hagan distintivo.

Un pseuddnimo:

El comerciante, siempre que proceda en forma legal, -
puede adoptar, para ejercicio del comercio, un pseuddnimo
de su eleccibn.

El Artfculo 27 del C6digo de Comercio, enuncia que de
ber& inscribirse el nombre propio del comerciante, para --
que goce de los beneficios de la ley de excepcibn. Pero - es
to, no obsta para que adem&s del nombre civil, se inscriba
el pseudbnimo que constituird el nombre comercial.

El derecho industrial, como el pseudbnimo pcsee los -
caracteres de fijeza que poseen los nombres patronimicos,
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no hay motivo para no permitir su uso. El pseudf6nimo hace
1:zs veces del nombre, se emplea en todo y por todo, y de--
berd&n aplicarse los principios que rigen al nombre comer--
cial.

Denominaciones de fantasla:

El nombre patronimico o el pseudbdnimo " Pueden ser ~--
reemplazados por denominaciones de fantasla que, aungue se
mejantes en sus objetivos a &stos, no tienen la apariencia
de un verdadero nombre ". (58)

La denominacifn comprende el conjunto de palabras, le
tras. y demds signos distintivos que se utxlizan para carac
terizar el establecimiento.

Como especie de las denominaciones de fantasfa deben
citarse a los emblemas.

El emblema generalmente estd constituida por un dibu-
jo, letras o cifras. Siempre debe de ser breve y sencillo
para. que cumpla su objetivo de ser un .signo distintivo.-

.De dos emblemas confundibles, el que empez6 a usarse
después debe de ser eliminado. El emblema como nombre co--
mercial que es, debe de ser respetado por los competidores
y es exclusivo de su titular.. : S

La transmisifn del nombre comercial:

El rnombre comercial se transmite con la organizaciSn-
de la hacienda, salvo pacto en contrario. i

como regla general se establece que el nombre de co-~
mercio se transmita junto con el fondo de comercio, ast lo
establece el Artfculo 185 de la Ley de Invenciones y Mar--
cas, pero hace una excepcién cuando se pacte lo contrario,
esto es cuando se transmita la empresa, sin el nombre co--
mercial. Tambi&n podrd transmitirse el nombre de comercio
y no asi el fondo, adquiere este, un valor de gran impor--
tancia en la organizacifn y existencia de la empresa.

Existen algunos casos en que se justifica la transmi-
si6n del s6lo nombre, como en el caso en que el comercian-
te se retire de los negocios por causa de concurso o llqul
dacién, y el nombre queda como un bien aislado, suscepti--
ble de enajenacifn. Tambi&n se puede dar la transmisifn de
s6lo el nombre, cuando la empresa o negocio decida cambiar
o modificar su nombre de comercio original. .

En la transmisifn deberd cumplirse con los requisitos
que establece la ley. '

Para que surta efectos frente y contra terceros la =--
trangmlslén del nombre de comercio, ha de inscribirse, con

58 BREUER MORENO. opus cit. p. 68
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forme lo establece el ArtIculo 188 de la Ley, en el Regis-
‘tro Nacional de Transferencia de Tecnologia.

En la transmisifn del nombre comercial abarca tamhién,
aunque no se exprese, la marca constituida por tal nombre,
est8& o no registrada, no importando que se aplique a produc
tos 0 servicios, salvo que se pacte todo lo contrario. -

Extincifn: La extincifn se produce en caso de renuncia,
falta de uso y, sobre todo, al extinguirse la empresa.

El Articulo 186 de la Ley de Invenciones y Marcas, es-
tablece que el derecho exclusivo de un nombre de comercio,
se extingue un afio después de la clausura del establecimien
to o empresa que distingue o cuando dejara de usarse dentro
de un ano consecutivo.

3.3.3.- Las marcas de Productos y Servicios.

. 3.3.1.- Concepto, Funciones, Clases y Caracteres de -~
las Marcas.

Concepto. La marca " Es la senal .externa que es usada
por un comerciante para distinguir los productos por 81 --
elaborados, vendidos o distribufdos, o los servicios que -
presta, de -manera que el adquirente pueda cerciorarse de -
su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efec -
tos de la competencia desleal que le hicieren los que pre-
tendiesen utilizar el prestlglo y la solvencia de aqué&l, -
para colocar productos inferiores o no acreditados ". (59)

La definicibn legal gque encontramos en la Ley de In--
venciones y Marcas es la siguiente. En el Articulo 87 de -
‘la Ley de Invenciones y Marcas, se reconocen dos clases de
marcas que son: '

a) Las marcas de productos, que se constituyen por los sig
nos que distinguen a los artIculos o productos de otros
de su misma especie o clase.

b) Las marcas de servicios, son los signos que distinguen
un servicio de otros de su misma clase o especie.

_ La marca siendo un signo distintivo se utiliza para -
sefialar y caracterizar mercanclas o productos de la indus-
tria, o bien servicios, diferenci&ndolos de los de otros.

Su objeto es proteger a los productos y servicios de
la competencia desleal al traves de la identificacién, con
esto se protege a la clientela para evitar que se le enga-
fie. Asf mismo se garantiza al pfiblico la calidad de los =--
productos y servicios que requieran. Se individualizan las
mercancias, pudiéndose distinguir de las otras gue existen
en el mercado. ‘

59 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, opus cit. p. 425
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Se han hecho muchas criticas acerca de si la marca --
constituye un derecho de propiedad, debido a que quien com
pra los articulos, no adquiere el derecho a utilizar la mar
ca, esta sigue siendo conservada por el empresario.

La actual Ley de Invenciones y Marcas de 1976, ya no-
se refiere a la propiedad que se establecia en la Ley de -
1943, sino que habla de un derecho al uso exclusivo. Arti-
culo 89 de la Ley.

Funciones:
Las funciones de‘la marca son diversas a saber:
a) FPuncién de distincibn.
b) Funcifn de proteccibn.
c) Funcibn de garantia de calidad.
a) Funcibn de propaganda.
e) Funcién de indicacibn de procedenc1a..

La funci6n de distincibn: Esta deriva del. objeto esen
cial de la marca que ‘es distinguir un producto de otro- del’
mismo género, y el pliblico consumidor est& en condiciones
"~ de escoger el producto que mas le convenga, y asi se evita
que se les engaifie. Este es el motivo por el cual el legis-
"lador debe otorgar proteccibn y asi mismo debe realizar la
reglamentacibn para castigar la usurpacién. .

‘Esta funcién de distincién se basa en el Articulo 89-
de la Ley, cuando se refiere al derecho exclusivo de la --
persona que quiera usar una marca para distinguir los arti
culos que produce.

La funcién de proteccién- El titular de la marca se -
protege de sus concurrentes al traves de esta funcifn, al-
evitar que otro sujeto pueda utilizar la misma marca y pre
tenda con &sto engaflar a los consumidores que adquiririan
una marca falsa, que no tendréd las mismas caracteristicas-
que la originaria.

Esta proteccibn es doble, por un lado se defiende al-
productor de las mercancias de los usurpadores de marcas,
y por otro lado se protege al pliblico al evitarle confusio
nes y engafios.

Funcibn de garantia de calidad: Consiste en una garan
tfa para el consumidor y para el fabricante. Para el consu
nmidor, porque estd asegurado de que se le da el producto -
que quiere comprar; para el fabricante que encuentra asi -
un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar
el valor de los productos.

Esta funcibén no habia sido considerada por los auto--
res5 hasta fines del siglo XIX, debido a que esencialmente
se consideraba como funcién primordial la de origen, pero
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posteriormente se dieron cuenta que el pfiblico consumidor
le importaba menos conocer el nombre y origen del comer--
ciante que localizar y adquirir la mercancia que le mere-
ce confianza, es decir gue est® respaldada por una garan-
tia, se identifican los adquirentes con la calidad del --
producto.

La marca sirve mas para garantizar la calidad del --
producto, que para garantizar su origen.

Si los compradores de determinado producto se han da
do cuenta de la calidad de éste, tendrin confianza en ad-
quirir los demi&s productos que tengan la misma marca gue
la mercancia originaria que compraron.

Es debido a la doble garantia del signo marcario que
se le da proteccibn legal.

La marca no solamente tiene en cuenta un interés pri -
vado, que se identifica con la proteccibn que se otorga -
- al titular de la marca; asi mismo se toma en cuenta el in
‘ter&s general del pGblico para no ser engafiado sobre el =
origen de la mercancla. Por tal motivo se persigue median
. te la represifn penal la imitacién y usurpacién de las --
marcas.

Funcién de propaganda: Es mediante la propaganda co-
mo las personas se enteran de los productos que se encuen
tran en el mercado, y por ende de las marcas de prestigio.

La publicidad hace posible que una marca se dé& a co-
nocer a los consumidores, y estos identificarfin la mercan
cla, dicha identificacibn lmplicltamente produce la forma
cibn de la clientela.

La propaganda se refiere al producto no al industrial
que la produce, si la mercancia es de muy buena calidad -
se hard acreedor de una gran clientela, y el producto se
solicitard por su marca.

Mientras mi&s publicidad se le haga a la marca, &sta-
llegard a mayor nGmero de clientes en potencia, que al ad
quirir el producto y convencerse de su calidad, formarin
su clientela, se constituye &sta funcifn de la marca en -
una forma de atraccién y conservacién de la clientela.

Funcién de indicacibn de procedencia: Esta funcién -
en la Edad Media se le consideraba de suma importancia, -
pero a medida del transcurso del tiempo otras funciones -
le fueron desplazando de ese sitio, y actualmente se dis-
‘cute el considerarla como funcién, de alli que muchos au-
tores la defienden y otras la critiquen.

Esta funcibn consiste en dar al comprador una indica
cibén de la procedencia de la mercancia.

El objeto de la marca es reconocer el origen y proce:
dencia del producto, Por esta razdén interesa tanto al in-
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dustrial como al comerciante y al consumidor; al industrial
o al comerciante, porque tiende a asegurar el beneficio de
los cuidados que ha dado a su fabricaciftn o a sus ventas y
a la reputacifn gque por habilidad ha podido adquirir; al -
consumidor, porque ella le permite comprar con toda seguri
dad un objeto del que ha apreciado su calidad.

Hay autores que no reconocen esta funcifn, sostienen
que la marca no tiene por objeto denotar la procedencia de
los productos. Sostienen que &sta funcibén es aceptable si
se refiere al concepto cldsico legal de la finalidad de -~
la marca.

Clases:

Existen diferentes clases de marcas, siendo las m&s -
importantes las siguientes:

a) Marcas de f&brica y marcas de comercio o de servicio.
b) Marcas generales y marcas especiales.
c) Marcas individuales y marcas colectivas.
d) Marcas fuertes y marcas débiles. »
e) Marcas principales y marcas de proteccidn.
Marcas de f8brica y marcas de comercio o de servicio:

Las marcas de fibrica es la que se destina a distin--
guir los productos de una f&brlca, determina la empresa --
que los fabricS, en sintesis identifica el orfgen de la --:
mercaderia.

Las marcas de comercio o de servicio, identifica al -
vendedor, no interesdndole quien lo fabrique. El comercian
te la utiliza sobre los productos que vende, adquiriéndo--
les del fabricante que mejores ventajas le ofrezca.

Marcas generales y marcas especiales:

Las marcas generales, son aqu&llas gque un productor -
usa para identificar todos sus productos o al menos produc
tos de distintos géneros.

En tanto que las marcas especiales, son aqué&llas gque
sirven para identificar un s6lo producto o productos del -
mismo género.

La marca general es igual al nombre comercial (firma),
que sirve para indicar la procedencia de los productos de
un determinado productor; por lo gque es posible que un ar-
ticulo tenga al mismo tiempo dos marcas; una general, gue
indicard que un articulo procede de una determinada empre-
sa; y una especial, que tendri como objetivo distinguir el
producto de los demis producidos por la misma empresa.

Marcas individuales y marcas colectivas:
Las marcas individuales son aquéllas que solamente --




pueden ser utllizadas por su titular, bien sea persona ju
ridica.o persona fisica.

Las marcas colectilvas son las reglsfradas por las co
lectividades, como personas jurfdicas pGblicas o privadas,
para que sean usadas por todas las personas pertenecientes
al grupo, y su funcibn serd diferenciar los productos de-
éstas empresas no entre si, sino con las ajenas al grupo.
Se utilizan &stas marcas para garantizar el origen, la na
turaleza o la cualidad de determinados productos.

Marcas fuertes y marcas dé&biles:

Las marcas fuertes son aqué&llas que constituyen una -
creacibn de pura fantasia, creando un tipo nuevo y caracte
ristico, otorg&ndole proteccin contra cualquier imitacién.

Las marcas débiles, en cambio, son aquéllas integra--
das por lo general, por denominaciones comunes, que han su
frido pequenas alteraciones gr&ficas o fonéticas que le -~
otorgan capacidad distintiva. Esta clase de marcas tienen
una limitada capacidad distintiva, debido a lo cual también
tendrdn una limitada proteccifn contra las imitaciones, —-
‘Ya que no es posible tutelar los elementos genéricos, sino
Gnicamente los elementos caracteristicos que establecen el
caricter distintivo.

Marcas prlnc1pales Yy marcas de proteccidbn:

Las marcas principales son aquéllas que realmente son
usadas por el productor.

Las marcas de proteccib6n, en cambio son aquéllas que -
establecen determinadas variaciones del tema contenido en -
la marca principal y que el productor las registra no para

-utilizarla, sino para obtener una mayor proteccién contra -
" las imitaciones.

Generalmente, las marcas protectoras no se extinguen -

por la falta de uso, siempre que se utilice la marca princi
pal.

La Ley de Invenciones y Marcas reconoce solamente dos
clases de marcas que son:

a) Las marcas de productos, y
b) Las marcas de servicios.
Las marcas de productos, se constituyen por los signos

que distinguen a los articulos o productos de otros de su -
nisma especie o clase.

Las marcas de servicio, se constituyen por los signos
que distinguen un servicio de otros de su misma clase o es-
pecie.

Caracteres de las Marcas:

Los caracteres de la marca pueden dividirse en dos gru
pos que son:
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A) Caracteres esenciales o de fondo, que comprende:
a) la singularidad (originalidad).

b) La especialidad.

c) La novedad.

d) La licitud.

e) La veracidad del signo.'

B) Caracteres secundarios o de forma, que SOn: L
a) El car8cter facultativo. ‘ T

pony 4

b} Lo necesario de la adherencia.
c) La apariencia.
d) El car&cter individual del signo.

' Haremos a continuacibn el examen de los caracteres -
esenclales-

La orlglnalldad Se con81dera como el requisxto prin-~
‘cipal de la marca, debe tener capacidad distintiva, para -
distinguir un producto de otro. Considerando &sta circuns-
tancia, se entiende que las denominaciones genéricas no --
pueden constituir marca.

Cuando a las denominaciones comunes se les hace algu-
'nas variaciones de las que resulte el elemento de distin“9
cibn de los productos de los otros de su especie, pueden -
constituir marca. Se les conoce a &stas marcas, cOmo mArcas
descriptivas o expresivas, y pertenecen al grupo de las —--
llamadas marcas débiles, debido a que en ningGn momento po
drad impedirse a los demis comerciantes que la utilicen en
la parte comlin que no queda dentro de la proteccifn gue se
otorga.a la marca.

La marca puede perder su originalidad, llegdndose al
fenbmeno conocido como vulgarizacibn, perdié&ndose el uso -
exclusivo de la marca, ya que se constituye como una deno-
minacién genérica del producto, pudiendo ser utilizada por
todos los fabricantes que produzcan el producto. Para que
exista éste fenbmeno llamado de +wvulgarizacibn es necesa-
rio que se efectfie una transposicién de una denominacibn -
propia y determinada del producto a toda la especie a la -
cuval pertenece el producto. La vulgarizacién siempre se da
por un hecho sobreviniente. ' .

La especialidad: La especialidad de la marca se entien
de en que Esta sea identificable.

Es tan grande la importancia de &ste regquisitc, que -
s6lo cuando la marca es especial cumple su misién de deter
minar productos y mercancias, para que no se les confunda,
individualizéndolos y atestiguando su origen y procedencia.
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Una marca es especial, cuando su naturaleza es tal -
que no se confunde con otra Yy puede ser reconocida con -
facilidad.

La especialidad tambi&n se refiere a que el signo em
pleado como marca, no sea de una simplicidad tal, que no .
sirva para llamar la atencibdn del plblico.

Por Gltimo la marca es especial, porque s6lo se apli
ca a la categorifia de productos para los que ha sido crea-
dal

La novedad: Consiste en que la marca debe ser distin
ta de las que se utilicen en artfculos iguales o semejan=
tes. La novedad se le considera como relativa, debido --
‘que para ser nueva, basta con gque la marca sea distinta -
de las de sus competidores, no es necesario que la marca
sea nueva, basta que lo sea en su aplicacibén, que no haya
sido utilizada para caracterizar productos o mercaderlas
de otra industria, empresa o establecimiento. -

La novedad " Significa que el signo escogido, para -
‘ser 'idbneo, no debe ser ya comfinmente conocido como signo
distintivo de empresa competidora ". (60)

La novedad, como la especialidad, es un atributo sin
el cual no hay marca. :

Debido al doble requisito de especialldad-novedad de
la marca, para que sea vilida, no es necesario que el sig
no que la integra sea imaginado o creado por la fantasia
para referirse a determinados productos, sino que es sufi
-ciente que la marca no novedosa por motivo gque est& siendo
aplicada a otros productos, se le adopte para cosas del -
todo diferentes.

En virtud del carfcter especial y novedoso de la mar
ca, podrd registrarse como marca, aquélla que anterlormen
te hubiese sido utilizada, aun en una industria similar,
la posibilidad se presenta en las siguientes hipbtesis:

a) Cuando se trace de una marca registrada, que es abando
nada por quien la utiliz8 primero, por causa de extincién
de su registro. Articulo 148 de la Ley de Invenciones y -
Marcas.

b) En el caso de cancelacifn voluntaria del registro de -
parte de quien primeramente lo habia solicitado. Articulo
150 de la Ley.

c) Si el que la registré prlmero, no la ha utilizado como
marca dentro de los tres afnos sxgulentes a su reglstro. -
Articulo 117 de la Ley.

La licitud: La marca debe ser licita, deberd constitu
irse con datos e indicaciones que no estén prohibidos por

60 RANGEL MEDINA. opus cit. p. 143
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la ley, ni sean contrarios a la moral y a las buenas cos-
tumbres.

El registro de las marcas, debe hacerse Siempre con-
forme a las formalidades y requisitos que se establecen -
en la ley.

_ La Ley de Invenciones y Marcas en su Articulo 91, es
tablece varios supuestos que no son registrables como mar
ca.

La licitud de la palabra, figura o signo que se adop
te como marca, obedece al prlnciplo general de que el de-
recho al uso ha de ser compatible con el derecho de los -
demds, asi como la imposible coexistencia de los derechos
sobre el mismo objeto en virtud de tftulos que se exclu--.
Yen mutuamente.

La marca puede ser licita, y por lo tanto, vilida al
ser registrada, pero puede sobrevenir alguna causa que-es
tablezca 'la ley como ilicita, y la marca originariamente
lfcita puede convertirse con el tiempo en ilicita.

La veracidad: Todo signo que se utilice como marca -
debe ser veraz, no deber8 contener indicaciones contrarias
a la verdad, que puedan inducir al p@iblico en error sobre
el origen y calidad de los.-productos.

Si una marca es engafiosa, no tendr§ proteccién legal.
. E1 uso de &stas marcas es reprimido por la ley, debido a

que el empleo del signo engaifiador constituye un acto de -~
competencia desleal.

Para evitar que los consunidores sean enganados con
respecto al orlgen, calidad, o naturaleza de los produc-—
.tos, nuestra Ley de Invenciones y Marcas consagra el prin
cipio de la veracidad de la marca, cuando prohibe el re--
gistro:

a) De agqué&llas marcas que estén constituidas por palabras
de lenguas vivas extranjeras, si la marca se pide para ar
ticulos fabricados finicamente en la Repfiblica Mexicana o
en cualquier otro pais de habla espafiola. Articulo 91, -
fraccidn XIII.

b) De las que indiquen simplemente la procedencia de los
productos, o puedan originar cualquier confusifn o error-
en cuanto a la procedencia de los productos. Articulo 91,
fraccibn XIV.

c) De las denominaciones o signos susceptibles de engahar
al pGblico, por constituir falsas indicaciones sobre la -
naturaleza u origen de las mercaderfas o sobre las cuali-
dades de &stas. Artfculo 91, fraccibn XX.

Caracteres secundarios o de forma:

‘ El cardcter facultativo: El uso de la marca es potes
tativo, dispone el Articulo 89 de la Ley de Invenciones y
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Marcas, en el primer pirrafo establece: Toda persona que-
est€& usando o guiera usar una marca para distinguir los -
articulos que fabrique o produzca, podr8 adquirir el dere
cho exclusivo a su uso, satisfaciendo las formalidades v
requisitos que establecen esta ley y su reglamento.

Estableciendo en su segundo pérrafo que igual derecho
tendrdn los comerciantes y prestadores de servicios debi-
damente establecidos, respecto a los articulos que vendan
0 los servicios que presten en el territorio nacional y -
de los cuales quieran indicar su procedencia. El motivo -
fundamental de &sta disposicifn td&cita o expresa, debe -~
buscarse en el hecho de que la marca constituye un auxi--
liar para el comerciante, es un elemento que puede dispo-
ner para dar a ccnocer sus mercanclas.

El uso de la marca es un derecho y no un deber, y --
por lo tantc puede o no utilizarla, atendiendo no s8lo a
saludables principios que en relacifén con la libertad de
trabajo consagra el derecho pfiblico moderno, sino tambien
por consecuencia del comercio y en especial por el inte--
rés del pGblico consumidor. ‘

Este caricter facultativo de las marcas, encuentra -
una excepcidn que es la referente a las marcas obligato--
rias. Este caricter de obligatoriedad que se aplica a de-
terminadas marcas, lo impone el Estado, y pr&cticamente -
-queda . fuera de la esfera comercial de intereses econfmi--
cos. La raz6n deser de éstas marcas se debe a consideracio
nes de politica o ae garantia piblica, cuando son propi-—
cios a fraudes o engafnos a los consumidores.

Lo necesario de la adherencia: No es necesario estam
par materialmente la marca sobre las mercancias.

Esta caracterfstica se relaciona con el concepto de
uso y por ende, con los conflictos que en la pr&ctica se
presentan en torno al derecho a la marca obtenida por el-
uso, a la extincibn del registro marcario por falta de --
uso, a la usurpacibn de derechos por el uso de la marca.

Nuestra legislacibn reconoce el uso en sentido am- -
plio. El1l Articulo 89 de la Ley de Invenciones y Marcas, -
establece: Toda persona que esté usando o quiera usar una
marca para distinguir los articulos que fabrique o produz
ca, podr8 adquirir el derecho exclusivo a su uso, satisfa
ciendo las formalidades Yy requisitos que establecen esta
ley y su reglamento.

La marca debe ser aparente: La apariencia es una cua
lldad.propla de la marca. Comfinmente se dice que no es ne
cesario que sea aparente la marca, es decir, que vaya £i<
jada en el exterior del objeto. Basta que en cualquier mo
mento pueda servir como “elemento de identificacién.

Pero la doctrina ha mencionado que debe restringirse
la validez de las marcas interiores, debido a que al no =
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aparecer en el momento en gque se compra, no puede ser un-
signo de conservaci6n de la clientela.

Consideramos que la marca debe ser aparente, y que -
_cuando esta va puesta en el interior del producto forma -
una excepcibn a la regla general.

La marca debe de ser individual: La marca debe de ~--
ser individual, porque estd destinada a distinguir los --
productos de un establecimiento determinado y puede ser -
inicamente utilizada por el sujeto a quien corresponde, -
bien sea persona filsica o juridica.

Es individual porque es un signo distintivo que se -
forma para la defensa de un productor o de un comerciante
contra sus competidores.

3.3.2.~ Adquisicién, Eleccibn y Procedimiento del Re
_gistro de las marcas. '

Adqulsiclén- Las marcas han aparecido impuestas por-
. una necesidad social 'y .que, como fuente de derechos, no -
han sido originados por la ley, ella les ha reconocido )4

“sancionado.

. Ha sido necesario proteger la adopcifn de las marcas,
asegurarles para que desempeiien sus funciones, la exclusi
vidad, reprimir la usurpac:Gn. .

‘ Son tres sistemas que se dan para la adquisicién de
las marcas, a saber:

a) Sistema declarativo.
b} Sistema constitutivo.

v

c) Sistema mixto o del efecto atributivo diferidq.}

- Sistema declarativo o sistema basado en la prioridad
de uso. La marca se adquiere por la prioridad de uso, por
el primero que hace uso del signo para distinguir sus pro
ductos. El depbsito o el registro s6lo constituyen una --
presuncibn de propiedad del titular del registro, pudien-—
do cualquier persona obtener la nulidad del registro si -
prueba la prioridad de uso. El registro tiene solamente -
efecto declarativo. .

Sistema constitutivo o sistema basado en la priori--—
dad del Registro: En este sistema, la marca se adquiere -
por el primero que la registre. El nacimiento del derecho
sobre la marca se debe a la inscripcibn en el registro de
marcas. Se le considera a este sistema como formalista. -
La persona que registre la marca, no es responsable de la
ignorancia de un uso anterior, y el registro ser& v&lido.
La fecha del nacimiento del derecho se establece de mane-
ra cierta. Los que deseen adoptar una marca, pueden con--
sultar el registro para saber si existen marcas anterio--
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res, o bien tienen la seguridad de que la marca que adop-
ten no podrd ser atacada.

Sistema mixto o sistema basado en la prioridad del -
registro impugnable durante un plazo determinado: Este -~
sistema consiste en que el registro durante un lapso, solo
tiene un efecto declarativo, y una vez pasado este plazo
de tiempo un efecto atributivo. El derecho a la marca que
adquiere el titular de un registro, no se consolida sino
hasta el momento en que se cumple con el plazo determina-
do por la ley. La persona que tenga una prioridad de uso,
puede ejercer su mejor derecho, y obtener la nulidad del
registro. En este sistema se incluyen tanto el derecho na
cido por el uso con el derecho nacido por el registro. Se
resuelve el inconveniente existente en el sistema de la -
‘prioridad de uso, de la inseguridad juridica que repre--
senta el que en todo momento pueda surgir un primer usua-
rio alegando su derecho. Tambi&n se resuelve el inconve-
niente derivado del mero formalismo que se da en el siste
‘ma de prioridad de registro de atribuir, en ciertos casos,
un derecho al que efectfia un registro, en perjuicio de --
otra persona que utiliza este. '

En la legislacibn mexicana, se adopta este sistema -
mixto. E1 plazo para la consolidaci¥n de la marca es de -
un afio. La persona que tiene la prioridad de uso puede im
pugnar la validez de la marca, siendo necesarié que pre--—
“sente su solicitud de registro de la marca en la Secreta-
rfa de Comercio y Fomento Industrial, dentro del afio si--
_guiente al dla en que fuere publicado el primero en la --
Gaceta de Invenciones y Marcas, y compruebe haber usado -
*la marca durante todo este tiempo y haber principiado a -
usarla antes que el registro primitivo. Asf lo establece
el Artficulo 93 de la Ley de Invenciones y Marcas.

Eleccién y Procedimiento del Registro de las Marcas:

Los Articulos 100 a 111 de la Ley de Invenciones y -
Marcas y 53 y siguientes del Reglamento de la Ley de In--
venciones y Marcas, establecen los regquisitos a fin de ob
tener el registro de una marca.

El procedimiento que deberi seguirse para obtener el
registro de una marca es el 51gu1ente, Se presentar§ la -
solicitud de registro ante la Secretarfa de Comercio y Fo
mento Industrial, por escrito duplicado, escrito en idio=
ma espafiol, por un sblo lado del papel.

La solicitud deber& contener los siguientes requisi-
tos: ' ‘
a) Fecha desde la cual se principif a usarse la marca, o
bien,en su lugar, la declaracibn de que no se ha usado to
davia. Es fundamental declarar la fecha exacta del primer
uso, para evitarse conflictos posteriormente, y perderlos




por el s6lo hecho de no haber indicado la fecha correcta;-
asimismo el Articulo 100 de la Ley de Invenciones y Marcas,
establece que la fecha del primer uso declarado no podr& -
variarse posteriormente. Si se da el caso de no haberse =--
utilizado todavia la marca, basta la expresién" no se ha -
usado todavia ", para cumplir con este requisito. )

b) La denominacibn de la marca, si se trata de una marca fo
nética, o bien, la mencibén de que se trata de una marca --
sin denomlnacién, 0 sea compuesta inicamente por dibujos
y colores.

c) Especificarse los artfculos, productos o servicios que
protegerd la marca, haciendo la designacifn de manera con
creta. El Articulo 56 del Reglamento de Invenciones y Mar
cas, enuncia la clasificacién oficial de los productos o
mercaderias y servicios a 1os que se aplican las marcas.-
El solicitante, en su escrito de peticifn, deber& referir
se a uno de los 55 grupos de articulos que se mencionan.-
La tarifa sefiala diversas cuotas, segfin se trate de todas
las mercaderias de una clase, de varias de ellas o de sola
mente una especie.

d) El nombre, la nacionalidad y el domicilio del sollcitan
- te. Trat8ndose de extranjeros deber&n acreditar su legal -
estancia en México, y se ha de indicar en la solicitud su
status migratorio. Si se trata de una persona juridica ex-
tranjera, deber8i comprobarse su existencia ante el Cénsul
de M&xico mas cercanc a su domicilio a traves de un nota--
rio pGblico que da f§&, y cuya firma es legalizada por el -
Cbnsul. Si se cuenta con varios domicilios basta con men-- .
"cilonar el del principal asiento de sus negocios.

e} La ubicacifn de la fibrica en donde se elaboran los pro
ductos a los cuales se va a aplicar la marca, indic&ndose
la calle, nGmero, poblacién y Estado, si se encuentra esta
blecida en este pais.

f) La ubicacibn del establecimiento comercial, cuando el -
promovente sea s6lo comisionista o comerciante que no se -
surta de fibrica determinada y que, ademis tenga sus pro--
pias marcas. En este caso es suficiente que se mencionen -
~diversas fibricas del pals, o del extranjero.

g) El nombre del apoderado, si lo hubiese, y el domicilio
para recibir notificaciones.

h) "E1 lugar y la fecha, seguido de la firma del solicitan-
te o mandatario.

i) En los casos en que se solicite prioridad de una marca

extranjera, lo cual deberi mencionarse en el primer parra-
fo de la solicitud, al expresarse los fundamentos de dere-
cho y manifest&ndose la fecha en que fue depositada en el

extranjero.

Al calce de la solicitud se har&n constar, en forma -
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de lista, los documentos que se envian junto con ella, y
que serin forzosamente, la descripcibén y reservas de la -
marca por triplicado, unas etiquetas impresas, que sirvan
para la publicacibn en la Gaceta, y la declaracién del im
puesto sobre la renta, y accidentalmente, el mandato, las
etiquetas a colores de la marca, la autorizacién para usar
las armas, escudos o emblemas del Estado o Municipio, o =~
la autorizacién de la autoridad competente en el caso de
la. fraccibén VIIY del ArtiIculo 91, la del propietario del-
lugar a que se refiere la fraccién XV del Articulo 91 de
la ley, si este nombre forma la marca; los diplomas para
las gue se han obtenido medallas o cualquier otra distin-
cién que se menciona o se reproduzca en la marca, Ssiempre
Yy cuando la marca en si no reproduzca como elemento prin-
cipal esto, y, finalmente la autorizacifn que el titular
de una marca extranjera conceda a su agente o representan
te en México para Jue este la registre a su propio nombre.
Al calce también puede expresarse que la marca se solici-
ta en substituci6n de una marca que ha caducado, en el ca. -
so de que la pida el mismo propletarlo, segﬁn el Articulo
99 de la Ley.

La descripcibn y las reservas de la marca solicitada:

Esta descripcibn iniciard con las frases rituales de
" descripcifn de la marca perteneciente a ", mencion&ndo-
se a continuacifén el nombre, nacionalidad y domicilio del
solicitante, seguido de las palabras usuales " que usa pa
ra amparar y distinguir ", seguido del nombre de los artT
culos que protegeri la marca solicitada, que deber4d coin-
cidir exactamente con las mencionadas en la solicitud, a
continuaci6n deberd indicarse la ubicaci6én de la f4brica
o establecimiento.

Después, se describiri la marca tal como lo observa
el titular de ésta. Las marcas constituidas por una deno-
minaci6n, se cumple &ste requisito, mencionando dicha deno
minacidn y especificando gue se escribiri en cualquier ti
po vy tamano de letra. Si el signo marcario est& constltuI
do de elementos gri&ficos o de ornamentaciones, es necesa=
rio que se haga un desglose completo de sus elementos.

Subsecuentemente se indicard la manera en Que se usa
rd la marca, en los articulos, envases, o en anuncios es-—
critos o por la radio. Esto ha sido introducido por la tra
dicibén, ya que en el Reglamento no se encuentra consagra-
do. .

Al concluir con la descripcidn, se pasard a las " re
servas ", que se lntegra con todo aquello en que el inte=
resado hace consistir esencialmente su marca, gque deberéan
001nc1d1r con lo descrito y con las etiguetas gue se exhi
ban. .

Las reservas son los elementos que el solicitante de
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la marca reivindica como propios y son los siguientes:
a) La denominacibn si &sta se solicita como marca.

b) Que serd la primera en las marcas sin denominaciones -
se referird a la figura, o sea a 1los elementos gré&ficos.

c) Es el conjunto integrado por la denominacibén y por los
elementos gr&ficos.

d) La combinacifn de colores, cuando den a la marca un as
pecto distintivo. ’

e) La forma en que se aplicard la marca, esto es la impre
si6n visual que produce.

Las reservas determinardn el alcance de la proteccifn
legal y deberdn por Gltimo contener el lugar, la fecha y
la firma del interesado o la de su representante, pero en
este caso se utilizar8 como antefirma el nombre del duefio
de la marca.

Tanto la descripcifn como las reservas deberén redac
tarse en papel blanco grueso, sin membrete, escritos con
tinta obscura a doble espacio, por un s6lo lado del papel,
conservando un margen izquierdo adecuado.

Deber& anexarse, doce ejemplares en blanco Y ‘negro -
de la impresifn de la marca.

Doce ejemplares de los membretes o ethuetas de la -
marca, cuando esta sea a colores o con flgura, Y en la ~-—
forma en que vaya a usarse.

. Deberd exhibirse la autorizaciGn del Estado, ciudad.
o pals, cuando se intente registrar una marca que compren
da como elementos de ella las armas, escudos o emblemas -
de é&stas. .

El propietario de una marca extranjera puede permi--
tir a su representante o agente en México, que solicite -
en nombre propio. la marca, en este caso deberi acompaharse
a la solicitud la autorizacién escrita para ello.

El examen administrativo:

los derechos establecidos por la Tarifa para el regis
tro de una marca han de cubrirse en efectivo en la Caja -
de la Direccifn de Invenciones y Marcas. El expediente se
le da un ntmero de 6rden, que servir8 para identificar el
asunto y el cual deber& mencionarse en las futuras promo-
ciones.

Si los derechos no se cubren se tendr& por abandona-
da la gestibén. Decpufs de ser cubiertos los derechos se -
procede al examen administrativo, para que la Oficina es-
tablezca si la solicitud, la descripcibn y reservas, el -
clisé y las impresiones del mismo coinciden entre si, re-
visa si los docunentos y anexos est&n completos, y si sa- .
tisfacen los requisitos legales.
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Si se desprende del examen que los documentos presen
tados no estuvieron en regla, se le hard saber al solici-
tante para que los reponga en un plazo determinado, no pu
diendo alterar, adicionar o modificar los datos conteni--
dos en la primera solicitud. Si no se cumpliere con la re
posicifn de los documentos, se tendr& por abandonado el -

trémite y la fecha legal de presentacifn se pierde. Se re
quiere promocibn nueva en nuevo expediente, si se tiene ~
la intencibn de continuar solicitando la marca.

El examen de novedad:

Una vez pasado el examen administrativo se procede -
enseguida al examen de novedad.

El Articulo 105 de la Ley, establece que una vez sa-
tisfechos los requisitos legales se proceder8 a efectuar
el examen de novedad a efecto de verificar si se pudieran
afectar derechos adquiridos.

- Consiste este examen en una. comparacién entre la so-
licitada y todas las marcas de esa misma clase que estén
~vigentes o en tramitacién ante la Direccién de Invencio——

nes y Marcas.

El resultado del examen de novedad puede tener cua--
tro sentidos diferentes que son:

a) Que no se encontrd marca anterior. En este caso, ‘se -~
prosequird con la tranutaclén hasta que se conceda la mar
ca.

b) Que hay otra marca igual o semejante. Se dari aviso -al
solicitante para que manifieste su conformidad en modifi-
carla o en substituirla por otra. El promovente puede ale
~gar gue la marca anterior es de su propiedad, y podri& ex—
pedirse la marca ligada a la otra, siempre que existan di
ferencias entre ambas, O bien, puede alegar apreciaciGn -
estricta, mencionando que no existe auténtica semejanza,y
si tiene raz6n, se otorgari la marca.

c) Que el duefio de la marca anterior semejante la limite

a ciertos artfculos a solicitud del peticionario, permi--
tiendo con &sto que se conceda el nuevo registro para am-
parar mercancias del mismo grupo, pero diversas. Esta va-
riante se desprende de una interpretacifn equitativa del

Articulo 107 de la Ley.

d) Que el interesado aduzca que la marca opuesta como an-
terior esti tachada de nulidad o que debe declararse su -
extincifn porgue no ha sido usada en M&xico. La solicitud
se mantiene en suspenso, hasta que se resuelve la nulidad
o la extincifn de la marca primera, si se declara la null
dad o la extincifn entonces se otorga el nuevo registro.

El uso de las marcas:
El uso de marcas registradas y el uso de las que no-
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lo estén producen diferentes efectos, a saber:

El uso de una marca registrada no puede hacerse en -
perjuicio de otra. Se limita el ejercicio de este derecho
por razones de O6rden pfiblico. El derecho de uso exclusivo
que confiere el registro de una marca no es absoluto.

La marca debe usarse efectivamente tal y como fué re
gistrada. La falta de uso, o su uso en forma distinta pro
duce la extincidn del registro, previa la declaratoria co
rrespondiente. Articulo 115 de la Ley. -

Las reglas relativas al uso de la marca en México -
son las siguientes:

Se desprende del Articulo 117 de la Ley, dque la mar -
ca debe emplearse dentro de los tres afios siguientes a su
registro. De no demostrarse ese uso el registro de la mar
ca se extingue de pleno derecho.

En segundo lugar, el Artfculo 118 de la Ley, mencio-
na que el uso de la marca debe ser constante y en volGme-
nes y condiciones que correspondan a una efectiva explota
cibn comercial a juicio de la Secretarfa de Comercio y FG
mento Industrial.

Los productos nacionales protegidos por marcas regis
tradas en México, deberdn llevar ostensiblemente la leyen
da " marca registrada ", su abreviatura " marc. reg. " o
las siglas " M.R.", asi lo establece el Articulo 119 de -
la Ley.

La omisidén de dicha leyenda no afectard la validez -
de la marca, mientras la omisibn subsista, no podri ejer-
citarse ninguna accidn civil o penal de persecucibn de -~

" imitadores o infractores ". En lo que se refiere a las’
marcas de servicio, la leyenda debe aparecer tanto en el-
lugar en que contraten o presten los servicios, en la fa-
chada del establecimiento, en los anuncios, como en aqué-
llos medios ‘capaces de presentarla gré&ficamente, como en

la correspondencia y en la publicidad.

Otra leyenda obligatoria lo establece el Articulo --
121 de la Ley. Los productos nacionales en los que se uti
licen marcas registradas o no, deber&n ostentar en forma
clara y visible la leyenda " Hecho en México ".

Los productos de exportacién deberdn ostentar, ade--
mis la contrasefia que, en su caso, establezca la Secreta-
ria de Comercio y Fomento Industrial, en la forma y dimen
siones gue se fijen.

La omisién de la leyenda y contrasefia mencionada au-
mentard las sanciones correspondientes.

El Articulo 122 de la Ley, enuncia que las indicacio
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nes, leyendas y contrasefias a que se refieren los articu-
los anteriores, ademis de figurar en los productos deberén
aparecer también en etiquetas y en los empagques o envases
en gue se contengan al expenderse al pGblico o s6lo en &s
tos Gltimos cuando por la naturaleza de los productos no
pudieran insertarse en ellos.

Se establece, tambi&n, que al emplear las marcas de-
berin omitirse indicaciones relativas a registros que en
otros palses o leyendas en idiomas extranjeros en produc-
tos amparados por marcas, pues se incide con ello en una
de las figuras en engafio al pGblico penados por las leyes,
de la misma forma se deben evitar las inserciones de fal-
sas indicaciones de procedencia en las normas, pues ese -
hecho tambi&n acarrea sancifn administrativa. Asi se esta
blece en el Articulo 123 de la Ley.

El ArtIculo 116 de la Ley, restringe el derecho so--
bre la marca, tiene por objeto la protecci6bn de los inte-
reses del consumidor. Se sefiala en este articulo que la -
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, podrd decla-
' rar que se amparen por una s6la marca los productos elabo
rados o los servicios prestados para un mismo fin por un_
mismo titular,’ que en uno u otro caso sean substancialmen

te iguales entre si, esto es, que s6lo difieran en carac—
teristicas acc1denta1es. El objeto de esta disposicibn, -
-es que no existan diferentes precios entre los productos,
si ellos son dem&s o menos parecida calidad, y para evitar

tambi&n guerras de precios o dumping.

Otra restriccibn al uso de marcas se encuentra en el
Artfculo 126 de la Ley, que establece: Que guienes vendan
~articulos de origen extraniero con marcas en las que <o -
indique que estin reglstradas, sin haberlo sido en M7..ico,
aun cuando lo estén registradas en el pais de origen o en
otro, deberd indicarse claramente el lugar de registro. -
De no hacerlo asi, incurrir&n en las sanciones gque esta-
blece esta ley.

Los Articulos 127 y 128 de la Ley, se refieren a la
institucibn conocida como " vinculacién de marcas ". El1 -
Articulo 127 de la Ley, establece que toda marca de ori--
gen extranjera o cuya titularidad corresponde a una perso
na fisica o moral extranjera que esté& destinada a amparar
articulos fabricados o producidos en territorio nacional,
deberd usarse vinculada a una marca originariamente regis
trada en Mé&xico. Ambas marcas deber&n usarse de manera --
igualmente ostensible.

El Articulo 128 de la Ley, estatuye que los actos, -
convenios o contratos que se realicen o celebren con moti
vo de la concesibn de uso oneroso o gratuito de una marca
registrada originariamente en el extranjero, o cuyo titu-
lar sea una persona fisicaomoral extranjera, deber&n con-
tener la obligacidn de que dicha marca se use vinculada a
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una marca originariamente registrada en México, y que sea
propiedad del licenciatario. Cuando no se cumpla con esta
obligacibn, la Direccisbn General de Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologfa negard la inscripcifn del ac-
to, convenio o contrato. La obligacibn de wvinculacifn de
marcas establecida por este articulo deberd cumplirse den
tro del plazo de un aflo a partir de la 1nscripc16n del ac
to, convenio o contrato o del momento en que empiece a u-
sarse la marca extranjera si no hubiere celebrado acto, -
convenio o contrato que autorice su uso. Si no se cumple
con tal obligacibén el acto o convenio o contrato quedar§
sin efecto y su inscripcibn seri cancelada.

Por causas justificas la Secretarla de Comercio y Fo
mento Industrial podrd prorrogar por un afio como m&xxmo -
el plazo establecido en la misma disposicibn.

El fundamento de estos articulos se encuentra en que.
la explotacifn o el uso de marcas extranjeras lleva a un
sistema de ‘dependencia, lo que es contrario al desarrollo
" del pals, y se explota.al consumidor, por el encarecimien
to del producto.

Con la- protec016n que se da al licenciatarlo mexica-
'no, el empresario puede desligarse de la dependencia, al
lanzarse al mercado con su marca, que se ha acreditado en
conjunto con la marca extranjera.

Otra restrlcclén al uso de las marcas, estd conteni-
‘da en el Articulo 132 de la Ley, donde se establece que -
por causas de utilidad pfiblica la Secretarfa de Comercio
"y Fomento Industrial podrd otorgar licencias obllgatorlas
para el uso de marcas registradas.

Previa audencia de las partes, la Secretafia de Co--
mercio y Fomento Industrial fijar& las regalias que corres
pondan al titular de la marca.

» 3.3.3.- Los Derechos y las Obligaciones de los Titu-
‘lares de las Marcas:

Los derechos del titular de la marca:

El titular de una marca registrada tiene, en todos -
los paises, el derecho al uso exclusivo del signo que cons
‘tituye la marca.

Se desprende de este derecho, el derecho que se tiene
para ejercitar las acciones civiles y criminales que las -
leyes preven contra las personas dque lesioénen su derecho -
de uso exclusivo.

El titular tiene tambi&n el derecho de disponer de la
marca mortis causa y a cederla. Las legislaciones naciona-
les no han llegado a ponerse de acuerdo en lo referente a
-la cesibn. Unas admiten la cesibn de la marca aisladamente,
sin necesidad de transmitir tambien la empresa o el esta--
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blecimiento comercial. Es la llamada cesifn libre de la -
marca.

Otras admiten solamente la cesidn de la marca si se
efectfia al mismo tiempo con el establecimierito mercantil-
o empresa.

En casli todas las leyes nacionales se exige, para --
que la cesibn produzca efectos frente a terceros, su ins-
cripcifn en el registro de marcas y muchas de las leyes -
exigen tambi&én 1la publicacién de la cesibn.

El derecho mexicano acepta la cesidn libre de la mar
ca. El Articulo 141 de la Ley, establece que las marcas -
registradas pueden transmitirse por los medios y con las
formalidades que establece la legislacifén comn. En este
caso, seguirse las requeridas para el contrato de compra-
venta de muebles. Pero su transmisifn no produciri efec--
tos si no se inscribe en el Registro Nacional de Transfe—
rencia de Tecnologia.

El Articulo 142 de la Ley, enuncia que el registro -
se efectuard a solicitud del nuevo titular o por mandato
judicial, previa comprobacifn de la renovacibn del regis-
tro de la marca.

Para la inscripcidn de la trénsmlsién se examinar8 -
si se a]usta a los requisitos que establece la ley que --
sons

a) En el caso de marcas ligadas Articulo 142 de la Ley, -
no se aceptard la transmisién de alguna de &stas, sino --
cuando se transfiera todas ellas a la misma persona. Se--
r&n marcas ligadas las que pertenezcan al mismo titular y
sean idénticas o semejantes.

b} En la transmisibén de marcas que hayan sido transmiti--
das anteriormente y no se hayan registrado. Deberd regis-
trarse las transmisiones intermedias. Anotindose en el -
expediente de la marca todas las transmisiones que se ha-
yan efectuado. Articulo 144 de la Ley.

c) No se registrari la transmisién de una marca que se ha
ya registrado en contravencibn a las disposiciones lega—--
les o que deba ser considerada nula de conformidad con es
ta ley. Artficulo 145 de la Ley.

d) Cuando la transmisifn afecte el interé&s pfiblico, esto
lo determinarf la Secretarfa de Comercio y Fomento Indus-
trial. Articulo 146 de la ley.

Las obligaciones del titular de la marca:

El titular de la marca registrada tiene la obligacifn
de pagar las " tasas " gque las leyes preven. Esta obliga--
cibn se reconoce generalmente por todas las legislaciones
del mundo.

El uso de la marca no constituye una obligacibn. Pue
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de considerarse como un requisito para el mantenimiento en
vigor de la marca. Ya que de no usarla se produce la cadu-
cidad. La materia marcaria no es como la materia de paten-
tes, dibujos y modelos industriales en donde si existe la

obligacifn de explotar el invento o de la creacién de for-
ma, ya que de lo contrario estas caen al dominio pGiblico,

pudiendo ser explotadas por cualquier persona.

‘ Lo que sucede con las marcas. Si la marca deja de u~-
sarse por ningln motivo pasa al dominio pfiblico. Si a di--
versas personas se les otorgara el uso de la marca, @&sta
perderfa su carfcter de signo distintivo. La marca que ha
dejado de usarse podrd ser adoptado por otra persona, pero
esto es otro problema ajeno a esta cuestidn.

3.3.4.~ Nulidad, Caducidad, Expropiaci6n, Extincifn y
Cancelac16n de las Marcas:

Nulidad: La nulidad de la marca. viene determinada por
falta de requisitos de registrabilidad y ser&n motivo de -
nulidad, el que la marca no sea distintiva por ser un sig-
no genérico o usual, porque sea igual o semejante a otra -
marca anterior o porque est€ comprendida en alguna de 1as
limitaciones o prohlblclones legales.

Debe diferenciarse entre nulidad del registro y nuli-
dad de la marca. La nulidad del registro ‘supone el incum--
plimiento de requisitos formales. De darse esta nulidad ~-
obliga al titular a efectuar un nuevo registro en forma re
gular, y si no se hace, la marca ser& una marca de uso.

En tanto, que la nulidad de la marca tiende a la desa
paricibn de &sta por entero, y una vez declarada la anula-
ci6n no habr& ningfin derecho para usarla. :

“La ley mexicana establece diferentes causas de nuli--
dad en el Articulc 147 de la Ley, que son:

La fracci6n I, establece que el registro de una marca
es nulo cuando se haya otorgado en contravencibn a las dis
posiciones de esta Ley o de la vigencia en la &poca de su_
registro.

Por lo general se establece que la obtencibn del re--
gistro de la marca, violando las normas legales es nulo. =~
Este supuesto se da, cuando una marca se otorga en contra-
vencidn del supuesto de originalidad y de cardcter distin-
tivo que establece la ley o se haya concedido omitiendo --
formalidades requeridas, es anulable, no corre el t&rmino
para decretarla, y no prescribe nunca, pudiéndose valer en
cualquier momento.

La fraccibn II del articulo citado, concede la anula-
cibn de un registro cuando la marca objeto de dicho regis-
tro sea idéntica o semejante en grado de confusién a otra
‘-que haya sido usada en el pals con anterioridad a la fecha
legal de la marca registrada, aplicada a los mismos o simi
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el :nejor derecho de uso compruebe haber usado su marca --
ininterrumpidamente en el pais con anterioridad a la fecha
de uso declarado por el que la registrd.

Se desprende de &sta fraccibn que debe existir seme--
janza en grado de confusifn. Se debe de establecer el caso
de los productos o de los servicios similares entre la mar
ca registrada y aqué&lla que pretende mejores derechos, y -
cuyo titular solicita la nulidad del registro. Se debe pro
bar el uso ininterrumpido con anterioridad a la fecha de
uso declarado por el que la registré.

La fraccibn III se refiere a un caso similar a lo que
establece la fracci6n anterior, o sea, el de la marca pare
cida o idé&ntica gue se ha usado en el extranjero y si, ade
mis existe el registro extranjero y la reciprocidad con ==
respecto a México. Se prueba el registro extranjero con la
exhibicibn del certificado respectivo debidamente legaliza:
do. El1 uso en el extranjero tambi&n debe probarse y legali
zar los documentos requeridos para que hagan prueba plena.

En lo referente a la reciprocidad, si son paises adhe
ridos a la Convencién de Uni6n de Paris, no existe ning@n_
problema debido a que se reconoce implicitamente la reci---
procidad, el problema resulta en el caso de nacionales de
paises no miembros de este Convenio, y es menester que el
pais otorgue una constancia oblig&ndose a otorgar recipro-~
cidad a mexicanos en casos semejantes.

La nulidad establecida en la fraccibn IV del articulo
analizado, viene a ser un castigo a quienes no han procedi
do con lealtad y buena fe al hacer las declaraciones perti
" nentes en el acto de solicitar las marcas, o sea cuando ha
mentido el peticionario, para el efecto de engafiar o de ob
tener un efecto indebido a costa de los competidores o del
plblico.

Procede la nulidad en este caso, por el hecho de que
el peticionario actub con el propSsito de engafiar en cu&n-
to al lugar de elaboracibn, recoleccibn, extraccifén o fa--
bricacidn del producto a que se refiere la marca por haber
declarado una ubicacién falsa del establecimiento, y por
declarar falsamente con respecto a distinciones que no se
han otorgado al producto, objeto de la marca.

La fraccibn V del articulo en an8lisis, establece que
el registro de una marca es nulo cuando &ste se otorgue --
con base en declaraciones falsas o inexactas. Con respecto
a la fecha de uso de la marca, con respecto al domicilio o
establecimiento, o cualquier otro dato gue el promovente -
esté& obligado a declarar con verdad. En estos casos se con
~ sidera que se actua con mala f£f& y por lo tanto no prescri-

be nunca el derecho de solicitar su nulidad.

La fraccibn VI del precepﬁo en cuestibn, enuncia un -



medio para que la Direccién de Invenciones y Marcas corri-
ja cualquier error, inadvertencia o diferencia de aprecia-
cibn en que se haya ocurrido al comparar una marca solici-~
taca con anterioridad y que considere invadido, por tratar
se de. una marca que sea igual o semejante en grado de con-
fusibn.

Por filtimo la fraccifn VII, sefiala una causa de nuli-
dad sui generis, se trata del caso en que el representante
O agentes de casas extranjeras obtengan registros a su pro
pio nombre sin el consentimiento expreso del titular de la
marca extranjera. En este caso el registro se reputari co-
mo obtenido de mala fé&.

La accifn de nulidad fundada en las fracciones I,V y
VII podr& intentarse en cualquier tiempo; la fundada en -~
.las fracciones IV y VI en un plazo de tres anos; la funda-
da en la fraccién II en un plazé de un aiio; y la fundada -
en la fraccibn III, en un plazo de seis meses. .

Los plazos mencionados se computar&n a partir de la -
publicacifn del registro en la Gaceta de Invenciones y Mar
cas. ' '

Caducidad:

La caducidad del registro de una marca puede producig
se: o : ’

a) Por renuncia expresa del titular.

b) Por falta de renovacién al terminar el plazo por el -
cual se establece el registro.

c) Por falta de pago de las tasas de renovacién o de:las -
tasas perifdicas, en los palses en gue &stas existen.

d),?or falta de uso de la marca. Este caso de nulidad no -
es aceptada por las leyes de todos los paises.

El Articulo 148 de la Ley establece, que caducar&n de
pleno derecho los registros de las marcas que no Se renue-
ven en los términos que establece esta ley.

De la renovacibn del registro de marcas:

El Articulo 139 de la Ley, seflala que la renovacibn -
del plazo inicial de la duracifn del registro de una marca,
debers solicitarse dentro del Gltimo semestre de cada pla-
zo. Pero se otorga un periodo de gracia de seis meses a --
partir del vencimiento del plazo, en que todavia se puede
presentar la solicitud de renovacibn. Pasado este plazo de
gracia sin que se haya presentado la solicitud caducard de
pleno derecho el registro de la marca.

" A su vez el Articulo 140 de la Ley, establece que so-
lamente procederi la renovacifn del registro de la marca,

si se comprueba por parte del interesado el uso continuo y
efectivo de €sta, no interrumpido en su aplicacién a los -



productos o servicios que ampara.

5i se trata de una marca registrada para proteger dos
o md3s clases de productos o servicios, para que proceda -
la renovaci®n de todos los registros, bastar§, que se de--
muestre el uso efectivo y sin interrupcién por lo menos de
alguna de dichas clases.

Si no se comprueba lo anterior se tendr8 por caducada
el registro de la marca.

Cuando un signo deja de interesar al industrial o cc-
merciante, &ste lo abandona y no efectfia la renovacién de
la marca o bien deja de efectuar los pagos de tasas perib-~
dicas, con lo cual se produce caducidad y deja de existir
la proteccibn, desapareciendo la marca y quedando el signo
‘disponible, y puede ser adoptado por otra persona.

En el derecho mexicano la marca caduca si deja de u--
sarse por mis de tres afos consecutivos, asi lo establece

" el Artfculo 117 de la Ley.

Expropiacibn:

. El Artfculo 132 de la Ley, establece que por causas -
de utilidad pfiblica la Secretaria de Comercio y Fomento In
dustrial podr& otorgar licencias obligatorias para el uso
de marcas registradas.

, Previa audiencia de las partes, la SecretarIa fijars
las regalfas que correspondan al titular de la marca.

Extincidn:

El derecho al uso de la marca puede extinguirse por -
transcurso del plazo, por no usarse, por caducidad, por --
cancelacifn de la inscripcifbn en el Registro de Marcas.

En el Artfculo 117 de la Ley, contempla que el regis-
tro de las marcas se extingue de pleno derecho por no haber
se comprobado el uso de la misma dentro de los tres prime~
ros afios de registrada.

Tambi&n se extingue la marca, conforme al Articulo --
149, si el titular ha provocado o tolerado que la marca se
transforme en una denominacibn genérica.

La caducidad y la extincibén son un mismo fenbmeno, --
porgque . en ambos casos desaparece el registro y deja de pro
ducir efectos.

Por lo tanto lc mencionado para la caducidad de la —--
marca es aplicable al fendmeno de la extincibn.

El procedimiento para obtener la extincibfn del regis-
tro se encuentra en el Articulo 151 de la Ley, gque mencio-
na que la declaracibn de nulidad o extincién del registro
de una marca se har8 administrativamente por la Secretaria
de Comercio y Fomento Industrial, puede ser de oficio o a



peticién de parte o del Ministerio Publico Federal, cuan
do tenga algfin interé&s la Federacibn.

La extincifn del derecho presupone que &ste haya na
cide vdlidamente, ya que, en otro caso, la marca seria -
nula y no puede producirse la extincidén de derechos in--
existentes.

Cancelacién:

La cancelacibn del registro de una marca, segfin lo
establece al Articulo 150 de la Ley, puede ser solicita-
da por el titular de la marca registrada, por escrito y
en cualquier tiempo.

Ia inscripcifn de usuario autorizado de marca puede
ser cancelada:

a). Cuando el usuario registrado haya utilizado la marca
de una manera diversa de la autorizada.

b) Cuando el usuario registrado haya empleado la marca -
de manera tal que produzca errores o confusiones entre
los consinidores.

¢) Cuando en la solicitud de inscripcitn a titulo de usua
rio autorizado, la persona interesada haya proporcmna
do datos inexactos o haya omitido la exposicifn de he-
chos de importancia en dicha solicitud.

d) Cuando el dueiio del registro lo solicite, 10 que pue-
-da suceder en cualguier momento.

3.3.5.- Infracciones, Delitos y Sanciones en materia-
marcaria.

Infracciones:

Segin se establece en el Articulo 210 de la Ley, se-
fiala que son infracciones administrativas:

Fraccibdn II, usar una marca parecida, en grado de --
confusibén a otra registrada, si dicha confusién ha sido -
declarada por la Secretaria de Comercio y Fomento Indus--
trial, para amparar los mismos o similares productos o --
servicios que los protegidos por la registrada.

Fraccifn III. Usar, sin consentimiento del titular,
una marca registrada como elemento de un nombre comercial
o de una denominacibn social, siempre que dichos nombres
estén relacionados con establecimientos que operen con ~-
los productos o servicios protegidos por la marca.

Fraccibn V. Poner en venta o en circulacidn produc--
tos u ofrecer servicios, indicando que esté&n protegidos -
por una marca registrada sin que lo estén. Cuando el re--
_gistro haya quedado definitivamente anulado, revocado, --
cancelado, caducado ¢ extinguido, se incurrird en la in=-
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fraccibn despu&s de un afio de que haya causado estado la
resolucibn correspondiente o que haya operado la caduci-
dad, cancelacifn o extincién.

Fraccifn VI. Hacer aparecer como de procedencia ex-
tranjera productos de fabricacién nacional.

Fraccibén VIZI. Usar como marcas las. denominacxones,
signos o siglas a que se refieren las fracciones VII,VIII,
IX,X, XI, XII, XIII, XX y XXII del Articulo 91 de la Ley.

Artfculo 91 de la Ley:

Fraccibn VII. Las que reproduzcan o imiten sin auto-
rizacibn, escudos, banderas y emblemas de cualquier pais,
Estado, municipio,divisiones politicas similares; asi co-
mo las denominaciones y siglas de organizaciones interna-
cionales, gubernamentales, intergubernamentales, no guber
namentales o de cualquier otra organizacifn reconocida --
oficialmente; asf como la designacidn verbal de los mis--~

- T0S.,

Fracci6n VIII. lLas. que imiten signos o punzones ofi-
“ ciales de control y garantfa adoptados por un Fstado, sin
‘autorizacién de la autoridad competente.

Fraccién IX. Las que reproduzcan o imiten monedas, -
billetes de banco y otros medios oficiales de pago nacio-
nales o extranjeros o las monedas conmemorativas.

Fraccibén X. Las que reproduzcan o imiten condecora--
ciones, medallas u otros premios obtenidos en exposicio--
nes, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos -
reconocidos oficialmente.

Fraccifn XI. Los nombres, seud6nimos, firmas, sellos
y retratos de personas, sin consentimiento de los intere-
sados o, si han fallecido, de .sus ascendientes o descen--
dientes de grado mds préximo. .

. Fraccifn XII. Los titulos de obras literarias, artis
ticas o cientificas y las personajes ficticios o simb61i=
cos, salvo con el consentimiento de su autor, cuando con-
forme a la ley de la materia, &ste mantenga vigentes sus
derechos; asi como los personajes humanos de caracteriza-
cibn, si - no se cuenta con su conformidad.

Fraccibn XIII. lLas palabras simples o compuestas de
lenguas vivas extranjeras y las construidas artificialmen
te de modo que por su grafismo o fonética parezcan voces
extranjeras, cuando la marca se solicite para aplicarse -
a articulos o servicios que el solicitante produzca o pres
te exclusivamente en el pais o en cualquier otro pais de-
habla espanola.

Fraccibn XX. Las denominaciones, signos o figuras --
susceptibles de engafiar al pGblico o inducirlo a error, -
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alegando que es una marca registrada por &l, pero el de-
lito estriba en usar signos no registrados confundibles
con la marca legitima.

Encontramos las siguientes modalidades del delito -
de usurpacién de marca:

a) La falsificacifn de marca.

b) La imitacién de marcas.

c) La alteracibn del producto.

d) La alteracifén de la marca (uso ilegal).
La Falsificacién: '

Definicibn: " Es la fabricacifn material de una mar
ca ajena. Consiste en la reproduccibén exacta de sus ele-
'mentos, cuando se trata de marcas figurativas, o en la -
treprgdu%cién gr&fica o verbal de denominaciones registra
das ". (61)

La falsificaci6n puede ser total o parcial.

 Existe falsificacifn total cuando se reproduce una
marca completamente exacta, hasta de los menores detalles.

Falsificacién parcial cuando en la reproduccibn de-
la marca se omiten algunos elementos 0 detalles, no ha--
ciéndose fiel a la marca usurpada. Se le puede considerar
como imitacibn. .

Las dosclases de falsificaci6fn son penadas por la ley.

La falsificacifn de marcas se encuentra establecida
por-la ley, en el Articulo 211, fracci6n IV, pero no se-
menciona con su nombre, pues sefiala que es un delito pu-
nible usar, sin consentimiento de su titular, una marca
registrada para distinguir los mismos o similares produc
- tos o servicios que agué&lla proteje.

La Imitacién:

Es una copia parcial de la marca usurpada. En térmi
nos generales puede decirse que la falsificacifn compren
de la imitacibn, debido a que existe dos clases de fa151
ficacibn, total y parcial, &sta iltima se le conoce tam-
bié&n como imitacién.

La imitacibn confunde a los consumidores, debido a
que utiliza elementos parecidos, disponi&ndolos en forma
anfloga o utilizando colores similares, que den a la max
ca un parec1do semejante a la marca auténtica, y asi los
compradores se confundan y adquieran la marca falsa. No
es necesario que haya una copia servil basta que exista-

- ma ma wm e wm e e my me m we

61 BREUER MORENO. Tratado de Marcas de Fdbrica y de Camer
cio, Tomo II, Editorial Robis,Buenos Aires,1937. p. 257.
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posibilidad de confusibn.

En la imitaci6én se tiene que probar, debido a que -
como no es una copia total, de que existe la posibilidad
de confusién entre la marca falsa y la verdadera, se tie
ne que afirmar las analogias v las diferencias. Se efec—
ta una apreciacibn sintética en el conjunto para exami-
nar la posibilidad de confusién entre las dos marcas por
el pfGblico.

En la falsificaci6n no existe el problema de probar,
debido a que como es una copia fiel de la marca original,
basta con localizarla. En este caso se realiza una apre-
ciacién analitica.

El Artfculo 210, fraccit6n II, establece una especie
de definicifn de la imitacifn al mencionar usar una mar-
ca parecida, en grado de confusién a .otra registrada.

Un problema peculiar est& constitufdo por la imita-
cibn de una marca por un nombre de comercio, esto es, -~
cuando una denominacién social o un nombre de comercio -

-conflicta con una marca previamente registrada. La ley -
" sanciona s8lo con infraccifn administrativa esa usurpa--
cibn, en la fraccibn III del Artfculo 210 de la Ley, al
sefialar que es falta usar, sin consentimiento de su titu
lar, una marca registrada como elemento de un nombre co-
mercial o de una denominacibn social, pero hace la salve
dad de que siempre y cuando dichos nombres estén re1a01o
-nados con establecimientos que operan con los productos
o servicios protegidos por la marca, se puede inferir --

gue cuando se trate de establecimientos diferetes de aqué
1Yos donde se vendan los articulos amparados por la mar-
ca, dedicados a otros giros, no existird esa infraccibn
aéministrativa. Es curioso que esta usurpacién no se ha-
ya equiparado a la imitacién de las marcas.

Aun cuando exista una marca registrada posterior a
otra y que constituya imitacién sobre la m&s nueva, no =
podrs dictarse resolucibn administrativa sobre la mis --
nueva sino que primero deberd solicitarse la nulidad del
segundo registro, y obtenido esto, y si no dejare de u--
sarse la marca nulificada, s6lo en este caso procederi -
la declaraci6n de imitaci6n.

Ia alteracitn del producto:

En la fraccibn V del Articulo 211 de la Ley, se es-
tablece el delito de ofrecer en venta o poner en circula
cibn productos protegidos por una marca registrada, ha--
bi&ndolos alterado. Esta es una infraccibén que es técni-
camente asimilable a la falsificacifn, o sea la utiliza-
cibn de envases, sobre todo botellas, u otros contenedo-
res en donde conste la marca registrada de otro,emplean-
do un producto de distinta proveniencia, suplantando s&-
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lo la mercancia.
Alteracifn de la marca (uso ilegal):

Consiste en la alteracifén de la marca de otro, seha
lada en la fraccifén VI del Artfculo 211, que la estable-
ce como delito. Ofrecer en venta o poner en circulacifn
productos protegidos por una marca registrada, después -
de haber alterado, sustituido o suprimido parcial o to--
talmente &sta.

Para el ejercicio de las acciones relativas a las -
marcas, es necesario como lo establece el Articulo 213 -
de la Ley, para que proceda, que exista previa declara--
cidn de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial -
que se est8 en presencia de un hecho constitutivo de deli
to. Se hace del conocimiento &sta circunstancia de la ==
Procuradurfa General de la RepGblica.

. Y el Articulo 214 de la Ley sefiala que independien-
temente ‘de la sanci®n administrativa y del ejercicio de
la accibn penal, el perjudicado por cualquiera de las in
fracciones y delitos a que la ley se refiere podra deman'
dar del o de los autores de los mismos, la reparacién y
el pago de los dafos y perjuicios con motivo de la in---
fraccifn o del delito.

Sanciones en Materia marcaria:

Existen tres clases de sanciones en materia marca-—-
ria que son: .

a) Sancibn administrativa.
b) Sancibn civil.
c) Sancifn penai.
La sancifn administrativa:

Consiste en la nulidad administrativa, se basa en -
el Artficulo ‘151 de la Ley que sefiala: La declaracién de
nulidad o extincibn del registro de una marca, en los ca
S0s en que se requiera, se har§ administrativamente por
la Secretarfa de Comercio y Fomento Industrisl.

La sancibn civil:

. Se infiere del Articulo 214 de la Ley, que estable-
ce que independientemente de la sancibn administrativa y
del ejercicio penal, el perjudicado por cualquiera de —--
las infracciones y delitos a que la ley se refiere podré&
demandar del o de los autores de los mismos, la repara--
cibn y el pago de los danos y perjuicios sufridos con mo
tivo de la infracci6n o del delito.

La sancidn penal:

Se encuentra mencionada en el Articulo 212 de la =~
Ley, que sefiala: Se impondr&8 de dos o seis afios de pri--



sibn y multa de mil a cien mil pesbs, o0 una sola de las

penas a juicio del juez, a quien cometa los siguientes -
delitos:

: Usar, sin consentimiento de su titular, una marca -
registrada para distinguir los mismos o similares produc
tos o servicios que aquella proteja. Articulo 211, frac—
cibn IV, de la Ley.

Poner en venta los productos amparados por una mar-— .
-caregistrada, sin consentimiento de su titular, habléndo
los alterado. Articulo 211, fraccibn V, de la Ley.

Ofrecer en venta o poner en circulacibn productos -
protegidos por una marca registrada, despu&s de haber al

terado, sustituido o suprimido parcial o totalmente esta.;,

‘Artficulo 211, fraccién VI, de la Ley.

. La ley, no s6lo sanciona penalmente los casos en —-
- los que existe violacién del derecho de exclusiva o manio
“'bras tendientes a producir confusibn entre el pGblico,-
sino tambi&n aquellas hip6tesis en las que se hacen fal-
'sas indicaciones respecto al origen de los productos, se
omiten requisitos obligatorios en la marca, se hace apa-
recer como registrada una marca que no lo est§, o como -
amparando articulos no reservados; esto no quiere decir
‘que en cada caso se trate de una accifn penal tendiente
‘a proteger los derechos del titular situacibn que s6lo -
existe en los supuestos del Articulo 211, fracciones 1V,

~V, y VI; lo que pasa es que la ley también establece san,h'

ciones en los casos de violaciones respecto a la forma-=.
c16n y a los requisitos de la marca.

Las acciones penales tipificadas por la Ley de Inven'
ciones y Marcas son:

a) La invasibn de la marca.

b) La imitacibn. ‘

¢} La falsificacién de una marca registradd;
d) Uso ilegal de la marca.

e} La competencia desleal.

La invasibfn de la marca: Conslste en su reproduccibn
por parte de terceros sin el consentimiento del duefio, =~
para amparar artfculos iguales o similares a los reserva
dos por éste.

La imitacibn: Consiste en la utilizacibn por terce~
ro, en productos lquales o similares, de una marca que -
ésté formeaimfgen y semejanza de la registrada, de tal -

- modo que, consideradas ambas en conjunto o atendiendo a

los elementos gque de ésta‘ﬁltlma hayan sido reservados,
pueden confundirse una con otra.
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La falsificacién: La falsificacifén de una marca re-
gistrada tiene lugar cuando una persona, sin consentimien
to del dueiio, la altera, la substituye o la suprime, usan
- dola respecto a los mismos articulos que la marca falsif1
cada distingue, los cuales dicha persona ofrece posterior
mente en venta o de cualquiera otra manera pone en circu-
lacibén. Por falsificacifn se entiende tambi&n una altera-
cibn cualquiera del o de los articulos reservados sin ha-

cer mod1ficac16n alguna a la marca registrada que los dis
tingue.

Por uso ilegal de la marca: se entiende el comercio
doloso con mercancias cuyas marcas hayan sido objeto de -
los delitos de invasibén, imitacibn o falsificacibn. -

La accifn de competencia desleal: En relacibn con el
uso de marcas requiere que un competidor por cualquier me
dio trate de producir confusibn en los productos de otro.

3.4.- Otros Signos Distintivos:

3 4.1.- Los Avisos Cumerciales, Indicaciones de ori—
gen y las recompensas Industriales:

Los Av1sos Comerciales-

El Articulo 174 de la Ley establece: Toda. persona -
que para -anunciar.al pfiblico un comercio, una negociacién
.o determinados productos, haga uso de avisos que tengan =

. sefialada originalidad que los distinga ficilmente de los
de sus especies, puede adquirir el derecho exclusivo de -
seguirlos usando y de impedir que otras personas hagan -~
uso de avisos flegales o semejantes, al grado de gque se -
confundan en su conjunto. Esta clase de registro se regi-
r&, en lo que sea aplicable y no haya disposici6én espe01a1,
por las reglas establecidas con relacién a las marcas.

Las caracteristicas de los avisos comerciales son:
a) Ser un signo distintivo.
b) De sefialada originalidad.

c) Para distinguir f8cilwente a una mercancia 0 una nego-
ciacibn, .

Dentro de los avisos comerciales quedan ccmprendidOS’
los r6tulos, los anuncios, los lemas, entre otros.

. ot

" Participa mucho el aviso de la naturaleza de los -
derechos de autor. Ciertamente, debiera estar regulado --
por esas normas, porgue en el aviso hay inventiva, y, a -
la vez, cierta habilidad literaria o artistica, no s6lo -~
en las leyendas, que deben ser redactadas con alg(in arte,
sino tambi&n en la disposicifn de los elementos, que lo -
hacen sugestivo. y capaz de llevar al &nimo del consumidor
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la intencibn de que el producto debe de adquirirse o que
el establecimiento comercial debe patrocinarse ". (62)

Los avisos comerciales se forman con leyendas sim--
ples, o bien, con leyendas y figuras. Pero el aviso tie~
ne que ser original, lo que implica que no haya sido usa
do anteriormente y tambi&n debe tener caracteristicas --
distintivas para que pueda ser admitido el registro.

Los rb6tulos o titulos del establecimiento se pueden
confundir con el nombre comercial en sentido objetivo.

Los avisos comerciales mantienen caracteristicas co
munes con el nombre comercial objetivo y con las marcas,

Los avisos comerciales son de dos clases:
a) Para establecimientos (negociacién)
b) Para productos.

Esta doble modalidad se basa en el Articulo 174 de
,»lajLey, que considera que los avisos sirven para anunciar
al pﬁblico’pna'negociacién o determinados productos.

Cuando. un aviso comercial se refiere a productos, -

. &stos deberdn especificarse en la solicitud de registro,

y no podr§ comprender en un mismo registro articulos que
pertenezcan a dos o mis clases segfin la clasificacién --
que establezca el reglamento. Articulo 177 de la Ley.

En tanto que si el aviso comercial tiene por objeto
anunciar un establecimiento o institucibn, de la natura-
leza que fueren, el registro no amparari a articulos o -
productos aun cuando ellos esté&n relacionados con dicho
establecimiento. Articulo 178 de la Ley.

Los avisos comerciales, para que efectivamente lo -
sean, han de guardar una relacifn inmediata con un. esta-
blecimiento o con mercaderias. A menudo se cree que un -
aviso comercial puede ser integrado con una frase sujes-
tiva independientemente de que haga referencia a un pro-
- ducto o a un establecimiento. ’

La naturaleza del aviso es ser vehiculo de anuncio,
y una frase sin esta caracteristlca no puede ser aviso -
comercial.

Solamente los propietarios del establecimiento, o -
del producto que sea el objeto del ‘aviso comercial, po--
drédn registrar el anuncio.

Los efectos del registro de un aviso comercial dura
r4n.10 afios, y no son renovables. Al término de éste pla
20 caerin de pleno derecho bajo el dominio p@blico. Art?
culo 175 de la Ley. Esta situacibn es injusta, ya que de
beria seguir la suerte de la marca o del nombre de comer
cio con los que estén relacionados, en donde si -es posi-

62 SEPULVEDA, opus cit, pp 183,184



ble renovar el derecho al uso exclusivo de la marca o del
nombre de comercio.

" Un estudio serio de los avisos comerciales lleva a
concluir gue este capftulo de la Ley pudiera suprimirse -
sin efectos nocivos para nadie, si se agregase tan sélo -
un artfculo a las disposiciones de las marcas, ya que los
avisos pueden ser considerados como marcas compuestas, de
varias leyendas y figuras. En otras palabras, siendo el -
aviso lo que mds se parece a una marca, debiera quedar en
globado en esa parte de la Ley, por razones visibles de -
conveniencia ". (63)

. Los avisos comerciales se les protege de ‘la misma ma
nera que las marcas, como lo establece el Artfculo 174 de
la Ley.

Para la transmisi6n de los derechos sobre los avisos
comerciales se realizar§ conforme a las reglas que se es-
tablecen ‘para las marcas. ArtIculos 14 y 15 del Peglamen-
to de la Ley de Invenciones y Marcas.

El derecho al uso exclusivo de esta clase de propie-
-dad industrial y el de impedir que otras personas hagan -
uso de avisos iguales o semejantes, se adquiere mediante
el registro gue se realice en la Secretaria de Comercio y
Fomento Industrial, y cuya obtencibn se hard de la misma .
forma .que se hace para las marcas.

Indicaciones de Origen:

Las indicaciones de origen es una figura nueva en la
legislacibn mexicana. Se deriva de los esfuerzos de los -
productores franceses, que a partir del siglo XIX, solici
tan proteccifn para determinados productos que por prove-—
nir de determinada regibn alcanzaban una gran calidad, de
bido a las caracteristicas del suelo, al trabajo, o por —-.
el ingenio de sus habitantes, o bien por la conjuncibn de
todos &stos elementos. Estos elementos hacfan que los pro
ductos de una regibén fueran diferentes de los realizados
en otras regiones, para evitar la competenc1a desleal y -
el ‘engaio a los consumidores, era necesario otorgarles --
protecci6n, y es debido a esto que se introduce en las --
legislaciones esta figura.

Se le conoce tambi&n con el nombre de denominaciones .
de origen. Es la denominacidn geogr&fica de una regibn o
de una localidad que sirva para designar un producto ori-
ginario de los mismos y cuya calidad y caracteristicas se
deben exclusivamente al medio geogrdfico, comprendidos ~=
los factores naturales y los factores humanos.

Se considera también como denominacibn de orlgen a. -
" Aquélla que Sin hacer referencia al nombre de un lugar

- gmm e ar ms e ma w e e em wm wm

63 SEPULVEDA. opus cit. p, 185
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determinado, se encuentra vinculada a éste en virtud de -
factores geogrificos, soclales, linguisticos o culturales,
de tal'manera que las caracteristicas del producto se de-
ben a dichos factores ". (64)

Se crea &sta figura para proteger los intereses de -
productores de una regibn determinada que debido a su es-
fuerzo hen hecho posible que el producto adquiera renom--
bre.

Las indicaciones de origen se les puede considerar -

. como marcas especiales. Las marcas comunes son individua- .
les, y &sta clase de marcas son colectivas, pueden ser u-
tilizadas por cualquiera de los habitantes de la regién -
siempre que cumpla con determinados requisitos. Otra ca--
racteristica particular de este tipo de marcas es gque no -
existe propiedad privada, debido a que ningfin particular
puede apropifrsela para si. Estas denominaciones de ori--
gen pertenecen al Estado.

- Las indicaciones de origen es un certlflcado oficlal;
un titulo de calidad.

 Las denominaciones -de orligen son parte de:la rlqueza;
de una nacibn.

_ Para los palses en desarrollo " El cuidar de estos- :
signos permite un comercio de exportacibfn que es susceptx e i
ble de equilibrar los té&rminos de intercambio internacio= : g
nal y por ello resulta tan importante proteger este tipo
de propiedad industrial, buscando la adecuada tutela in--.
ternacional, pues podria arruinarse el mercado .externo --
con productos competitivos de otras naciones, imitadores:
de las calidades o de las caracteristicas del producto "
(65). .

La proteccibn que la ley concede a las denominacio--
nes de origen se inicia con la declaracibn de la Secreta-
ria de Comercio y Fomento Industrial. Artfculo 152 de 1la
Ley.

Los beneficiarios de la declaracifn general de pro--

"teccibn a una denominacidn de origen son segfin lo estable
ce el Articulo 153 de la Ley:

a) Todas las personas individuales o juridicas que direc-
tamente se dediquen a la extraccibn, produccifn o elabora
cidn de los productos que se pretendan amparar con la de-
nominacidén de origen.

by Las cimaras o asociaciones de fabricantes o productores.
64 BAUCHE GARCIADIEGO. opus cit. p. 162
65 SEPULVEDA. opus cit. p. 164.
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c) Las entidades o dependéncias del gobierno federal y -
de los gobiernos de los Estados.

Estos beneficiarios tienen el derecho de uso de la
indicacibén de origen, y deber&n comprobar que tienen in-
terés juridico.

; La solicitud se har8 por escrito, sefialando el nom-
bre, domicilio y nacionalidad del solicitante, su inte--
r&s jurfdico, el nombre de la denominacifn de origen y -
el producto que se pretende proteger, la descripcifn de-
tallada de los productos que proteger8 la denominacifbn,

incluyendo caracteristicas, componentes o forma; procedi
miento de extraccibn, elaboracibn, fabricacifn y, cuando
sea determinante para establecer la relacifn entre la de
nominacién y el producto, sefial&ndose las normas a que =
deber&n sujetarse la extraccibn, elaboracibn.y fabrica--
citn del mismo. Deber8 hacerse mencifn tambi&n del lugar
‘o lugares de extraccién, produccibn o elaboracibn del --
producto, con una descripcibn o delimitacifn del territo
rio de origen, atendiendo a los caracteres y a las diver;

‘sas politicas. Asimismo deberi mencionarse, en detalle,

-el vinculo entre denominacibn, producto y territorio, y -
los dem8s datos que se consideren pertinentes. ArtIculo

154 de la Ley. *

Recibida la solicitud, la Secretarfa de Comercio y-
Fomento Industrial hari un exSmen a los documentos pre--
sentados. Si no se satisfacen los requisitos o bien que
no sean suficientes para su estudio, se requeriri al pro
movente para que los aclare o para que haga las adiciones
necesarias, dindosele un plazo improrrogable de tres me-
ses. Transcurrido este plazo se considera abandonada la
solicitud, pero la Secretaria de Comercio y Fomento Indus
trial podrd continuar de oficio la tramitacifn del expe-_
‘diente, si lo estima necesario. ArtiIculo 155 de la Ley.

Cuando la solicitud satisfaga los requisitos lega--
‘les, la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial man-
dari publicar en el Diario Oficial de la Federacib6n un -
estracto de la solicitud. Cualquier tercero que se consi
dere con mejor derecho tiene un plazo de 45 difas para --
que presente las pruebas de su mejor derecho sobre la de
nominacifn de origen. Articulo 156 de la Ley.

Transcurrido este plazo la Secretaria dictard reso-
lucibn, contra la cual no procede recurso admlnlstratlvo
alguno. Articulo 158 de la Ley.

Los términos de la declaracibn pueden ser modifica-
dos en cualquier tiempo, de oficio o a petici’sn de parte
interesada, si varian las circunstancias que lo origina-
ron. Articulo 161 de la Ley.

.. El titular de la denominacidn de origen seri el go-
bierno de los Estados Unidos Mexicanos. Y su uso deberé
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ser autorizado por la Secretaria de Comercio y Fomento -
Industrial. Articulo 162 de la Ley.

El interesado en utilizar una denominacifn de ori~-
gen, en la solicitud presentada a la Secretaria deberid -
comprobar que se dedica a la extracci6n, produccifn o e-
laboracifn del o de los productos protegidos por la deno
minacibn de origen, que tal actividad la realiza dentro
del territorio detrminado en la declaracifn general y --
que se cumplan con las normas oficiales establecidas por
la Secretarfa. Artfculo 164 de la Ley.

También deber& sefialarse en la solicitud el nombre,
domicilio y nacionalidad, y si es una sociedad deberd se
nalarse,su naturaleza y actividades a que se dedica; el
lugar en gque el solicitante realiza la extraccién, pro--
ducecibn o elaboracién del producto, la forma enque se --
cumple con los requisitos y condiciones establecidas y
- toda aguella informacifn que resulte de la declaracién -
general Articulo 165 de la Ley.

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, tra
mitar& la solicitud, le darf publicidad, y posteriormen-—
te resolvers sobre ella. Articulo 166 de la Ley.

los efectos del registro del derecho a usar una de-
- nominacibn de origen durardn cinco afios, susceptible de
‘renovarse por perlodos iguales, siempre y cuando el inte
_resado continue cumpliendo con lo. establecido por la Ley,
Yy que realice el pago de los derechos correspondientes.-
Articulo 167 de la Ley.

. El usuario est8 obligado a utilizar la denominacién
de origen como aparece proteglda en la declaracién gene-
-ral. El uso diferente a la forma establecida, estd san--
cionado con la revocacién de la autorizacién. Articulo -
168 de la Ley.

El derecho de uso puede transmitirse, pero ha de --
inscribirse la transmisifn en la Secretaria de Comercio
y Fomento Industrial. Articulo 169 de la Ley.

El usuario de una denominacifén de origen puede otor
gar licencia a quienes distribuyan o vendan sus produc--
tos y deber§ incluirse una cliusula por el cual el licen
ciatario s8lo puede utilizar la denominacifn acompanada
de una marca registrada propiedad del licenciante y que
haya sido explotada en forma efectiva dentro del territo
rio nacional. Articulo 170 de la Ley.

El registro de usuario termina porque se haya decla
rado:

a) La nulidad que procede cuando se otorgue en contraven
cién a las disposiciones de la Ley, o cuando se otorgue
atendiendo a declaraciones o indicaciones falsas.

b) Por caducidad cuando el registro no se haya renovado
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opcrtunamente.

c) Por extinci6n cuando el usuario registrado no utilice
la denominacién de orfigen dentro del plazo de un afio, ~--
contando a partir de la fecha en que se concedié la auto
r1¢ac16n, o cuando se suspenda dicha utilizacibn por

de -1n ano consecutivo. Articulo 171 de la Ley. ™

Las declaraciones de nulidades, de caducidad o de -~
extincidn se hard por la Secretaria de Comercio y Fomen-
to Industrial deoficio, a peticifn de parte o del Ministerio PG~
blico Federal. Articulo 172 de la Ley. Estas declaracio-
nes se publicardn en la Gaceta de Invenciones y Marcas.

Las recompensas industriales:

Concepto: Llimase recompensas industriales " A las
medallas, menciones, distinciones honorificac u otros --
premios cualesquiera obtenidos en Concursos o Exposicio-
nes organizados o autorizados por una entidad oficial, y
a las otorgadas por Corporaciones Académicas o Socieda--
‘des constituidas con sujecifn a las Leyes ". (66)

Las recompensas industriales constituyen un podero-~
so estimulo para el productor, al propio tiempo son .una
garantia de bondad, utilidad o perfeccién de. los produc
tos o del trabajo, cuando sobre los mismos recaen. Sir--
ven también como justificante pa:a acreditar la seriedad
y calidad de quien fabrica o expende, esto se da cuando -
es la casa'y no el producto, favorecida con la distin—--
cibn. .

. El desarrollo econbmico mundial ha dado lugar a la
realizacifn de innumerables concursos mundiales, pero --
tambi&n se pueden otorgar recompensas industriales en los
certimenes efectuados por algunas naciones, de una s8la-.
nacifén, de.una regifn o de una comarca, las cuales ten~-
dr&n por objeto otorgar premios y distinciones honorffi-
cas a los productos vencedores. Los propietarios de estos
productos que resulten vencedores adquieren el derecho -
de ostentar los honores en ellas conquistadas.

La competencia entre productores para la obtencibn
de estas distinciones, los hace erogar grandes sumas de
dinero para lograr su objetivo, de triunfar en los con--
cursos, y asi su producto se le reconozca por el pfiblico
su calidad por haber obtenido un premio en un concurso,
se crea un prestigio oficialmente reconocido. La obten—-
cibn de esos honores, representa un valor industrial de-
bido a que afirma el cré&dito e importancia del productor,

~o fabricante, facilita la colocacién del producto en el
mercado, lo indudable es que las recompensas de que se -

66 fNCICLQPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEA-AMERICANA. -
Espasa Calpe, Tomo XLIX, Madrid, 1977. p. 1204
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trate, concurre a integrar el concepto juridico de la -
propiedad industrial y son merecedores de la proteccifn
de la ley, se debe reconocer a los poseedores su p@ibli-~
ca ostentacibn de la recompensa, prohibiéndose que otro
lo utilice en su producto sin haberlo ganado previamen-
te, o gue perjudique a sus competidores y engafie al pG-
blico con la mencidn de recompensas fant&sticas.

El pGblico consumidor acude donde se venden produc
tos de calidad, pero no siempre estd en condiciones de
apreciar a priori la calidad intrinseca de las mercan--=
cilas, y que las distinciones honorificas obtenidas por.
un comerciante en un concurso, certifiquen la bondad =~
del articulo, recomiendan su eleccibn y contribuyen a -
aumentar su venta, a la vez que el cré&ito y reputacibn
-del establecimiento que los produce.

El derecho, de ostentar una recompensa industrial,
constituye un valor que, incorporado al patrimonio del
comerciante, es elemento constitutivo del fondo de co--
- mercio y con el se transmite.

Las recompensas industriales pueden obtenerse en -
concursos o exposiciones, organizados o autorizados por
un Estado.

Su uso: El uso pﬁblico de las ‘recompensas 1ndustr1a
les y el derecho de hacer mencibén de ellas en un produc—
to, anuncios y correspondencia pertenecen en exclusiva a

los individuos y empresas que los hayan obtenido, debien

do indicarse al usarlas la fecha en que fueron otorga--
das, quien las concedi8. Puede transmitirse al continua
dor de la empresa, ya sea a titulo de herencia, cesiébn™
universal, voluntaria o forzosa. :

Las recompensas industriales no se encuentran adop
tadas por nuestra legislacibn, y es necesario que se es
tablezca un capitulo especial que lo reglamente para e—
_vitar tanto la competencia desleal de aquéllos producto
res gque sin haber obtenido la recompensa industrial la™
mencionen en su producto, y también para evitar fraudes
al pGiblico consumidor.

3.5.~ La represibén de la competencia desleal:

La libre competencia supone un acto o serie de ac-
tos sin mis trascendencia juridica que la que le es pre
pia en razbén de su naturaleza, en cambio, el acto del -
competidor que obstruye o restringe el libre ejercicio
del, comercio tiene consecuencias juridicas de mayor o -
menor alcance. Concluimos que la competencia supone uno
o varios actos de contenido predominantemente econ&mico
y consecuencias jurfdicas; por el contrario, el acto o
actos de competencia desleal tienen un contenido primor

dialmente juridico de consecuencias econdmicas.

4
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La competencia desleal no se encuentra regulada sis-
temiticamente en Mé&xico. Las leyes mercantiles actuales -
no la contemplan, y las -leyes de-propiedad industrial sé-
lo recogen algunas de las figuras en que se manifiesta la
competencia desleal que se practican con signos de propie
dad industrial.

Es en la Ley de Invenciones y Marcas, donde mejor ca
.ben las reglas de represifn de la competencia desleal. Ar
tfculo lo. de la Ley, se establece que esta ley regula la
represitn de la competencia desleal.

La competencia desleal se manifiesta a traves de ac-
tos realizados sin derecho o en abuso del derecho en me--
~noscabo de la libre competencia. Por lo cual se debe con-
cluir que la libre competencia debe traducirse en el irres
tricto juego de la actividad de comerciantes e industria-
les.

Nuestra Constitucibn Pol!tica garantiza la libre com.
petencia, entendida, como principio de. igualdad, que se =
refleja en una libertad juridica. Artfculo 28. - . = .

La competencia desleal se produce * Cuando ‘el eJerci
cio de la actividad mercantil se lleva a cabo en desacuer
do con los principios &ticos que deben informar el mismo,
con olvido de la buena f£& mercantil, produciendo un per--
juicio concreto o la posxbilidad de que se produzca en --
los intereses de un competidor ". (67)

En la lucha que emprenden los comerciantes Y los in-
dustriales para atraer clisntela hacia su establecimiento
o hacia sus productos recurren a muchas y muy variadas ac
tividades. Estas actividades quedan englobadas en dos gru
pos que son:

a) Actividades perfectamente lfcitas. Son actos usuales -
que no se traducen en un per3u1c1o indebido para un --
competidor.

b) Actividades que son ilfcitas. Se.les conoce con el nom
bre gen&rico de concurrencia desleal, competencia ilf-
.¢cita o competencia deshonesta. Son actos gque implican
ventajas -indebidas, provechos no legales, y que lesio-
nan los intereses de los otros comerciantes y de los -
consumidores, debido a la confusifn que causa esta con
ducta.

En las leyes solamente encontramos directrices muy -
_generales para su castigo, no defini&ndose satisfactoria-
mente estos actos.

67 BALDO DEL CASTANO. Conceptos fundamentales del Derecho
. Mercantil. Marcombo Boixareau Edito
res, Espafia, 1980. p. 47



- 106 -

La competencia desleal se persigue para salvaguardar
un minimo de moralidad en el comercio y un minimo de =~--
igualdad en la competencia de los comerciantes.

La represibn de la competencia ilicita se enfoca de
dos formas diferentes que son:

a) Por parte de los comerciantes para evitar que sus dere
chos sean violados por los establecimientos rivales.

b} Por parte del Estado, que tiende a garantizar a los -—
consunidores para evitar que sean engahados.

Los actos de competencia desleal van dirigidos siem
pre a confundir y evitar la formacién de la clientela pE
ra determinado establecimiento o producto. Las leyes de
propiedad industrial, tienen por objeto favorecer y desa
rrollar la proteccibn de la clientela. ‘ :

Debemos hacer una distinc16n entre la- v1olaci6n de-
. las normas de propiedad industrial (usurpaclén de signos
distintivos),y la violacibn de las normas de la competen
cia mercantil honesta (usurpacibn de clientela). Ambas -
figuras, se les contempla en regimenes legales diversos.
Las apropiaciones indebidas de los signos distintivos, =
constituyen violacifn de un derecho, el derecho de uso -
exclusivo que la ley confiere, mientras que la comisiSn
de actos de ilfcita concurrencia entrafia la violacifn de:
‘un deber, el deber de observar una determinada conducta
impuesta por la colectividad.

En la Ley de Invenciones y Marcas de 1976, ‘no se en -
cuentran normas que de una manera independiente tutelen
la competencia mercantil honesta._Excepcién hecha, de las
reglas destinadas a perseguir la usurpacibn de signos o
la apropiacibn indebida de leyendas o el fraude al pGbli
co por medio de marbetes engafiosos, no existe mis que una
disposicibn que es el Articulo 210, en sus fracciones IX
y X, que se refiere concretamente a la concurrencia des-
leal, y algunas otras que de modo indirecto hacen referen
cia a esta actividad ilicita. Esto es debido a que la —-
cuestibn es nueva en nuestro medio.

En resfimen, todos los actss contrarios a la concurren
cia honrada en materia industrial o comercial, son de com
petencia desleal e ilicita, lato sensu; pero stricto sensu,
son ilicitos los encuadrados en una expresa norma prohibi-
tiva legal o contractual, esto es, desde el primer momento
son violatorios de la ley o del pacto; por el contrario, -~
los de competencia desleal no atentan contra disposicibén -
legal o pacto expreso, sino contra Usos o pricticas comer-
ciales o 1ndustr1ales cuya existencia esté sujeta a demos-
tracién.

‘Los medios jurisdiccionales de represifn de la compe-
tencia desleal son las actividades de los frganos judicia-
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les y administrativos tendientes, en casos concretos, a im
pedirla para lo futuro, a forzar su desaparicibn, cuando
ya se ha presentado, o a determinar el castigo que debe -
imponerse a sus autores.

Son medios legales de represifn, todas las disposi--
ciones legales, reglamentarias y administrativas de obser
vacidn general, esto es, normas abstractas, cuyo prosti-
to es compeler a todos los competidores a actuar en un --
plan de lealtad.

Elementos constitutivos de la competencia ilicita:
a) Un acto de competencia entre comerciantes.
b)La conducta ilfcita de quien realiza la competencia.

¢) La circunstancia de que la campetencia'provoéue.d
.pueda provocar un perjuicio al competidor.

fd),Que exista la intencifn del concurrente ilfcito de .
’ beneficiarse por el acto ilfcito realizado. -

En el acto realizado por el que. incurre en competen--
cia 111cita puede existir dolo o culpa. La existencia de -
dolo o culpa, en ciertos casos tiene implicita la configu-
raci6n de un hecho ilicito penal.

El acto de competencia debe causar o ser peligro inmi -
‘nente de causar un dafio o perjuicio al competidor. En el -
caso de causarse, el competidor lesionado tendr& derecho -
al resarcimiento de los danos y perjuicios causados en su
patrimonio.

- Creemos que en todo caso, habiéndose causado o no da-
fios al competidor, comprobindose la competencia ilicita --
por &ste, tendri derecho a 1a suspensién de los actoé'con-
»currentes ilfcitos.

"El actor de la concurrencia 1licita debe ser incitado
por el deseo de obtener un beneficio a costa de los perjui
cios provocados al competidor; un ejemplo lo encontramos -
en el desprestlglo causado al competidor a traves de dife
. rentes maquinaciones fraudulentas, hecho que redundarfa en
la preferencia de la clientela, la cual optarfa por los --
servicios del concurrente ilicito.

Es necesario para que Se estructure la competencia --
ilicita, que el acto ilicito sea efecto de una competencia
comercial entre comerciantes del mismo gé&énero, es decir, -
que los perjuilcios provocados lleguen a beneficiar al con-
currente ilfcito. hecho que s6lo puede existir entre dos -
comerciantes de un mismo gé&nero, absurdo serla creer que -
podria existir competencia comercial entre un fabricante -
de jabones y el vendedor de autombviles.

Objeto juridico tutelado:
Existen diversas t&sis sobre cull es el bien juridico




- 108 -

tutelado por el jurista al haber creado la figura de la -
competencia ilicita, mencionaremos las mis aceptadas por
la doctrina:

a) Defensa de un Derecho de Propiedad: Cualquier bien del
cual se tiene el derecho de propiedad tiene implicito el
derecho de propiedad de sus accesorios, de lo cual deduci
mos que si el Derecho de Propiedad Industrial de un pro--
ducto implica la propiedad sobre la marca, el nombre, etc,
al efectuarse una usurpacidn de marca, nombre, estaremos
en presencia de la violacibn de un derecho de propiedad.

b) Defensa de un Derecho de Personalidad: Esta té&sis dice
que el hombre desde su concepcibén adquiere un conjunto de
derechos imprescindibles para su naturaleza humana, dere-
chos que son de un carécter imprescriptible, inalienable

e irrenunciable, como es el derecho de poder realizar una -
actividad comercial dentro de un medio ambiente de lici--

tud y honestidad competitiva, este medio ambiente al ver-

se agredido por actividades y maquinaciones de competen--

cia ilfcita, darla lugar a que ese Derecho de Pesonalidad

fuere violado.

¢) Como abuso de un Derecho (Josserand) : Esta tésis diCe
que las actividades ilicitas comerciales que configura a
la competencia ilicita, son efecto del uso abusivo del De
recho que tiene todo comerciante o industrial, de explo-—
tar y recibir los beneficios que la explotac16n de su es-
tablecimiento le pueda proporcionar, ya sea atraves de su
clientela o prestigio que el establecimiento posea.

Consideramos que la t&sis mis aceptable serfa la que
sefiala como objeto juridico tutelado el derecho de propie
dad, sin embargo, encontramos excepciones como seria el -
caso en que el titular de una patente otorgase el derecho
exclusivo de explotacidn de la misma a una sociedad, caso
en el cual estariamos en presencia de la violacifn a un -
derecho de exclusividad de explotacifén de una patente y -
no la violacién de un derecho de propiedad de la patente,
la cual s6lo el titular de la patente ostenta.

Defensa juridica contra la competencia ilicita:

El legislador ha tratado de evitar la existencia de
maquinaciones ilicitas dentro del comercio, razbn por la
que ha creado sanciones en contra de los concurrentes --
ilicitos.

Para el estudio de las sanciones que la ley impone a
los infractores de la honrada competencia comercial, es -
necesario el previo estudio de las actividades que el le-

~gislador ha considerado como actividades ilicitas dentro -
de la.competencia comercial.

En primer lugar debemos observar que no todo acto de
competencia estd prohibido por la ley, aun cuando la com-
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pe.encia resulte dafiina para una de las partes, debemos -
entender que lo prohibido no es la competencia, que en --
ciertos casos se puede manifestar en el ejercicio licito
de un propio derecho subjetivo, sino las actividades que
vavan mis alli de lo licito, o sea, toda clase de maquina
cicnes y actividades fraudulentas que no marchen acordes
al derecho. Al respecto Rodrigo Uria dice " Que la lucha
por la conquista del comercic debe de ser leal, pero con
posibilidad de expandir, aun con perjuicio de los otros,-
pero sin salirse de los minimos de honradez imputados por
la Ley ". (68)

La gran diversidad en las formas de presentacifn. de
la competencia ilfcita ha llevado al legislador a imponer
diferentes clases de sanciones segfin sea el caso concreto;
estas sanciones y medidas coercitivas los podemos resumir
en las siguientes:

a) Suspensibn de las actiVLdades‘p:ovocantes de competen-
cia ilicita. :

b) Apercibimiento de no seguir ejecuténdolas.‘

~¢) Aplicacibn de la sancibén penal a que 4dé& lugar, en caso
.de conflguracién de un delito.

d) oObligacibn de pagar dafios y perjuic1os por parte del -
_concurrente ilfcito.

La aplicacibén de las medidas preventivas y coerciti-
vas por la autoridad estdn directamente relacionadas con
las diferentes formas de manifestacifn que puede presentar
la competencia ilicita en cada caso concreto; &stas formas
. las podemos resumir en las siguientes:

A) Competencia ilfcitd con dolo:

a) Con dafios a la parte ofendida.
‘b) Con el peligro latente de causarlos.

B) Competencia ilicita sin dolo:

a) Con danos a la parte ofendida.
b) Con el peligro latente de causarlos.

Competencia ilicita con dolo:

La presencia del dolo en las actividades ilicitas de
la competencia comercial en algunos casos, da lugar a la
aplicacibn de la coercitividad penal por llevarse a cabo
la tipificacibn de un delito. En este caso podria suceder
gue se hayan provocado o no, dafios materiales al sujeto =~
pasivo del delito, por lo que en el caso de haberse causa
do el ofendido, tendr& derecho al resarcimiento de los da
nos y perjuicios que se le hayan causado.

68 URIA. opus cit., p. 56
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En clertos casos el prestigio de la persona ofendida
queda permanentemente afectada por las actividades ilfci-
tas del concurrente, por ejemplo tenemos, el caso de pu--
blicaciones falsas referentes a la calidad de los produc-
tos de un competidor.

Cuando no se afecte intereses de terceros contratan-
tes de buena f&, se podr§ decretar la nulidad de los con-
tratos 'y actos que haya llevado a cabo el concurrente ill
cito. :

En el caso de que no existan dafhos, pero si el peli-
gro inminente de ser causados, podri exigirse al concurren
te ilfcito la inmediata suspensidn de la competencia ilf-—
cita, esto condicionado, a la adecuada comprobacién del -
posible Qafio por la presuntag=perscna afectada. Messineo
al tratar el problema dice que " Es necesario que ‘exista
un dafio, ‘al menos potencial, de lo contrario, faltaria la
raz6n para reprimir la competencia desleal ". (69)

Competencia ilicita sin dolo-

Las actividades de un comerciante debido al gran nﬁ-
mero de especialidades comerciales y derechos tutelados -
_por ‘la ley, se: encuentra en.:un peligro latente de llegar -
a representar manifestaciones de la competencia ilfcita,-
que en ciertos casos pueden pasar desapercibidos para el
comerciante; un ejemplo serfa el caso del nombre comer- -
cial de un producto que carece de la circulacibn necesa--
ria para ser conocido’ por el concurrente, este caso puede
llegar a presentarse especialmente en el comercio mexica-
no, ya que el Articulo 19 del C6digo de Comercio da facul
- tad optativa al comerciante para su 1nscripc16n en el .2-
gistro PGblico de Comercio.

. La presenc1a de concurrencia 111c1ta sin dolo en el
comercio df lugar a medidas coercitivas y preventlvas por .
el juez, como las smgulentes.

‘a) Orden de suspender inmediatamente las actividades con-
currentes previa comprobacifén de la parte acusadora de la
existencia de la concurrencia ilicita.

b) Pago de danos y perjuicios causados por la concurren—-
¢ia.

Cuando la actividad ilificita del hombre dafia o perju-
dica los. intereses licitos de otra persona, adquiere la -
obligacidbn de resarcir los dafios y perjuicios provocados,
esta obligacibn es lo que nuestro Derecho conoce con el -
nombre de responsabilidad objetiva,para la cual basta que
exista una actividad ilficita, independientemente de que -

69 MESSINEO. Manual de Dérecho Civil y Comercial. Traduc-
' ‘ cibn de Santiago Sentis Melendo. Editorial -~
Juridicos Europa-Amérlca, Buenos Aires, 1956.

p. 573 . ‘
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exista culpa, para que el juez pueda imponer la prohibi-
cidn de que ella continue. Esta prohibicibn esti basada
en la accidn inhibitoria que la persona perjudicada ad--
quiere como medio para impedir que se prosigan realizan-
do las actividades ilicitas gue lo perjudican.

Esta obligac16n que nuestro derecho acoge, di lugar

a que el comerciante perjudicado pueda recuperar las pér

. didas provocadas por el egercicio de la competencia ilf=
cita.

Puede ser ‘que la competencia ilicita no provoque da
fios en los interesesdel competidor, caso en el cual la -
sentencia del juez ser$ simplemente declarativa, aperci-
b;endo al infractor de no seguir ejecutando los actos i--
licitos. .

-La Ley de Invenciones y Marcas-

La Ley de Invenciones y Marcas. establece los siguienJ}, ’>

tes derechos:. .

'a)‘Derecho alfuso excluslvo de la patente.\

- ’b) Derecho al uso exclusivo de la marca.

»c) Derecho al‘uso exclusivo del nombre comercial.

'd)_Derecho al uso exclusivo del, aviso comercial.
"En la legislacifn Penal: o

El C6d1go Penal para el D F. en‘relacién cbn ias actl?
vidades de lacompetenc1a 111cita establecelos sigulentes
delitos:

”'a) Revelac16n de Secretos Profe51onales.

Una de las formas comunes de llevar a cabo 1la compe—'

tencia ilfcita, es el uso y aprovechamiento de los secre- =

tos profesionales que pudiese tener una empresa, asi por
ejemplo encontramos al socio colectivo, que transmitiese
a 'otra sociedad competidora los conocimientos secretos y

reservados que por un carfcter de administrador de la so-
ciedad haya adquirido. .

De acuerdo con el Articulo 210 del C6digo Penal del
D.F. Se aplicar& multa de cinco a cincuenta pescs o pri--
sibn de dos meses a un afic al que sin justa causa, con per
juicio de alguien y sin consentimiento del gque pueda resul
tar perjudicado, revele alglGn secreto o comunicacidn ‘re-—
servada que conoce o ha recibido con motivo de su empleo,
cargo o puesto. .

El ArtIculo 211 del c6digo Penal del D.F., dice lo -
siguiente: La sancibn seri de uno a cinco afos, multa de
cincuenta a quinientos pesos y suspensidn de profesibn en
su caso, de dos meses a un afio, cuando la revelaci8n puni
ble sea hecha por persona que preste servicios profesxona
les o té&cnicos o por funcionarlo o empleado pﬁbllco,ocuan
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do el secreto revelado o publicado sea de car&cter indus
trial.

b) Falsificacién de la Propiedad Industrial:

El Cb6digo Penal del D.F. en su Articulo 242 tipifica
como delito a la falsificacibn de la propiedad industrial,
imponiendo una sancibn de tres meses a tres afios y multa
de veinte a mil pesos:

I.- Al que falsifique llaves, el sello de un particu v
lar, un sello, marca, estampilla o contrasefia de una casa
de comercio, de un banco o de un establecimiento indus- -

" trial, o un boleto o ficha de un especticulo pﬁbllco- :

II.~ Al que falsifique en la Repliblica los sellos, ~
punzones o marcas de una nac16n extranjera,

III.- Al que enajene un :sello, punzbn o marca falsos,f
'ocultando este vicio;

IV.- Al que, para defraudar a otro, altere las pesas%
‘y-las medidas legitimas o quite de ellas las marcas verda
deras y las pase‘'a pesas o medidas falsas o haga uso de —.',.%
éstas, .

V.- Al que falsiflque los sellos nacionales o extran
jeros adheribles, - :

v . VI.= Al! que haga desaparecer alguno de los sellos de v
que habla la fraccidn anterior o la marca indicadora que’.
va se utilizé;

VII.- Al gue procuréndose los verdaderos sellos, pun'
zones, marcas, etc., haga uso indebido de ellos, v

VIII.~ Al que a sabiendas hiciere uso de los sellos
o de algln otro de los . objetos falsos de que habla el ar-
ticulo anterior y las fracciones I, II, V, y VI de éste.

¢) Delito contra la Economia PGblica:

"El Articulo 253 del C6digo Penal del D.F. dice: Son
actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacig
nal y se sancionar&n con prisidn de dos a nueve aiios y --
multa de diez mil a doscientos cincuenta mil pesos los si
guientes:

II.~ Envasar o empacar las mercancias destinadas pa-
ra la venta, en cantidad inferior a la indicada como con-
tenido neto y fuera de la respectiva tolerancia y sin in-
dicar en los envases o empaques el precio miximo oficial

"de venta al pfiblico, cuando se tenga la obligacibn de ha-
cerlo; .

III.~ Entregar dolosa y repetidamente, cuando la me-
dicibén se haga en el momento de la transa&cién, mercanci-
as en cantidades menores a las convenidas,

CIV- Alterar o reducir por cualquier meaio las prople
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dades que las mercancias o productos debieran tener.
Usurpacibén de la marca y el nombre comercial:

Una de las mas comunes formas de llevar a cabo la -
- competencia ilfcita consiste en la usurpacién de la mar-
ca y el nombre comercial.

En la marca de un producto se encuentra depositado-
el prestigio del sujeto poseedor de ésta, razbn por la -
cual el legislador en todo el mundo se esfuerza para evi
tar la usurpacifn, o en su caso la debida aplicacién del
rigor de la ley al comerciante que realice tal usurpa- =
cibn.

En la doctrina del Derecho Mexicano, es un8nime la
prahibicifn de usar una marca igual a otra ya registrada
O que sus elementos de estructuracién puedan provocar la
confusifén en el consumidor del producto, solo. existiendo
- la excepcifn cuando se adopte una modificaci6én o modifi-
caciones que hagan que la marca sea visiblemente distin-
ta de la que se use por el establecimiento existente.

La usurpacién de una marca es un delito sancionado
por la ley penal, pero s6lo corresponderd a. la Secreta-- -
ria de Comercio y Fomento Industrial la declaracién de -~
falsificacibn, imitacifn o uso ilegal de una marca regis
trada, a peticifn de parte agraviada, o del Ministerio -
PGblico, cuando tenga algin inter&s la Federacidn.

Al respecto la Suprema Corte de Justicia ha declara
do que " Es violatoria de garantfas la sentencia condena
toria dictada por los tribunales del orden comin, por el
delito de falsificacibn de marca industrial, sin que pre-
viamente se haya hecho la declaracién de falsedad por la
Secretaria de Economia, ademis de que los tribunales com
petentes lo son los del fuero federal ". ( Amparo Direc-
to 4940/1955 J. Refugio Ramos Segura ).

El nombre comercial, al igual que la marca, repre--
senta para el consumidor la preferencia, o el cré&dito de
su producto, razbn por la cual el derecho otorga a su ti
tular el uso exclusivo del mismo. E1l Articulo 179 de la
Ley de Invenciones y Marcas menciona que es propiedad de
toda persona fisica o juridica, productora o comerciante,
su nombre comercial, vy en consecuencia el derecho de uso
exclusivo del mismo se protegeri sin obligacibn de dep&-
sito o registro.

No es necesaria la usurpacién o imitaci6n total de
un nombre comercial, basta la usurpacién de una parte -~
del nombre comercial para lograr la confusifn del consu-
midor entre el producto legitimo y el producto del concu
rrente ilicito.

La competencia ilfcita en la Publicidad Comercial§
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En el sistema comercial moderno la publicidad ocupa
.lugar insustituible para las actividades y transacciones
del comerciante el cual en ocasiones debe la prosperidad
de su establecimiento a la bien desarrollada publicidad
comercial de su negocio.

La publicidad, como lo sefiala A. Marcellin, citado-
por Zavala Rodriguez, " ... Es el conjunto de métodos y
de procedimientos por los cuales se ejerce una accién --
premeditada sobre un pGblico definido con el fin de atra
erlo o conservar la clientela ". (70). Concepto que ati-
nadamente hace ver la intencibn premeditada del comer- =
ciante de llevar a cabo mé&todos o procedimientos encami-
nados:- a la atraccifn de nuevos clientes a su estableci--
miento, asf como la conservacién de los que posee.

Las formas de la competencia ilicita en la publici-
dad comercial pueden ser variadisimas, no existiendo una

divisibn o clasificacibn exacta de las mismas, por lo ==

cual hemos procedido a dividirlos en los siguientes gru-
pos, los cuales parecen comprender 1a mayoria de 1os ca-
sos conocidos. Do

a) La falsedad en la publicidad, como forma de competen-
cia ilfcita:-

El comerciante dentro de 1a-libre”competencia con -
sus concurrentes, en ciertas ocasiones incurre en deli--
tos como el de la competencia ilfcita, basados en false~
dades, las cuales pueden ser de dos clases.

1.- Falsedades sobre méritos propios.

2.- Falsedades sobre vicins o descrédito en el p»r =:to
o servicios del competidor.

Los méritos propios, que a traves de la publicidad
pueden hacerse del conocimiento de grandes sectores de -
poblacibn suelen ser falseados en beneficio propio por -
el concurrente ilicito, el cual atribuyendo falsas cali-
dades o prestigios induce al consumidor a la adquisici®n

de sus productos, con el consiguiente fraude a este filti
mo.

En principio el comerciante podr& realizar la publi
cidad de su establecimiento o productos en la forma y --
sistema que mis le convenga a sus 1ntereses, siempre y -
cuando no caiga en falsedad.

b) La imitacién en la publicidad comercial, como forma -
de competencia ilicita:

La publicidad comercial., hoy en dia ha llegado a un
grado de perfeccionamiento en el que un " slogan", aviso
comercial, forma o colocacibn de colores o estilo espe--

70 ZAVALA RODRIGUEZ. Publicidad Comercial, Editorial de
. Palme, Buenos Aires, 1947. p. 2
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cial de realizar un comercial, llega a representar para .
el comerciante la garantia de un eficiente medio de con
vencimiento de los beneficios de su producto sobre el -
consumidor.

El Articulo 174 de la Ley de Invenciones y Marcas
dice: Toda persona que para anunciar al pGblico un camer
"¢io, una negociacifn o determinados productos, haga uso
de avisosque tengan sefialada originalidad que los distin
ga fScilmente de los de sus especies, puede adquirir el
derecho exclusivo de seguirlos usando y de impedir que -
otras pePsonas hagan uso de avisos iguales o semejantes,
al grado de que se confundan en su conjunto.

En ocasiones un aviso comercial representa para el
comerciante una elevada inversifn en personal e investi
" gaciones con el fin de encontrar una forma original de
llevar a cabo la publicidad de su producto, asf como de’
~1la misma .publicidad, ganancias y beneficios constantes
~.por lo cual se justifica que el Articulo 174 de la Ley,
.- garantice al comerciante el esfuerzo que ha realizado.

El monopolio como. forma de competencia il!cita.

'De acuerdo con el pS&rrafo 20. del Artfculo 28 Cong
titucional. La ley castigarf severamente, y las autori-
"dades perseguir&n con eficacia, toda concentracién o --
acaparamiento en una o pocas manos de articulos de con-
sumo necesario, y que tenga por objeto obtener el alza
de los precios; todo acto o procedimiento que evite o -
tienda a evitar la libre concurrencia en la produccibn,
‘industria o comercio, o servicios al pGblico; todo acuer
do o combinacifn, de cualgquier manera que se haga, de -
.productores, industriales, comerciantes y empresarios de
transportes o de algin otro serv1cio, para evitar la com
petencia entre si'y obligar a los consumidores a pagar -
precios exagerados; y, en general, todo lo que constitu-
ya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias
personas determinadas y con perjuicio del pGblico en ge-
neral o de alguna clase social.

El p8rrafo 20. del Articulo 28 Constitucional, pre-
senta dos puntos de vista desde los cuales podemos obser
var al monopolio en el comercio, el primero como forma -
de acaparamiento de bienes de consumo necesario, con el
objeto de venderlos a precios excesivamente elevados, y
. el segundo como forma de evitar la libre concurrencia co
nmercial entre competidores.

En el.estudlo_del monopolio como forma de competen- .
cia ilicita en el comercio, debemos atender al segundo -
punto de vista, es decir, al monopolio como forma de im-
pedlr la libre concurrencia en el comercio.

Las précticas restrictivas de la libre concurrencia

- :
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en el comercio han llegado actualmente a un grado de per
feccibn que representa para las grandes potencias econd-
micas e industriales del mundo, la forma comfin y corrien
te de acumular grandes riquezas. Monopolios y esiancos -
comerciales que significan muchas veces tan magnificos -
negocios que las mismas r.aciones, en ciertos casos basan
su infraestructura econfmica en monopolios nacionaliza--
dos y administrados por el Estado.
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CONCLUSIONES

1.- Es necesario tener un concepto unitario de empre
sa para evitar confusiones en su reglamentacibn en el De-
recho Mercantil, ya que es innegable la gran importancia
que ha adquirido filtimamente. Debido a la gran diversidad
de criterios que existen entre los juristas sobre la natu
raleza jurfdica, elementos que integran a la empresa, y -
porque se ha dejado al margen de la empresa mercantil, =-
las empresas agrarias y las de profesicnales que organiza
dos ofrecen sus servicios sin que exista una diferencia -
substancial entre &stas y aquéllas, &stos problemas han -
sido la causa de no encontrar un criterio uniforme acerca
de la empresa. Agreg&ndose ‘a &sta problemdtica que su es-
tudio en la rama juridica es relativamente reclente.

2.~ En muchas ocasiones se suele confundlr al comer-
.ciante con el empresario, vistos de una manera general; -
pero analizando cada nocifn estrictamente podemos estable
. cer que existen grandes diferencias entre uno y otro, asY
" encontramos que la nocifn de comerciante es mis restringi
da, y s1endo mis amplia la de empresario. . -

La palabra comerciante se relaciona estrictamente a
las nociones de comercio y comercialidad. El. empresario -
se le considera relacionado a una. actividad econfmica que
puede no ser  comercial. Se encuentra una diferencia subs-
.tancial entre estas nociones, pues si bien el comerciante
es la persona que realiza profesionalmente actos de comer
cio, el empresario es el titular de una empresa. El empre
sario realiza su actividad al traves de una empresa, y. —-
cuando es una empresa comercial se referir4 entonces a —-
una actividad del comerciante.

‘ 3.~ La forma de adopcibn de la propiedad industrial

varia en nuestro sistema legal, adopt&ndose asi para las-
marcas el sistema mikto y para el nombre comercial el sis
tema declarativo; considero que es necesario que los cri-
terios se unifiquen debi&ndose adoptar solamente un siste
ma tanto para las marcas como para el nombre de comercio.
Y este sistema deberd ser el mixto, que es el mejor y el-
que resuelve la problemitica que presentan por separado -
el sistema atributivo y el declarativo. El sistema mixto
resuelve el problema del sistema declarativo (prioridad -
de uso), de la inseguridad juridica que representa que --
pueda surgir un usuario alegando tener un mejor derecho.
Asi, mismo se resuelve el problema del formalismo en que
cae el sistema atributivo (prioridad de registro), que -
consiste en atribuir, en determinados casos, un derecho -
al que efectfia un registro, en perjuicio de otra persona
que lo haya usado anteriormente.

El sistema mixto consiste en reconocer valor a la --
prioridad del registro, pero este registro puede impugnar
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se durante un plazo determinado. Se integra este sistema -
en dos momentos que son:

a) El primer momento, el registro simplemente tiene efecto
declarativo durante determinado tiempo.

b) El1 segundo momento, una vez que ha transcurrido este --
plazo, se le reconoce un efecto atributivo.

Quien tenga prioridad de uso, puede ejercitarlo en el
‘primer momento, y provocar la nulidad del registro. Se in-
cluye en el sistema mixto el derecho que surge por el uso
con el derecho que nace del registro.

4.- Diferencias especificas que se encuentran entre -
‘el nombre civil y el nombre de comercio. Si bien el objeti
vo del nombre civil y del nombre de comercio es el mismo,
o sea la identlficaci6n, sus caracteristicas son antagbni-
cas.

El1 nombre civil representa un respeto a la personali-
dad. - ' . .

E1l nombre comercial representa un-bien‘patrimonial.

8i el nombre de comercio se convierte en una cosa, ad
~quiriendo un valor, esto no sucede con el nombre civil que
no es una cosa en el comercio. El nombre comercial adquie-
. re valor e importancia por si mismo, &sta caracteristica
no se encuentra en el nambre civ11. S :

El nombre de comercio es de suma importancia para la
empresa, adquiere un valor pecuniario, es cesible y pres--
criptible.

Toda persona lleéva un nombre que en principic ..o pue-
de cambiarse,. aunque existan excepciones, estas no alteran
el alcance del principio.

El nombre de comercio es menos absoluto, porque es --
menos exclusivo, no es un derecho principal, sino es acce-
sorio.

- Por filtimo es necesario seéfialar, que el nombre civil
se rige de acuerdo a los principios del derecho comfin; el-
nonmbre de comercio es una propiedad de derecho industrial.

5.~ El registro del nombre comercial, en mi forma de
pensar considero que deberia otorgarse dicho registro de -
manera permanente, sin fuerza de estar renovando el ejerci
cio cada cinco anos; ya que si se sigue con el uso, ho tie
ne por qué pedirse que se efectue la renovacibn, la perso-
na que tuviera inter&s en utilizarlo, deberia probar que -
ya no se estd usando dicho nombre, para que se le pueda =--
otorgar el derecho al uso.

. 6.~ Los avisos comerciales considero que debe estable
cerse en la Ley de Invenciones y Marcas, que puedan reno--
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varse indefinidamente, esto se desprende si seguimos la -
regla que se establece para las marcas y nombrescomercia-
les, pues no tiene sentido lo regulado por el Articulo 175
de la Ley, que limita la duracifn del aviso comercial a -
un perfodo de diez afios, cayendo al dominio pfiblico una -
vez transcurrido este plazo.

~ Considero que &sta excepcifn que se hace para los --
avisos comerciales no tiene fundamento jurfdico; si los ~
legisladores que crearon la ley permitieron que se renova
ra los plazos para seguir utilizando tanto marcas como --
nombres de comercio, no se justifica que ‘los avisos comer
ciales no se les pueda renovar. Esta falta de uniformidad-
de la ley debe superarse, permitiendo la renovacibn de ~-
los avisos comerciales.

. 7.- Los avisos comerciales no deben ser regulados en
un apartado diferente-al de las marcas, ya que &stos pue-
~ den ser considerados como marcas compuestas, de varias- le .
. yendas o figuras. Solamente bastaria agregar a los articu .
los que se refieren a la marca, uno.m&s que regulara alos
avisos de comercio. Las caracterfsticas de los avisos co-.
merciales se identifican con las que contiene la marca,u- N
‘por ende debiera’ ser _englobado en .ésta parte de la Ley, -
_todo esto debido a conveniencia, no tiene ningGn sentido -
que se les reglamente aparte, siendo que analizadas ambas
figuras &stas pueden quedar integradas en la misma parte
‘de la Ley.

‘B.- Cons1derando a las recompensas industrlales como
parte integrante de la propiedad industrial, justo y nece
.sario es que se lé requle en la Ley de Invenciones y Mar-—
~ cas. Actualmente no se encuentra ninglin articulo que se -
- refiera a esta figura, y de esto se desprende que pueda -
cometerse fraudes al consumidor, en el caso de anunciar -

' en los productos recompensas falsas.

El pGblico 'consumidor puede ser enganado al venderse
le productos que estén amparados con premios no obtenidos,

' sabiendo gue las recompensas industriales significan una

garantifa de bondad o perfeccibn del producto, asi mismo -
justifican la seriedad de guien los fabrica o expende.

9.~ Podemos definir a la competencia ilicita comer--
cial como un hecho ilfcito, qué generalmente afecta un de
recho de propiedad de la hacienda comercial.

10.~ Considero que la competencia desleal debe ser =~
reglamentada sistemiticamente en la Ley de Invenciones y
Marcas, creindose un capitulo especial que lo regule para
evitar que. los concurrentes 1fcitos se les afecte en sus-
- intereses, causindoles inevitables dafos. Si bien, actual
mente se recogen algunas de las figuras en que se mani-~-=
fiesta la concurrencia desleal, &stas no son suficientes,
debido a que no comprenden en su contenido todas las for-
mas de competenciadesleal que se presentanen lavida cmercial
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