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CAPITULO I

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

INTRODUCCION

Los antecedentes de las marcas ge remontan a
épche lejanas, de donde han ido evolucionando hasta 1la

forma con que actualmente se conocen.

En la Edad de Piedra se usaban como signos de
propiedad en diversas posesiones. Los primeros vasos
de barro cocido se caracterizaron porgque en ellos se
op;éfvaba, en sitio variable, una figura geométrica

- 1
.que representaba la marca.

De igual manera, en cuevas dJdel Suroceste de
Europa, se han hallado en los murales, bisontes pinta-
dos y marcados en los muslos y fragmentos de cuernos de
venado con marcas similares.

Al adoptarse la vida sedentaria en comunidades
agricolas, emplearon las marcas para establecer limites
y después en sus casas, convirti&ndose éstas en marcas

de comercio para quienes optaron por esa actividad.

1 Mendieta R., Sonia. Revista Mexicana de la Propiedad
Industrial y Artfstica. Enero-junio 1963, México.
Evolucifn Histdrica de las Marcas. P&g. 67.



En el mundoe antiguo también se encuentran
antecedentes. Por ejemplo, las herramientas y las
piedras de construccidn en Egipto se marcaban con
ocre rojo, representandoc los nombres de los esclavos
que las transportaban; en Creta, wunas veces explicaban
la sustancia contenida y la cantidad, 'y otras daban el
nombre del productos e indicaciones de origen, siendo

palabra comin el té&rmino "producto doméstico". 2

Entre los etruscos eran conocidas las marcas
del alfarero, del pintor y las marcas oficiales, las cuales
se llamaban asi por proporcionar el nombre del "oficial"

que 1inspeccionaba el producto,

La referencia en Roma se remonta a las marcas
del productor en medicinas, perfumerfa, unglentos, vinos,

quesos, ornamentos de bronce y plomo y vasos de cristal,

El fisco usaba marcas como 1lo prueban vasos
enconttrados en Aosta hace muchos afos, con las siglas

R.P.A. (Res Publica Augustanorum).,

Habia normas juridicas especiales para reconocer’
y proteger el derecho sobre las marcas; aquel que usur-
paba un nombre era condenado por la Ley Cornelia o-con
la Actio Doli, la cual instituyd una reparacidn pecunia-

ria en relaci6n con la gravedad de la injuria, a la vez

2 Mendieta R., Sonia. Ob. cit. Pdg. 68,



que implicaba la nota de infamia a traves de la actio
injuriarum; si 1la 4{injuria era ordinaria el monto era
fijado por el demandante, pudiendo el juez modificarla,
pero de ser grave la fijaba el magistrado sin que el

juez la modificara.3

La podia ejercer la persona injuriada, pero si
se hacia a un alieni juris (persona sometida a la auto-
ridad de otro) entonces recaia sobre'el jefe de familia
quien ejercitaba una doble accidn, por sf y por su
representado, contra el culpable y sus c6mplices§ dicha
accidn era intransmisible, se extinguiﬁ por la muerte
del ofensor, por la del ofendido y también por el perddn
de la injuria sin manifestar ningiin resentimiento, y 1lo
mismo se aplicaba a quien adoptaba falsos signos con
intencidn de fraude, cuya figura se encuadréba en el

stellionatus.4

A la caida del Imperio Romano desaparecen las
marcas en la alfarerfa y sblo se conservan en las hojas

de las espadas y en un anillo encontrado en Lancanshire,

Esas prohibiciones no fueron derogadas en la
Edad Media, por el contrario, "... reglas severas esta-
blecieron la distancia que debfa interceder entre nego-
cios o talleres concurrentes, el veto de vender cosas

extrailas a la categoria artesana a la cual el maestro

3 Petit, Eugéne., Tratado elemental de Derecho Romano.
Ed. Naciomal, México 1952, 464 =~ 465 pp.

4 Di Guglielmo, Pascual. Revista de Derecho Comercial
y de las obligaciones. Afio 6 Nos. 31 a 36. Ed. de Pal
ma Buenos Aires 1973, Pag. 129.



pertenecia

. 5
mercancias",

En

a)

b)

c)

y de exaltar las bondades de las propias

la Edad Media aparecen tres tipos de marcas:

Las marcas de familia o de casa.-Eran usadas
por los mercaderes, su origen se observa en
la costumbre prehisp@nica de marcar sus casas

vy sus productos.

Las marcas privadas, voluntariamente adopta-
das.- Se encuentran en manuscritos, libros de
cuentas, trabajos de carpinteria e impresidn;
se usaron en una gran variedad de articulos
entre ellos telas, productos agricolas, ba-

rriles, armas, herramientas y cueros.

Las marcas compulsivas.- Se basan en el
Principio de proteccidn al consumidor. Asi;
en el afno de 1300, Eduardo I de Inglaterray
en 1492 Eduardo VIII, en diversos estatutos,
reglamentan el uso obligatorio de marcas en
los objetos de plata; en 1739 se expide un

6
estatuto para el uso de marcas en la joyeria.

pesde la Edad Media, en Venecia, se expide la

primera ley

en la cual se reconocfa el privilegio al

5 Di Guglielmo, Pascual. Ob. cit. pig. 1129.

6 Mendieta

R., Sonia. Ob. cit. pig. 69 - 70.



inventor e iniciador de alguna industria, asf{ como 1la
posibilidad de destruccidn de los bienes construides o

fabricados vioclando esta ley. Tanto en 1498 como en 1603

se dictaron en esa misma - ciudad un decreto y uha ley de .

la misma indole.7

Al lado de las marxcas individuales convivian las
marcas colectivas, que eran las adoptadas por diversos
gremios para competir entre ellos. La marca tenia
como una de sus principales funciones servir de arma de
competencia, ya dque para poder competir entre’ si era
necesario probar gue la fabricacién de los productos se

habia adherido a losg reglamentos de la corporacibn.

La marca 4individual era usada por cada patrono
al ingresar a la corporacién, la colectiva era la de la
corporacidn misma. La primera garantizaba el origen y
procedencia de la mercancia y el fabricanéé; la segunda
las reglas con las cuales se habfan fabricado los

productos.

En las corporaciones medievales del siqlo Xirx
existian monopolics de hecho, que defendfan al inventor

de la falsificacidn o reproduccién de su invento.8

Quienes desobedecieran 1los preceptos de la ley

eran sancionados tanto pox la via civil como por

7 Figueroa Brito, Enrique. Revista Mexicana de la Pro-
pledad Industrial y Artistica. Enero-diciembre 1976.
Orientacién de la Ley Mexicana de Invenciones y Mar~
cas. México. PAag. 254.

8 Mendieta R., Sonia. Ob. cit. Pdg. 70,



la penal de manera, a tal grado estricta, que se llegaba

"...tenemos por ejemplo, los Es-

a las confinaciones;
tatutos de Mercaderes de la ciudad de Cremona que
prohibian expresamente, 'el uso de la marca de otro mer
cader... sin su egpecial licencia, o bien que se hiciera
marca semejante a lé marca de otro comerciante... y con
denar y hacer efectuar que ninglin otro use de tal marca
... Yy todo mercader contraventor incurra en la pena de
25 libras imperiales, la mitad de la cual multa, ingre-
sarda en la mercaderia de Cremona y la otra mitad seri
para el acusador', D¢ esta manera se reconocia en la

violacién, la actio negatoria, la pena criminal y la

2 . 9
compensacidédn privada".

En el Renacimiento se autorizé al concurrente a
perseguir a quienes se apropiaban indebidamente de su
nombre, marca, emblema o clientela; al aprendiz, al
ex-socio concurrente o a quien ejerciendo un derecho
andlogo, lo denigraban. Las corporaciones encerraban a

: . . . 10
comerciantes y fabricantes en egpecies de jaulas.

Es a principios del siglo XIX cuando el mundo
comercial se transforma por completo, aparece un nuevo

personaje: el fabricante en serie.

Con los nuevos conocimientos surge una gran

produccidn de mercancfa, se wutilizaban mayoristas

9 Mendieta R., Sonia. Ob. cit. P&g. 70.

10 pi Guglielmo, Pascual, La Convencidn de Paris para
la Proteccidn de la Propiedad Industrial. La Concu-
rrencia Desleal. ob. cit. P8g. 129,



intermediarios gque colocaban 1los articulos en el
mercado, &l 1los almacenaba y distribuia; pero el
fabricante no estaba s6lo, surgieron otros mis que pro
ducian los mismos artficulos que &1; nacid la competen-
cia.

El mayorista exige mejores condiciones y deja al
fabricante a su merced, la solucidn estd en crear mejor
demanda a sus productos, y asi nace la marca, como pro-
tectora del fabricante, pues ampara y distingue dichos

productos.

Ahora las circunstancias se han invertido, el
mayorista que no tenga una marca ya acreditada perderd
clientela, entonces 61 tambi&n adquiere una marca y la

acredita, la competencia continda.

Con lo anterior se observa que la marca es un
instrumento utilizado en el proceso de diferenciacidn
de, productos, mediante el cual se desarrolla en muchas
industrias la competencia entre las empresas comercian~

tes.

Su funcidn principal es la creacifn de buen nom-
bre, la marca pues, se convierte en capital intangible,
en tanto contribuye a crear entre los consumidores la

fidelidad al producto a que se refiere. Su funcifn




secundaria consiste enp identificar productos e in-

dicar indirectamente su calidad.11

Se abre asf el camino a 1la represién de la
competencia desleal, Aparece entonces en Inglaterra
el "passing off", actividad del comerciante que daba
lugar ‘a suponer gque su actividad y sus productos eran
los de un tercero, sefialindose tres clases que origina-
ban la suposicidén: A) hacer pasar sus mercancias
como las de otro, B} hacer aparecer Su empresa COmoO
de un tercero y c) anunciar o vender sus productos

como de una calidad superior a la que tienen.l2

Con este motivo se imponian sanciones no
s8lo por utilizacidén de una marca, propiamente dicha,
sino también a todo agquel vocablo, expresidn, placa,
nombre, firma, letra, nfimero, o combinacién de letras
o nfimeros y palabras comunes gque por su uso, hayan

adquirido un significado distintivo.

Esto se aceptaba en la costumbre, jurfidicamente
hablando, si se probaba 1la intencidn del demandado de
engafiar al pfiblico, aln cuando no fuera &ste un elemento

que debiera acreditarse en la equidad.

Francia a través del C6digo Napoledn construye

-la teorfa de la concurrencia desleal, exigiendo para su

11 Mendieta R., Sonia. ob. cit. P&g. 71-72.
12 Di Guglielmo, Pascual. ob. cit. Pdg. 130.



aplicacifén 1la prueba del doloc o de la culpa y del dafio

causado.

Cabe pensar gque dichos requisitos son en la
préctica, coeficientes normales, ya que se sancionan
hechos, a pesar de no haber sido consumados con dolo o

culpa.

Las marcas fueron uno de 1los derechos de
propiedad industrial de 1883 (con el Convenio de
Parfs). A partir de 1900, todos 1los actuales paises
desarrollados de economia de mercado, los socialigtas
y practicamente todas las naciones de América Latina

ya tenfan leyes de este tipo.
A. EN MEXICO.
a) Primeros Antecedentes.

En el Derecho Precortesiano no se dicté nin-
guna disposicidén directa o indirecta sobre el derecho
de marcas, "...el estudio de 1la reglamentacidn de los
comexciantes al menudeo, que vendian sus productos en
los mercados de la ciudad, y de los comerciantes al por
mayor, que estaban organizados y recibfan el nombre de
pochtecas, no arroja ninglin dato acerca del empleo de
signos para distinguir las obras industriales en los

mercados, ni de 1la represidn de la venta de mercancias

13 Di Guiglielmo, Pascual. ob. cft. Pig. 130,



alteradas, no obstante que la falsificacidn de medidas
si era castigada severamente con la pena de nuerte,

independientemente de la destruccibn de aquellas".14

Debido al monopolio establecido por los Reyves
Catdlicos sobre el Nuevo Continente, el comercio no fue
mds alld de pequenas transacciones, casi domésticas,
tanto exterior como interiormente, por lo cual "... no
se encuentran en las fuentes del Derecho Indiano, normas
juridicas reguladoras de esta materia a lo largo del

periodo colonial".15

No obstante, el uso de marcas se halla en
los objetos de plata: asi vemos que en las ordenanzas
dictadas en lo tocante al arte de la plateria, se seiiala
"_..a) Antes de labrar la plata @ orb, los plateros
estin obligados a presentar las pastas a los Oficiales
Reales, para que ¢&stos vean si estd guintada y marcada
...b) El Veedor, en presencia de dichos Oficiales Reales,
las marcard con la marca y sefial que para este efecto

deben llevar...".16

Por su parte "La Cédula Real del lo. de octubre
de 1733" reconocia "... que al estar acabada, se llevari
la pieza para que... le pusieran el cuno del guinto o
diezmo; reconociéndose también la pieza por el ensayador
mayor, a fin de que siendo de once dineros, la marcara

con la marca de su nombre..."” "... no se puede vender

14 Rangel Medina, David. Tratado de Derecho Marcario.
Ed. Libros de México. México. 1960. P&g. 5

15 Rangel Medina, bavid. ob. cit. Pig. 7.

16 Rangel Medina, David, ob. cit. Pig. B.

“



ahaja alguna de plata sin que esté marcada del artifice=-
7

y del marcador..."

Perid contempld disposiciones éemejantes en sus
ordenanzas, existiendo la posibilidad de que algqgunas de
ellas fueran observadas en Mé&xicon,una cldusula sefialaba:
", ..0rdenamos gue cada platero que labrare piezas deoro
5 plata, tenga su marca particular 1la cual manifieste
ante la justicia o escribano de cabildo del lugar donde
residiere, ¥y esta marca la eche, y ponga en las piezas
que labrare...“.lé

v Dichas disposiciones concluyen que las marcas
eran de tres tipos: 1) la marca o remache del quinto,
comprobando el pago de los.impuestos, 2) la marca del
ensayador para indicar la ley del metal, y 3) la marca

del artifice junto con su nombre.

En el reglamento y los aranceles de 1778, ya se
preveia que las mercaderias estuvieran previstas de sus
respectivas y legitimas marcas, sancionando a los infrac

tores de la siquiente manera: "

...S5lempre que resultare
comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se cas
tigardn los autores o clmplices de ese grave delito con
las penas que... eran el decomiso de la mercaderfa,cin-
co afios de presidio en uno de los de Africa y la de
quedar privado, para siempre, de hacer el comercio en

Indias..,".19

{7 Kanigel Medina, David, ob. cit. Pég. 9,
18 Rangel Medina, Dbavid. ob. cit. Pég. 9.
19 Rangel Medina, David. ob. cit. P8g. 11.



En el siglo XVII se wusaron las marcasg de
fuego, se hacian en hierro o en bronce calentado al rojo
vivo para aplicarlas en los cortes superior o inferior
de los libros, principalmente 1las usaban las drdenes
mondsticas y de la educacidn para identificar libros de
las bibliotecas mexicanas, pueden ser consideradas como
un antecedente de las marcas colectivas en nuestro pais,
indicaban no s8lo la procedencia del Convento o Escuela

sino también el origen de su fabricacidn.

En 1832 aparece la "Ley de log privilegios
exclusivos a los inventores o perfeccionadores de algfin
ramo de la industria®”, primera en su tipo que regula
esta materia al decir del licenciado Francisco Javier
Ibarrola Quintana, en tanto gue Antonio Correa M. y
Arturo Gonzdlez Cosio opinan que fue la de las Cortes

Espanolas de 2 de octubre de 1820.20

La discrepancia para poder determinar si la
produccidn juridica del siglo XVII es o no el primer
antecedente legislativo de 1la marca se deriva del
hecho de habarse dictado antes de la consumacidn de la

Independencia.

Si se acepta é&sta como primer antecedente,
entonces gqueda como segundo la citada ley de 7 de
mayo de 1832, a la cual 1le seguirfa 1la ley de 7 de

junio de 1890 que versa sobre patentes de privilegios a

20 FPigqueroa Brito, Enrique. ob. cit. P&g. 256.
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los inventores o perfeccionadores; les siguen las de 25
de agosto de 1903, 1la de 26 de junio de 1928 que sblo
se refieren a las invenciones y la de lo. de enero de
1943 "Ley de la propiedad industrial”, actualmente dergo
gada para dar paso finalmente a la Ley de Invenciones y

Maxcas de 10 de febrero de 1976.

De igual manera se reglamentan las marcas desde

el cddigo de Comercio y su primer proyecto en 1929,

b) Legislaciones relacionadas con los Proyectos

de C8digo de Comercio.

El cédigo de Comercio de 1854 no reglamenta en
ningin capitulo las instituciones marcarias: sin embargo,
sefiala en preceptos aislados su existencia. En el
Articulo 189 indica requisitos para cartas de porte:
..."designacidn de las mercaderias, en gue se hard men-
cidn de su calidad genérica, de su peso y de las marcas
o signos exteriores de los bultos en que se contengan...

w2l

I

nuciosamente las mercancias que se carguen, con expre-

la obligacidn del capit&n del barco de asentar mi-

8idn de la marca y el seguro maxritimo, debia conterer

las marcas y niimero de los fardos si los tuvieren.

Précticamente se proporciond una proteccidn
legal a las marcas en el C8digo Civil de 1870, al obtener

los interesados el derecho exclusivo a la reproduccidn

21 Rangel Medina, David, ob. cit. Pag. 13.



de sus marcas de fdbrica a través de las disposiciones
reguladoras de la propiedad artistica de los signos
o grabados destinados a fungir como marcas, el registro
se solicitaba a la Secretaria de Estado y del Despacho

de Justicia e Instruccién Pﬁblica.22

Falsedad, fue el titulo con el que se de-
signd en el Cddigo Penal de 1871 la falsificacidén de
marcas, utilizada dicha palabra como sustantivo del
verbo marcar; designaba contrasefias en las leyes .del oro
y la plata. La infraccién se castigaba con "arresto ma
yor y multa de segunda clase", aplicada tanto al falsi-
ficador de una marca, estampilla o contrasefia de una
casa de comercio, o de un establecimiento privado, de
banco, o de industria, como al que usara marcas verdade

ras en objetos falsificados.23

En 1884 el Ccdédigo de Comercio instituye . para
el comerciante y el fabricante la propiedad de sus
marcas: siempre y cuando la deposite previamente en la
entonces Secretaria de Fomento, gquien la concederd si no
es ya usada por otra persona, o semejante a alguna otra,
de lo cual se deduce la discrecionalidad del Estado so-
bre la imitacidn de marcas. Sefiala en su Articulo 1420
que su uso es facultativo, pudiendo aceptarse como tal
un nombre propio o razén social, nombre de la localidad
en que se fabrique el producto, iniciales, cifras, dibu

. : . - 2
jos, cubiertas, contraseiias o envases.

22 Rangel Medina, David. ob. cit. P8g. 14.
23 Rangel Medina, David. ob., cit. P&g. 15.
24 Rangel Medina, David. ob. cit. P&g. 16.



Mediante la ley de 11 de diciembre de 1885,
se cred el Registro de Comercio en donde debian matricu
larse los comerciantes, conteniendo en la Fraccidn VII
del articulo tercero, la obligacién de anotar en cada
hoja del comerciante matriculado los titulos de propie-
dad industrial, patentes de invencidn y marcas de
fibrica; su emisidn impedia el ejercicio de sus derechos

25
contra terceros.

b.1) Proyectos de 1929 y 1947,

En 1929 fue publicado un proyecto para el
nuevo Cédigo de Comercio, en donde se trataron somera-

26
mente a las marcas en algunos articulos.

En 1947, las Comisiones de Legislacidén y 1la
de Leyes de la Secretaria de Economia presentaron
el proyecto de Libro Primero de Cddigo de Comercio y dos
anteproyectos de los Libros Segundo y Tercero, los cua-
les fueron dados a conocer a los sectores interesados
para hacer las observaciones pertinentes que se

considerarian en la redaccidn definitiva.

En el titulo segundo del mencionado anteproyecto
del Libro Segundo, denominado "De los limites de la
actividad mercantil y de la competencia desleal", ya se
contemplan aspectos relatives a la llamada propiedad

industrial, al exigir al comerciante su nombre comercial

25 Rangel Medina, David. ob., cit. P&g. 18

26 Rangel Medina, David. Las marcas en el proyecto del
c6digo de Comercio, Pag. 21.



en la declaracidn para obtener su calidad como tal ante

la Camara de Comercio o de 1Industria; se observa

adem3s que en dicho titulo se regula la competencia
27

desleal.

En el Libro Segundo del anteproyecto del Libro
Tercero se establecian disposiciones protectoras del
nombre ccmercial,muesgras, emblemas, lemas, adquiQidién
del derecho exclusi&o de la marca, del modo de usarla y

la transmigsidén del derecho,
b.2) Proyectos de 1949 y 1952,

A la publicacibn del citado anteproyecto surgie-
ron ' comentarios y observaciones de gran importancia
‘.eﬁitidas por expertos que dieron como resultado el
proyecto formulado en 1949 por la Confederacidn de
Cimaras Industriales y el de 1952 basado en los puntos
de vista y experiencia de las autoridades encargadas de
la Propiedad Industxial.28

Asimismo, en 1955 el licenciado Vicente Aguinaco
Alemdn formuld un estudio del nuevo texto del -
proyecto y sugirid algunas reformas, entre ellas
tenemos: pide se deroguen los preceptos de la Ley de la
Propiedad Industrial que se opongan a las disposiciones
del C8digo de Comercio, a las declaraciones administra-

tivas gestionadas ante la Secretaria de Economia

27 Rangel Medina, David. Las marcas en el proyecto del
¢8digo de Comercio. P&3g. 22.

28 Rangel Medina, David, Las marcas en el proyecto del -
c6digo de Comercio. P&g. 22-23.



pendientes de resolucidn y a la represidén de la compe~
tencia desleal respecto de cuyos autos no se hubiese

solicitado la previa declaracidn administrativa.29

Todos estos proyectos y anteproyvectes, al igual

gque los estudios aceptan la duplicidad de legislaciones.

Nuevamente el licenciade Aguinaco y el licencia~

do Jeslis Angel Arroyo redactaron un ensayoc:

Lineamientos generales que se proponen para regular lia
materia de Propiedad Industrial en el Proyecto de Cddigo
de Comercio y en la respectiva ley especial: creyerxon
necesario que en el Proyecﬁo se egpecificara claramente
gue las patentes, marcas, nombres y avisos comerciales,
insigni;;, muestras y demls distintivos de la empresa,
son cosas mercantiles y debia excluirse lo concerniente
a2 la reglamentacidn de la éoncesién de patentes, regis-
tro de marcas, nulidad, caducidad y extincidén de 1las
mismas, y publicidad del nombre comercial, por regirse
dichas instituciones por el Derecho Administrativo y
conservarse {inicamente las pertenecientes a derechos
conferides por los particulares a elementos inmateriales

de la empresa.30

La opinidn del 1licenciado Rangel Medina con

respecto a la duplicidad de legislaciones es negativa,

29 Rangel Medina, David. Las marcas en el proyecto del
c8digo de Comercio. Pag. 23.

30 Rangel Medina, David. Las marcas en el proyecto del
c8digo de Comercio. P3g. 23-24.



expresindose de la siguiente manera: "...la fuente le=-
gislativa de las instituciones marcarias no fue una ley
especial que las regulara, sino que normas disgregadas
en nuestros primeros C8digos Mercantiles, Civiles vy
Penales forman la base proteccionista del Derecho a la
marca., Pero en la ley de 1889 primero y con la de 1903
después, se adoptd una codificacién especial sobre la
materia que en 1928 se respetd y en 1942 se consolidd
al reunir en una sola ley todas las disposiciones gque
atafien a patentes, marcas, avisos comerciales y compe-

tencia desleal".31

¢) Legislacidn especifica nacional.

Al mismo tiempo gque el Cddigo de Comercio
y el cddigo Penal, entre otros, contemplaban en articu-.
los aispersoé la regulacidén y sanciones a las marcas,
surgieron legislaciones especificas dedicadas en su
totalidad a la reglamentacidén de esta materia y sus

aspectds relacionados.

Asi, tenemos la Ley de Marcas de F&brica, de 28
de hoviembre de 1889, para la cual s8lo podria pretender
la propiedad de una marca, el primero en usarla legal-
mente. La propiedad exclusiva se obtendrfia en virtud de
la declaratoria hecha por la Secretaria de Fomento sin
examen previo y bajo la exclusiva responsabilidad del

solicitante y sin perjuicio de los derechos de terceros,

31 Rangel Medina, bavid. Revigta Mexicana de la Pro-
piedad Industrial y Artfstica. P&g. 26,



Si alguno se oponia al registro dentro de los noventa
dias siguientes a la publicacidn, éste se realizaria
hasta que la autoridad judicial decidiera quien tiene

mejor derecho.

Las marcas se transmitian f{nicamente con el
establecimiento y su duracidn era indefinida, pero se
entendia abandonada cuando se clausurara el estableci-
miento que la habia empleado o por falta de produccién

por mids de un afio.

Al respecto, el licenciado Fernando Vega opind;:
"La Ley que hoy rige es deficiente y, ante el silencio
del legislador, multitud de cuestiones quedan abandona-
das a la inestabilidad de la jurisprudencia y a merced
de decisiones arbitrarias, segin el credo cientifico del
juez sentenciador y segiin sea la escuela a la que &1 se

afilie.

*No solamente dicha ley es deficiente, sino que
no protege bastante el derecho de propiedad, porque
fluctuando entre dos sistemas, el que da al registro
caricter declarativo de ellas y el que lo considera como
atributo, contribuye inconscientemente a la usurpacién
gue, afin cuando no reviste el cardcter de una infraccidn
penal cuando las marcas ne estdn registradas, dirige
serios ataques a esa propiedad que no deben quedar im-

punes...".32

32 Rangel Medina, David. ob. cit. Pag. 23.



Mediante el decreto de 30 de junio de 1896, se
obligaba a los fabricantes establecidos en zonas fronte
rizas a depositar oportunamente en la Secretaria de
Hacienda o en Aduanas, sus marcas o cualquier otro signo
distintivo, de apariencia extranjera para que pudieran

scr aceptados como nacionales.

De igqual manera el decreto de 8 de febrero de
1897 ‘'sobre marcas de apariencia extranjera", tuvo por
objeto "garantizar intereses fiscales", por lo que én
el mismo se dictaron medidas curiosas para los indus~
triales que imprimieran a sus productos rétulos, marcas
o envases de apariencia extranjera a fin de cobrar
adecuadamente los tributos de importacidn a la mercancia

proveniente de diversos paises.

El uso y la proteccidn de tales marcas se
extendid tanto al nacional como al extranjero residente
en el pais o fuera de @&l, a través de diferentes
decrétos y reformas a la ley (Reforma del 17 de diciem=~
bre-de 1897 a la Ley de Marcas de Fibrica de -1889),
siempre y cuando se cumplieran con las formalidades que

la misma consignaba.

Para 1903 era evidente la necesidad de legislar
sobre propiedad industrial, apareciendo el 28 de mayo
un decreto que fijaba las siguientes bases: "...a) Las

marcas de fdbrica se registrardn sin examen previo de
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su novedad y originalidad; y las patentes de invencidn
se expedirdn sin examen previo, en cuanto a su novedad
y utilidad y sin responsabilidad de ninguna especie
para la Nacidn, ni para la autoridad, en cuyo nombre se
expidan; b) La tramitacién de 1las solicitudes serd
sencilla y ripida. Los derechos por la expedicidn de
titulos, no excederin al gasto gque aproximadamente
origine. El impuesto, si lo hubiere, sard progreéivo;
c) Se establecerid una penalidad especial para los
delitos contra la propiedad industrial, modificando, si
fuere necesario, las disposiciones del Cddigo Penal; d)
La traslacifn del dominio de cualquier propiedad indus-
trial ya sea total o parcial, para ser valida, deberd
hacerse notar en el registro correspondiente, modifican
dose al efecto las prevenciones del C&digo de Comercio
en cuanto sea necesario; e) Se publicari un periddico,
que con suficiente c¢laridad describa, represente Y
enumere, los inventos patentados y las marcas deposita=-
das...“33, dando paso, el 25 de agosto de ese afio ala
Ley de Marcas Industriales y de Comercio, 1la que
definfa la marca como el signo o denominacidn caracte-
risticos y peculiares usados por el industrial, -
agricultor o comerciante en los articulos que produce o
expende, con el fin de singqgularizarlos y denotar su

procedencia.

Con esta ley se cred una oficina especializada

para el tramite y vregistro de marcas, mediante la

33 Rangel Medina, David. ob. cit. Piag. 27.



correspondiente solicitud, llamada oficina de Patehteé
y Marcas, siendo necesario para adquirir el derecho al
uso exclusivo el registro en esa oficina, surtiendo
efectos a partir de la fecha de presentacién de la
solicitud, renovidndose cada veinte afios. La importancia
del registro se aprecia en cuanto surte efectos contra
terceros, tal es el caso cuando se cede libremente una

marca y no se registra dicha trasmisidn.

Senalaba para 1los casos de nulidad el gque se
hubiere otorgado en contravencidn con la ley, pudiendo
solicitarla el perjudicado o el Ministerio Piablico,
pero sdlo podia ser decretada por los Tribunales de la

Federacidén y nunca por la Oficina de Marcas.

La obligacién contenida en el <Cédigo de Co-
mercio de inscribir los certificados de marcas en el
"Registro de Comercio” quedd sin aplicacidn en virtud de
la creacibénde la oficina mencionada con anterioridad,

Reglamenta por primera vez en sus artficulos 73
a 84 el nombre comercial y el aviso comercial, signos
distintivos de 1la hacienda mercantil estrechamente

relacionados con las marcas.

A fines de ese mismo aiio México decide
adherirse a las disposiciones legales internacionales,

promulgando el 11 de diciembre su adhesidn a la Conven-
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cidn de Paris (del 20 de marxzo de 1883), al protocolo
de Clausura y al Acta Adicional (firmada en Bruselas el
14 de diciembre de 1900). Debe entenderse por protocolo
aquellas ".,.,actas que reproducen las resoluciones de
una conferencia, asamblea o congreso internacional, y
por extensién esas mismas resoluciones. Ejemplo: el
protocolo de Ginebra... designa una hoja pegada a
ciertos documentos y que contiene diversas indicaciones

. - 3
autenticando a éstas..." 4

purante la Revoluci8n Mexicana fueron dictadas
diversas resoluciones vy ‘decretos, que declaraban la
nulidad o dejaban sin efecto marcas, nombres comerciales
y avisos comerciales, d&ndoles vigencia temporal
mientras estaban en vigor, precediéndole otro y otro
consecutivamente. Asi, mediante acuerdos de 27 de enero
y 25 de mayo de 1916 se amplid el plazo para efectuar la
revalidacidn de los registros de marcas de fdbrica y de

comercio hasta el dia 25 de septiembre de ese mismo afio.

En 1919, la Cruz Roja es regulada para dejar de
ser usada como marca, y al respecto ellicenciado Rangel
Medina nos dice: "... el emblema de la Cruz Roja sobre
el fondo blanco y las palabras CRUZ ROJA o CRUZ ROJA DE
GINEBRA no podran ser empleadas, sea en tiempo de paz,
sea en tiempo de guerra, sino para proteger o dar a
conocer las instituciones o establecimientos sanitarios,

el personal y el material protegido por la Convencién.

34 Capitant, Henri. Vocabulario Jurfdico, Ed. Palma.
Buenos Aires. 1961. P&8g. 450.



Se recomienda, ademés, a los poseedores de marcas
registradas con el signo o denominaciones supradichas
que las modifiquen adoptando otras palabras o signos,
entendidos de que al expirar el plazo legal de vigencia
de los certificados respectivos, no serén estos

renovables“.35

Fue la Ley de Marcas y de Avisos y Nombres
Comerciales de 26 de junio de 1928, el méds importante
paso sobre las innovaciones en dicha materia; adopta el
sistema mixto declarativo-atributivo para adquirir él
derecho sobre marcas, pues ademds de otorgar el derecho
exclusivo al registrante de la marca, también se

reconoce el wuso de la marca come fuente de derechos

sobre la misma.

Los motivos para declarar la nulidad de una
marca subsistieron de la misma forma que la ley anterior
los consignaba, pero ya no fue necesaria la intervencidn
de los tribunales judiciales para declarar la nulidad
porgue se facultd al Departamento de la Propiedad
Industrial para que administrativamente, de oficio oa

peticidn de parte lo decidiera.

En el articulo 40 instituyd la extincién de las
marcas por falta de explotacidn en un lapso de cinco
afios consecutivos, a menos que antes de expirar el

plazo, se renueve el registro mencionando la imposibi-

35 Rangel Medina, David. ob. cit. P&g. 34 y 35 pp.



lidad de explotacidn,

Complementan la anterior, su reglamento de 11
de diciembre del mismoc afic y el procedimiento -
reglamentario de 6 de julio de 1931 para nulificar

registros de marcas.

El 2 de enero de 1935 se reformd y adiciond la
ley anterior bajo el gobierno del Presidente Cardenas,
dichas reformas y adiciones fueron publicadas en el
Diario Oficial del 23 del mismo enero, algunas de ellas
son: "...se redujo el minimo de las penas de prisién y
pecuniarias para los delitos de imitacidén de marca (art
73), asi como para el delito de usar marcas que pueden
inducir al plblico en error sobre la procedencia de la
mercancia (art. 75), lo mismo que en cuanto al delito
de hacer indicaciones falsas sobre la naturaleza y cons

titucidn de los productos (art. 79).

"En la ley original la pena corporal se fijaba de
uno a dos afios, la reforma.sefiala de tres dias a dos
afios. En cambio para los comerciantes que dolosamente
vendan, pongan en venta o circulacidn 1los articulos
marcados en la forma penada por las disposiciones lega-
les citadas, las penas de prisién vy multa fueron
aumentadas, fijdndose como tales la mitad de la sancifn
correspondiente al fabricante (arts. 74, 76 y 80)... la

penalidad sefialada para los impresores, litégrafos ...,
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a guienas en el articulo 82 se equiparaba a los
coautores o cdmplices, remitiéndose para la calificacién
de su responsabilidad, a los principales establecidos
por el C6édigo Penal: en lugar dé dicha remisifn se fija

una pena directa de prisidn o de multa.

Por filtimo fue derogada 1la fraccibén IV del
articulo 85 segfin la cual el duefio de una marca debia
satisfacer para pedir al juez el aseguramiento de los
objetos ilegalmente marcados, entre otros, el requisito
de comprobar por cualquier medio 1legal el cuerpo del

delito“.36

Finalmente en el decreto de 8 de septiembre de
1942, se establecid para 1los fabricantes que usaran
marcas no registradas legalmente; ",,, en los articulos
que elaboren emplearin en los empagues © envases de los
mismos, ademds de dichas marcas, la leyenda "Hecho en
México" tan clara y ostensible como la marca, y aparecer

junto a ella...“37

El antecedente inmediato anterior de nuestra
legislacidén vigente es la Ley de Propiedad Industrial
"de 31 de diciembre de 1942, 1la cual entrd en vigor el

lo. de enero de 1943.

Codificé todas las disposiciones relativas a

patentes de invencidén, marcas, nombres comerciales,

36 bpiario Oficial del 23 de enero de 1935, citado por
el Lic., Rangel Medina. ob. cit. 40-41 pp.

37 Rangel Medina, David. ob. cit. pig. 42.



avisos comerciales y competencia desleal.

Algunas de las disposiciones notables introdu=-
cidas por ella son: 1) determind si podrdn o no
registrarse determinados signos y denominacioneé; 2) se
prohibid el registro como marca, de palgbras de lenguas
vivas extranjeras para evitar inducir aerror al piiblico,
en productos elaborados en Mé&xico o en cualquier pais
de habla hispana; 3) se redujo a 10 afios el plaze de
vigencia de las marcas; 4) disposiciones relativas a
la autonomia de los derechos conferidos por las marcas;
S} la posibilidad de declarar de oficio la nulidad de
la marca, asl tenemos que "... se prevé@ la posibilidad
de que la nulidad de un registro de marca sea declarada
de oficio, por la Secretaria de Economfa, sefialindose...
para tal hipStesis el procedimiento especifico en el
que, como acontece con el instaurado a peticién de
parte, se dan a los interesados las oportunidades que
la Constitucidn exige en todo procedimiento que culmina

con decisiones gque afectan derechos adquiridos..."38

d) Exposicidén de motivos de la vigente Ley de

Invenciones y Maxcas.

Finalmente, en el Diario Oficial de la Federa-
cién de 10 de febrero de 1976 se publica la Nueva Ley
de Invenciones y Marcas, cuyos antecedentes, tanto

nacionales como extranjeros, son:

38 Rangel Medina, David. ob. cit. Pag. 46,



1.~ Ley de Propiedad Industrial de 1942.

2.- Ley tipo sobre invenciones para los baises
en vias de desarrollo del afio 1965.

3.~ Proyecto de Nueva Ley Tipo para paises en
desarrollo sobre Invenciones y Conocimientos
Técnicos.

4.~ Decisidn 85 de 1la Comigidén del Acuerdo
de Cartagena de junio de 1974.

5.~ Convenio Centro-Americano sobre Propiedad
Industrial.

6.~ Convencidn Eurppea sobre patentes firmada

en Munich el 5 de octubre de 1973.

La iniciativa de ley llevaba por tftulo " Ley
que regula los Derechos de.los Inventores y el Uso de
Signos Marcarios", suprimiendo el té&rmino Ley de Propie
dad Indus;rial, ",.. que responde en forma mis acertada
a nuestros lineamientos constitucionales, a la corriente
internacional predominante, a su propio espfiritu y a la

materia regida.

El articulo 28 —constitucional sefiala que 1los
derechos de los inventores son un privilegio gque el
Estado concede; en forma alguna se entienden comoc un
derecho de propiedad segin lo concebia el liberalismo.
De ahi que se justifique plenamente la supresidén del
concepto propiedad en el texto de la ley. Aasimismo,

existen dentro de la ley numerosos preceptos relaciona-



dos con la actividad comercial gue escapan al dmbito de
la Industria. Por eso consideramos inadecuada la
denominacidén Ley de la Propiedad Industrial. En
realidad esta ley esti8 regulando 1los derechos de los
inventores a sus causahabientes, y las marcas o signos
marcarios. En signos marcarios se engloban también los
nombres comerciales..."39, porgque "...vincula a toda
una politica seguida por . la presente administracién
para eliminar obsticulos a nuestro desarrollo, impulsar
la actividad creativa de los mexicanos y hacer a nuestro

pais mds independiente frente al exterior..."40

Asimismo, hay muchos preceptos relacionados con
la actividad comercial que escapan al &mbito de la
industria. La ley encuentra su fundamento tedrico en
razén del impulso a la creatividad inventiva y de
fomento y ayuda a la industrializacidn, todo ello en
beneficio del desarrollo econdmico y social del pais

que concede tales derechos.

Lo anterior se deduce de la declaracidn del
titular de 1la Secretaria de Industria y Comercio en
1976 "...es indispensable un nuevo cuerpo juridico que
regule los derechos de los inventores y el usc de las
marcas, de acuerdc con el orden piiblico y atendiendo al
interés social... Hoy... se reconoce universalmente que
el ejercicio de sus derechos debe tener como limite el

interés de la colectividad y el derecho de los paises

39 cCampillo Sainz, José&. Comparecencia ante la Cimara
de Senadores, Pig. 964.

40 campillo Sainz, José. ob. cit. Pag. 962.



al desarrollo y a la independencia econémica".41

Durante los treinta y tres afios transcurrides
de vigencia de la antigua ley de la Propiedad Industrial,
aparecieron nuevos problemas en todos los &Ambitos de la

convivencia social.

Frente a ellos, no era suficiente una simple
modificacién aislada o reformas parciales; era impres-
cindible crear un nuevo ordenamiento inspirado en un
propdsito coherente, con nuevas soluciones que, al
mismo tiempo que estimularan la creatividad, regularan
este importante campo de la actividad humana de acuerdo
con las necesidades de la colectividad y las demandas

de la justicia.

B. DERECHO EXTRANJERO.
-a) Dbeclaracién de 7 de junio de 1895,

Fue suscrita entre Bélgica y México para la
proteccién reciproca de marcas de fabrica y de comercio,
lo cual ocurrirfa si los ciudadanos de ambas naciones
observaran las condiciones y formalidades prescritas

42
por las leyes y reglamentos de los dos palises.

b) Tratado de 16 de agosto de 1893,

41 campillo Sainz, José&. ob. cit. Pdg. 963.
42 Rangel Medina, David. ob, cit. Pag. 62.
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También México firmdé el anterior tratéao con . el
Imperio Alemd@n para que existiera la proteccifn -
reciproca entre los residentes industriales de ambos
paises en relacidn con las marcas de fabrica, sin
necesidad de poner establecimiento, expedido o agencia
para la venta de sus efectos en el otro pais, con la
inica restriccidn de cumplir con los dem@s requisitos

legales exigibles por el otro pais.
¢) Convencidn de 10 de abril de 1899.

Celebrada entre México y la Repiblica Francesa,
contemplaba disposiciones similares a 1la anterior,
introduciendo el delito de falsificacidén de marcas

en casos de una falsa indicacién de origen.43

a) Convenq16n de Unidén de Paris del 20 de marzo

de 1883.

Es la base en materia internacional, donde
diferentes paises de Europa y América decidieron unirse
en virtud de la necesidad de proteger la propiedad in-
dustrial entre los miembros wunionistas. Consta de 19
articulos y, el "Protocolo de Clausura" formaba parte

de ella.

Este fue revisado por primera vez en Bruselas el

14 de diciembre de 1900; M8xico se adhirid el 10 de

43 Tratados y Convenciones vigentes. Secretaria de Re-
laciones Exteriores. Citado por Rangel Medina. ob.
cit. Pag. 63.



junio de 1903. La segunda revisidn ocurrid el 2 de
junio de 1911 en Washington y otra mds en La Haya el 6
de noviembre de 1925; dichas revisiones fueron aprobadas
por la Cdmara de Senadores Mexicana el 19 de diciembre
de 1928, ratificada y promulgadas hasta el 14 de marz

de 1930.

Las ltimas reformas a 1la Convencidn fueron
hechas en el Congreso de Londres celebrado en 1934, Se
aprobd por la C&mara Alta del Congreso de la Unidn el 24
de diciembre de 1954; ratificada por el Poder Ejecutivo
en 1955 habiéndose ratificado el documento de ratifica-
cidén ante el Departamento Politico de la Confederacidn

Helvética el 4 de mayo del mismo afio.

En relacién con las marcas de fibrica desde el
14 de abril de 1891 se completd con el arreglo de Madrid

. . : R 44
lo relativo a su registro internacional.

‘e) Acuerdo Comercial entre México y Francia de

29 de noviembre de 1951.

Lo mas relevante de dicho acuerdo, se encuentra
en su articulo octavo: "Cada una de las Altas Partes
Contratantes se compromete a tomar las medidas necesa-
rias para garantizar de manera efectiva los prbductos
naturales o fabricados originarios de la otra Parte

Contratante contra la competencia desleal que pueda

44 Rangel Medina, David. ob. cit. P&g. 65.
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existir en las transacclones comercialesg".

£} Evolucidn reciente y tendencias en Latinoa -

..
merica,

La mayoria de las Legislaciones en América
Latina datan de principio o cuarto de siglo por lo cual
las de Haiti, Venezuela y México resultan ser de las

- 46
mas modernas.

Al decir del licenciado Rangel Medina, considera
a la propiedad industrial como el conjunto de derechos
exclusivos para explotar comercial e industrialmente

algunos bienes incorpdreos de la empresa.

Se pueden agrupar en cuatro categorias los

cambios operados en la legislacidn sobre esta materia:

1) Las creaciones nuevas (patentes, certifica-
dos de invencidn, dibujos y modelos indus-

triales, variedades vegetales).

2) sSignos distintivos (marcas de productos, de
servicios, nombre comercial, aviso comercial,

denominaciones de origen).

3) La represidon de la competencia desleal, que

trata de impedir el desvio de la clientela,

45 piario Oficial de 16 de junio de 1954, citado por -
Rangel Medina. ob. cit. p&g. 67.

46 Rangel Medina, David. El Derecho Marcario en América
Latina. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial
y Artistica. Afio IX No. 17 Enero-junio 1971. México.
pég. 10.



mediante: la confusidn de productos [}
servicios o establecimientos o el descrédito

entre los competidores.

4) La tecnologia (el know-how, la asistencia vy

el traspaso de conocimientos).

Quizd algunas categorias sean discutibles, pero

las opiniones mAs modernas asi se expresan.47
f') Comparacidn entre varios paises.
1) BRASIL.

El primer texto legislativo fue el de 1923, le
siguid el Cddigo de la Propiedad Industrial de 1945; en
1967 se aprobd un nuevo C8digo de la Propiedad Industrial,
el cual sufrid reformas dando origen al de 1969, para
presentar por iiltimo el C6digo Modernizado de Propiedad
Indust;ial de 21 de diciembre de 1971.48

2) PERU.

A principios de 1971 entrd en vigor la nueva
legislacidén sobre propiedad industrial, contenida en
el Titulo V del Reglamento de 1la Ley General de

Industrias.49

47 Rangel Medina, David. Revista Mexicana de la Propie-
dad Industrial y Artistica enero-diciembre 1976,
M8xico 13-15 pp. .

48 Rangel Medina, David. Revista Mexicana de la Propie-
dad Industrial y Artistica. Afio IX. No. 17 enero-ju-
nio 1971. ob, cit. 12-14 pp.

49 Rangel Medina, David. ob. cit. 14-17 pp.



3)  COLOMBIA.

Por decreto nlmero 410 de 28 de marzo de 1971 se
cred el nuevo Cddigo de Comercio de Colombia que dedica
todo el titulo segundo del Libro Tercero a la propiedad
industrial gue tuvo su origen en su antiguo proyecto de
ley presentado por el gobierno desde 1958; la ahora ley

entré en vigor el lo. de enero de 1972.
Concretamente, dedica el segundo capitulo a:

a) Definicidn; b) marcas de productos y de
servicios; c¢) marcas colectivas y d) nombres

. ~ 50
comerciales y enseiias.

Asi, el 11 de febrero de 1976 entrd en vigor 1la
Ley de Invenciones y Marcas en México, con lo cual se
sitia dentro de los paises latinoamericanos con legisla

ciones ma@s modernas.

£'') oOtros. paises han realizado reformas aunque
no han llegado a constituir modificaciones-
generales:

1) COLOMBIA.

Mediante decreto de 18 de marzo de 1976, introdu

ce modificaciones referentes a etiquetas y rdtulos de

50 Rangel Medina, bavid. ob, cit. 17-18 pp.



medicamentos y productos alimenticios, asi como propa

ganda de dicha mercancia,
2) COSTA RICA.

Ha sancionado la propaganda desleal reformando

el cdédigo Penal.s2

3) EL SALVADOR.

Establece recurso de apelacidn cdntra resolucio~
nes que causen dafio irreparable en diligencias de nombre
comercial, patentes de invencidn, derechos de autor,
marcas y dem@s distintivos comerciales, a través de

decreto de 29 de abril de 1976.53

4) GUATEMALA.

Ha incluido en el Ccddigo de Comercio reglas so-
bre concepto genérico de competencia desleal y los actos
qhe puedan provocarla, accifn para perseguirla, sus

. . 54
efectos y providencias cautelares,

5) HONDURAS,

Se establece que no se concederin patentes para

composiciones farmacéuticas, medicamentos para uso

51 Rangel Medina, David. Revista Mexicana de la Propie-~
dad Industrial y Artistica. Epero-diciembre 1976,
ob. cit. Pag. 18.

52 Rangel Medina, David. ob. cit. Pag. 18

53 Rangel Medina, David. ob. cit. Pag. 18

54 Rangel Medina, David. ob. cit., Pig. 18.



humano y veterinario, asi como para las substancias
activas empleadas en su proceso y los procedimientos

para su produccidn (decreto de 4 de febrero de 1976).55

6) PARAGUAY.

Se creé la Secretaria Nacional de Tecnologia,
por ley de 29 de julio de 1976 y en Uruguay se estable
cen normas reglamentarias de las patentes de modelos de
utilidad y de disefios industriales, sin perjuicio de
aplicar en lo pertinente las disposiciones de la ley de

Patentes de 1941.56

7) ARGENTINA.

En 1967 redactd un anteproyecto de reformas a
las leyes de propiedad industrial gque incluye las marcas

57
de empresa.
8) CHILE.

Por otra parte en Chile, hasta 1971, alin no se
aprobaba un proyecto de ley que obligara al registro de
marcas para productos alimenticics y preparaciones
farmacéuticas, inscripcién de marcas para distinguir
establecimientos comerciales (para diferenciarlo de la
marca de servicio), usurpacidén de marcas poi su referen

. - . . 5
cia o reproduccidn de anunciaos y publicaciones, 8

55 Rangel Medina, David. ob. cit. P&g. 19
56 Rangel Medina, David. ob. cit. P&g. 19
57 Rangel Medina, David. ob. cit. Pig. 21
58 Rangel Medina, David. ob. cit. Pag. 22.



9) ECUADOR.

En agosto del 67 se nombra una Comisidn Mixta

encargada de redactar un proyecto de ley.59

Los juristas brasilefios CustSdio de Almeida vy
Helio de Ardujo, presentaron en 1965 un proyecto de ley
uniforme sobre propiedad industrial, cuyas innovaciones,

entre otras, sobre marcas son:

Protege las maxcas de servicio mediante su
reglstro; consagra, en base a la reciprocidad 1la
igualdad de loa signos distintivos registrados en el
extranjero con los registros nacionales; 1a expropiacién
de marcas queda restringida a los cascs de seguridad de
la economia nacional; respeta la libertad de los signos
distintivos, pero prevé la posibilidad de obligatoriedad
'en relacién a ciertos productos; considera el uso
anterior con la mejor fuente de adquisicién del derecho;
sefiala como plazo de registro 10 afios, prorrogables
indefinidamente; establece el principio de caducidad
del registro cuando el titular no use la marca por un
pexriodo de dos'aﬁos consecutivos y delega la nulidad de
los registros a la autoridad judicial; hasta 1971 dicho

proyecto no habfa sido aprobado.60

Dos nficleos de integracidn econdmica en América

Latina son:

59 Rangel Medina, David. ob. cit. Pdg. 22

60 Rangel Medina, David. Revista Mexicana de la Propie-
dad Industrial y Artfstica. Afio X, No. 17. ob. cit.
20-21 pp.



- 39 -

1) La =zona de libre comercio, cfeada el 18 de
febrero de 1960 en Montevideo e integrada
por: Argentina, Brasil,. Chile, México,
Paraguay, Perd, Uruguay, Colombia, Ecuador

y Venezuela vy,

2) El mercado comiin centroamericano, originado
en el Tratado General de 1Integracidn Econd-
mica Centroamericana suscrito en Managua el
13 de diciembre de 1960 . por Guatemala, E1
Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica.
Que integran sus esfuerzos mediante dos

pactos: ‘

a) El Convenio Centrcamericano para la brotegc
cidn de la Propiedad Industrial, firmado en 1968 por

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Este convenio reconoce marcas de servicio y mar-
cas ‘colectiyas, condiciona 1la propiedad de la marca
al hecho de su registro; prohibe el registroy empleo de
marcas consistentes en disenos de estampillas, documen-
tos mercantiles, nombre de paises; el término del
registro es de 10 anos, renovable por igual términoindg
finidamente; para que la cesidn y el permiso de usc
produzcan efectos contra terceros es menester la inscrip
cidn; la caducidad serd declarada por la autoridad admi

nistrativa y la nulidad por la autoridad judicial; acoge




la clasificacifn internacional de los productos y de los
servicios del Arreglo de Niza; impone a los estados
contratantes la obligacidn de no suscribir cada uno por
separado, con otros Estados, convenios sobre las
materias gque comprende, a menos gque 1o hagan en

forma conjunta.

Hasta 1971 no habia entrado en vigor porque
sBlo Costa Rica y Nicaragua lo habian ratificado y por
lo menos necesita la ratificacidn de tres paises para
gque eso suceda, con lo cual gquedarfan sin efecto las
leyes internas de cada estado por lo que el Convenio se

convertirfa en texto legal regulador.61
b) E1 Acuerdo de Cartagena.

Con el fin de obtener un mejoramiento en el nivel
de vida de cincuenta y c¢inco millones de habitantes apro
ximadamente, el Grupe Andino, {(integrado por Colombia,
Bolivid, Chile, Ecuador y Perf(l) firmd el Acuerdo de
Cartagena, conveniode integracibn subregional que preten
did promover el desarrollo equilibrado y armdnico de los
paises miembros; acelerar su crecimiento mediante la
integracién econdmica, facilitar su participacidn en el
proceso de integracidn y establecer condiciones favora-
bles para la conversidn de la A.L.A.L.C. {( Asociacidn
Latinoamericana de Libre Comercio) ahora, en un mercado

comiin.

61 Rangel Medina, David. ob. cit. 22 pp.
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El. logro anterior depende de los sigulentes
mecanismos:

1) La armonizacidn de politicas econémicas vy
sociales y la aproximacidn de las legislaciones naciona

les en las materias pertinentes.

2) La programacidn conjunta, la intensificacidn
del proceso e industrializacidn subregional y 1la
ejecucidén de programas sectoriales de desarrollo

industrial.
Est& integrada por:

b') La Comisidn.~ Organo miximo del Acuerdo,
compuesta por un integrante de cada pais miembro, se
encarga de formular la politica general y aprobar las

normas que sean necesarias.

Aprob8 el 31 de diciembre de 1970 el “Régimen
Comiin de Tratamiento a los capitales extranjeros y
sobre marcas, patentes y regalias", gque entrd en vigor

el 30 de junio de 1971.

b'*) La junta.- Constituida por tres miembros

es el 46rgano técnico; presenta a la Comisidn las

proposiciones tendientes al cumplimiento del Acuexdo.
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El régimen comin aprobado por el GCrupo, somete
a riguroso control gubernamental el disfrute del
dereche sobre patentes y marcas, rompiendo el concepto

tradicional de exclusividad sobre ellos.

Concretamente en lo relativo a explotacidn de
marcas tenemos: las licencias de explotacidn; los
contratos sobre las mismas y el derecho al pago de
regalias, estin sujetos a la autorizacién de un
organismo competente del respectivo pails miembro; el
pago de regalias no podré computarse como aporte de
capital; no se autorizard el pago de regalias no se
admitird deduccidn para efectos tributarios cuando la
contribucidn tecnocoldgica intangible sea sumistradaa
una empresa extranjera por su casa matriz o por otra
filial de 1la misma; se establecen gravamenes a los
productos que utilicen marcas de origen extranjero que
den lugar al pago de regalfas; en los contratos de
licencia paré la explotacién de marcas de origen
extranjero no podri estipularse: 1) 1la prohibicibn de
vender en determinados paises los productos elaborados
al amparo de la marca; 2) la obligacibn de utilizar
materias primas, bienes intermedios y equipos sumis
trados por el titulo de 1la marca; 3) la fijacidn de
precios de venta de los productos elaborados al amparo
de 1la marca; 4) la obligacién de utilizar permanente
mente personal suministrado o sefialado por el titular

de la marcay 5) la obligacidén de pagar regalias por
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marcas no utilizadas.

La creacidn de una oficina subregional de
propiedad industrial, facultada para servir de &8rgano
de enlace entre las oficinas internacionales, recopilar
y difyndir informaciones, preparar contratos, tipos de
licencias para el uso de marcas en la subregién, asi
como para asesorar a las oficinas nacionales acerca de
la aplicacidén de las normas comunes que se adoptan en
el Reglamento ( adoptado a los seis meses siguientes de
la entrada en vigor del R&gimen } relativas a signos
registrables, adguisicidn ‘del derecho, clasificacidn de
productos, prioridad, uso, caducidad, duracidn, Yy
negociaciones'con las marcas; sefiala ademds que todos
los contratos sobre licencias para 1la explotacidn de
marcas de origen extranjero, celebrados hasta la fecha
de entrada en vigor del régimen comfin deber&n ser regis

trados ante el organismo nacional competente.62

Con posterioridad, en 1974 mediante la decisién
85, se acordd el "Reglamento para la aplicacidén de las
Normas sobre la Propiedad Industrial", que estipula en
su artfculo 86 la vigencia automitica transcurridos seis
meses de la fecha de aprobacidn de 1la Decisibn, pero
hasta 1976 no se sabfa de la ratificacidn de ninguno de

los paises miembros del Acuerdo de Cartagena.

No todos los Estados Latincamericanos han acep-

62 . Rangel Medina, David. ob. cit. 22-27 pp.



todo el Convenio de Unidén de Paris de 1883, por orden
de su adhesidn se observa: Brasil, 7 de junio de 1884,
Repblica Dominicana, 11 de julio de 1890; Cuba, 17 de
noviembre de 1904; Haiti, lo. de julio de 1958, Argen-
tina, 10 de febrero de 1967; Uruguay, 19 de marzo de

1967.
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CAPITULO II

NATURALEZA JURIDICA DE LA MARCA Y DEL NOMBRE COMERCIAL

A. Teorfas basadas en la divisién clisica de

los derechos.

Algunos autores tratan de enmarcar a la marca y
al nombre comercial dentro de los derechos reales y per
gonales, atribuyé&ndoles los mismos derechos, obligacio-

nes y efectos que a la propiedad comin.

Otrxos los consideraban como derechos de crédito
gsosteniendo que la obraj; el invento, la marca, implica=-
ban un servicio a la sociedad, constituyendo un crédito
privilegiado, 1la proteccidn debido al titular de la

marca.

También el titular tenfa derecho a la marca como
consecuencia directa de 1la propiedad de gque gozaba
sobre los productos que la llevaban; teorfa sostenida
por Rendu, Blanc, Calmels, sin embargo adquirir el

producto no significaba adquirir la marca.

B. Teoria de los derechos intelectuales.
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La teorfa de los derechos intelectuales conside
ra que dentro del derecho, el objeto puede consistir en
acciones, omisiones y productos de la inteligencia del
hombre, con valor patrimonial evidente, dando como
resultade una tercera clasificacidén del derecho, en
derechos reales, personales e intelectuales. Un
exponente de é&sta tecria fue Picquard, aunque se objetd

al aspecto "intelectual” de las marcas.

En realidad es diferente el derecho inmaterial
del intelectual, clasificacidén primera en donde
encuadraria el derecho de marcas por agrupar en &1 todos

los derechos de naturaleza intangible.

A saber, pueden dividirse en: intelectuales y

socicecondmicos. .

a) Intelectuales.- Nacen, segiin lo sefiala Sonia
Mendieta, "... de una idea con valor intrinseco que
apela “a 1la vida espiritwval y mental de los seres

1
humanos".

b) Socioecondémico.~ Su valor principal reside
en la importancia, dentro de 1la vida del hombre,
material que reviste como parte de su ambiente social y

econdémico.

Al decir de la misma autora "... la marca vale

1 Mendienta, Sonia., Naturaleza Jurfdica del Derecho de
Marcas. Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y
Artfstica. Afio IV. No. 7. Enero-junio 1966. México,
Pag. 143.



- 47 -

porque orienta al consumidor hacia los productos de un
negocio y porque su duefio la usa para competir con los

: 2
demis para obtener mis ganancias..."

C. Teoria de los derechos inmateriales.

Joseph Kohler es uno de sus exponentes, para 8l
"... la nocibén del derecho no es mis gque un sentimiento
- en un estado de cultura dado -~ de la justa relacidn

entre el individuo y la cdlectividad".3

Con esa base y con la continua evolucidn del
derecho (visto como fen&meno naturai) se tiende a
proteger el interé&s colectivo e individual, se defienden
tanto 1los derechos c¢lésicos, como los derechos in
materiales, comprendidos en &stos Gltimos los derechos

intelectuales (por su valor econdmico yfmoral).

D. Teoria de los derechos individuales. .

Esta teoria es expuesﬁa por Ramella, quien

divide al derecho en tres categorias.

a) Derechos patrimoniales (ejercidos sobre las

cosas del mundo externo).

2 Mendiéta, Sonia. Op. cit. pag. 143,
3 Mendieta, sonia, Op. cit. p&g. 143.
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b) Derechos de familia, que se ejercen sobre

otras personas, y

¢) Derechos individuales, que se ejercen sobre

las manifestaciones exteriores de la propia personalidad.

Para este autor, en virtud de la individualiza
cidn que se c¢rea, el derecho <confiere la misma
proteccifn a la marca (que individualiza al productor
o al comerciante en relacién con cada uno de sus
prbductos) y al nombre comercial.

Ramella sefiala que los derechos individuales
son derivados del derecho de personalidad y agrega
",.. la naturaleza jurfdica del derecho de individuali-~
zacidn se revela especialmente en que el derecho a la
‘marca no es transmisible bajo . ninguna forma a noc ser
justamente con la transmisidn del establecimiento a que

. 4
se refiere la marca".

-

E. Teorfa de la propiedad inmaterial.

Su expositor es Carnelutti, quien considera dos

tipos de derechos:

a) El derecho de personalidad, ejercido sobre

la propia persona, espiritu y cuerpo, ¥y

4 Mendieta, sonia. Op. cit. plg. 145.
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b) El derecho de propiedad, aplicable sobre las

cosas del mundo exterior.
A su vez este iltimo puede subdividirse en:

b') Derecho de propiedad material, sobre cosas

concretas que satisfacen las necesidades del hombre.

b*') Derecho de propiedad inmaterial, "... que
se refiere a las ideas entendidas como porciones del

pensamiento desprendidas de su fuente".5

Esta (ltima clasificacidn comprende el bien y
el interés, entendida la marca como interés, al cual le
llama derecho a 1la identificacidén, en virtud de ser
energia desprendida de su fuente, manifestada a través
del pensamiento, en fin, asf 1lo considera Carnelutti
porque ",..no satisface ninguna necesidad del hombre
ni es una porcidn individual del mundo exterior sobre
la cual pueda ejercitarse el goce del hombre...”s, y si
como interés ya "... que es una posicién favorable que
permite un mejor disfrute de un bien, en cuanto asegura

la exclusividad de goce".7

Ferrara considera que si la marca no es un bien
en si{ por no satisfacer una necesidad directamente, si
sirve para alcanzar satisfactores, 1la considera como

" .. un bien instrumental que tiene como caracteristica

5 citado por Sonia Mendiata, Op. cit. pdg. 146
6 Mendieta, Sonia. Op. cit. pig. 150,
7 Mendieta, Sonia. Op. cit, pag. 150,
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distintiva exactamente el servir para la mejor utiliza-~
cidn de un bien. He aqui el <caso de la marca, gque de
por sI no satisface ninguna necesidad, pero que en
cambio sirve para el mejor uso del bien que es la

hacienda..."8

Sobre el particular, la autora Sonia Mendieta
sefiala que la marca forma parte de la hacienda, pero no
la distingue, la distingue con los productos y servicios
de ella, el nombre, el nombre comercial es el destinado
a diferenciarla. Para ella existe la marca como bien
intelectual o idea si refine las siguientes caracterig
ticas: originalidad, especialidad, uso, legalidad,
creindose con ello un bien intelectual o bien sccioeco-
némico protegido por la ley, en virtud de la funcién

distintiva del signo.

En razdn de lo anterior afirma que: "... el
derecho sobre la marca no existe, sino mis bien lo que
existe es un derecho sobre la funcidn distintiva de un

signo..."9

El profesor Emilio Langle y Rubio explica la
naturaleza juridica de la marca en relacién con el
Estatuto de la Propiedad 1Industrial y el Tribunal

Superior Espafiol de la siguiente manera:

",.. derecho de propiedad sui generis ... pues

8 Mendieta, Sonia. Op. cit., pdg. 150,
9 Mendieta, Sonia. Op. cit. plg. 156.
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expresa que las diversas modalidades reguladas por @&l
son transferibles por todos los medios que el derecho
reconoce, si bien las transmisiones no surten efectos
respecto a terceros mientras no se acredite en el
. registro con un documento fehaciente (artIculo 31) asi
como sienta el ‘mencionado principio de exclusividad
(artfculo 123). Segfin el Tribunal Superior pertenece a
la categoria de 1los derechos inmateriales y es un
derecho absoluto o de exclusién que confiere al titular

un poder definido por acciones de tipo diverso..."lo

F. Nacimiento del Derecho sobre la marca.

Existen dos formas de exteriorizar la marca:

a) Mediante la utilizacifn real de la misma

en los productos, o

b) A través de la solicitud de inscripeidn

en el Registro.

La marca presupone una creacidén del espiritu
humano, situacidén indudable al idearse un nuevo vocablo
o signo gréfico para designar un determinado producto,
que se manifiesta al dar al vocablo un significado

nuevo.

En virtud del actual desarrollo econémico y de

10 Ccitado por Carlos Ferndndez-Novoa. El nacimiento -
del derecho sobre la marca. Revista de Derecho Mer-
cantil. XLII. Ne. 102. Octubre-diciembre. 1966. pég.

802.
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la constante y creciente utilizacidn de medios de
publicidad y difusidén han originado que la proteccidn a
la marca no sea un accesorio del comercio y de la
industria, desarrollando el auge de las marcas de

servicios, asi se desprende del articulo primero,

niimero seqgundo de la Revisidén de Lisboa (1958) del
Convenio de Unidn de Parfs "... la proteccidn de la
propiedad industrial tiene por objeto... las marcas de

: . . 11
fdbrica o de comercio, las marcas de servicios..."

De @éstas dos formas de exteriorizacidn se
desprenden los dos principios fundamentales en los
cuales se basan los diferentes sistemas adoptados en el
mundo; wuna pugna por el principio de prioridad en el

uso, el otro, por el principio de prioridad registral.

Reconocidos autores confirman tales hechos, asi
Ferrara Jr. expresa gque "... nace el derecho a la marca
en virtud de su creacidn, gque puede manifestarse bien
con e} uso efectivo... o en la presentacién de la
solicitud encaminada a obtener el certificado, ya que es -
innegable que a virtud de tales actos la marca se obje=-

: - 12
tiza, separandose de su autor..."

Roubier lo apoya al decir que "...la adquisicidn

fundada sobre el uso y la adquisicidn fundada sobre 1la

- . . "1
inscripcidén del signo en el registro... 3

11 Fernandez Novoa Carlos. Ob. cit. p&g. 188
12 Ferndndez Novoa Carlos. Ob. cit. pag. 189

13 Fernindez Novoa Carlos. Ob. cit. p&g. 189
. ’-—>
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No obstante la aceptacidn que tienen los siste-
mas puros, el mixto tambi&n tiene sus partidarios, asfi,

pueden sefialarse como ejemplos de cada uno de ellos:

a) Prioridad en uso.,- Sistema franc&s (Ley de
31 de diciembre de 1964).

b) Prioridad registral.- Legislacidn alemana.

¢) Sistema mixto,- Ley italiana sobre marcas de
1942,

1.~ Sistema francés tradicional,

A pesar de no decir nada al respecto la ley
francesa de marcas de 1857, autores y juzgadores
optaron por aceptar que el derecho a la marca correspon
dfa al primer ocupante; atribuyendo sélo un valor

declarativo a la inscricidén registral y no constitutivo.

Operaba la teoria anterior cuando se presentaba
un conflicto entre el primer usuaric y el posterior
titular registral, favoreciendo siempre 1la ley al
primero; de tal manera que la inscripcién de la marca
no conferfa ninglin derecho eficaz sino f{nicamente
sefialaba una presuncidén de propiedad destruible con

prueba de uso anterior.

S8lo s8se presenta un caso en el cual el derecho
registral posee valor constitutivo, y es cuando no

existe oposicibén fundada en el uso anterior de la marca.
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Tal teoria se establecid en 1888 por el Tribunal
de Riem y posteriormente fue confirmada por el Tribunal

de Casacibn.

No obstante la diferencia atribuida a estos
derechos, la superioridad de ellos y de las facultades
correspondientes se asignan a la marca registrada que
pueda hacer wvaler tanto acciones civiles c¢omo penales,
por ejemplo, la accifn de wusurpacidn sin necesidad de
demostrar dafio o dolo en todo el terrirorio nacicenal;
en cambio el poseedor de una marca no registrada sélo
tiene la accidn de competencia ilicita,; que podrd hacer
valer finicamente si se prueban los dafios y perjuicios
sufridos exclusivamente en aquella =zona geogrdfica en

la que efectivamente se utiliza.

La postura del actual sistema francés es
distinta, como se desprende del articulo cuarto de la
ley sobre marcas de f8brica, de comercio o de servicio
de 31 'de diciembre de 1964, que entrd en vigor el 1lo.
de agosto de 1965, al admitir el sistema de principio
registral “"Articulo 4.~ La propiedad de las marcas se
adquiere, por el primer depdsito, vilidamente efectuado
de conformidad con las disposiciones de la presente ley
y de 1los ldecretos expedidos para su aplicacidn, que
determinan las modalidades y condiciones de dicho
depdsito, asi como los actos o pagos de derechos que

asegura en existencia.



Sin embargo, el titular de la marca anteriormen
te conocida en el sentido del Artfculo 6 bis del conve-
nio de Paris para la proteccidn de la propiedad indus--
trial puede reclamar la anulacidn del depdsito de una
marca susceptible de crear una confugidn con la suya.
Esta accidn no puede ser intentada después de la expira
cién de un plazo de cinco afios, a contar de la fecha del
depbsito cuandoc &ste se ha realizado de buena fe.

Sin perjuicio de las disposiciones transitorias
previstas en los articulos 35 y 36, el simple uso a
titulo de marca de uno de los signos mencionados enel

4
articulo lo. no confiere ningin derecho al usuario..."1

La fecha legal del depdsito se establece en el
articulo 8 que dice "...Articulo 8.- El registrxo y la
publicidad de la marca, vAlidamente depositada, se
efectiia por el Instituto Nacional de la Propiedad Indus

. trial. La fecha legal del registro es la del depdsito.

La denegacibn de depdsito por aplicacidén de las
disposiciones del articulo 3 o por irregularidad material
o por falta de pagos de derechos se dictari por el fun-

. : . . 15
cionario encargado de la propiedad industrial...”

2.~ Sistema alemé&n.

14 Ley sobre marcas de fibrica de comercio o de servicio
de 31 de diciembre de 1964. Revista Mexicana de la -
Propiedad Industrial y Artistica., Afio III, No. 6. Ju-
lic-diciembre. México. 1965, pdg. 401.

15 Ley sobre marcas de fibrica de comercio o de servicio
de 31 de diciembre de 1964. Revista Mexicana de la -
Propiedad Industrial y Artistica, Afic III. No. 6. Ju-
lio~diciembre. México. 1965, pag, 401.



El nacimiento del derecho sobre la marca se

subordina a la inscripcidén del signo en el registro.

La inscripcidén en el registro legitima al
titular para usarla de manera exclusiva impidiendo que
otros empresarios la implanten para designar con ella

sus mercancias.

Sin embargo la ley alemana de marcas ",.. reco-
noce dos grupos de signos distintivos cada uno de los
cuales descansa Jjuridicamente sobre un distinto fun
damento. A saber, la marca registrada, que se
protege por virtud de la correspondiente inscripcidn; y
la Ausstatung que al margen de cualquier inscripcién se
protege cuando ha logrado imponerse en ciertos sectores
de trafiho como "signo indicador de due ciertas

: 16
mercancias procedan de una determinada empresa.,."

También se observa en &sta legislacidn que 1la
proteccidn juridica brindada a la marca no registrada
& Ausstatunges inicamente. en la 2zona en la cual se

utiliza y en tanto es efectivamente empleada.

A pesar de la similitud con el sistema francés,
el elemento esencial para brindar tal proteccidn a la
marca no registrada alemana, es 1la notoriedad en el
triafico, o sea, que haya tenido €xito dentro del

piblico consumidor, siendo ésta proteccidn un premio al

16 Fernindez-Novoa, Carlos. Op. cit. pdg. 198.



empresario gue ha cimentado 1la buena fama del signo

distintivo.

Los dos grupos han originado conflicto en la ley,
resolviéndose en un principio por la prioridad-

registral; después se les atribuyd idéntico rango.

La posicidn moderna indica "...que una Ausstatung
puede prevalecer sobre una marca anteriormente registra
da cuando el titular registral de 1la marca no ha
adoptado medidas defensivas frente a 1la creciente
imposicidn de la Ausstatung en el tra&fico econdmico. Es
asimismo posible la hipStesis inversa: una marca
posteriormente registrada puede prevalecer sobre una
Ausstatung anterior si el titular de esta ha permanecido
indefenso ante la penetracidn progresiva de la marca

reglistrada en el mercado...“17

Broseta Pont opina, en cuanto a la transmisién
del signo, que s8lo puede transmitirse con la empresa

dentro de éste sistema.l8

3.- ©sistema italiano.

. La Ley de Marcas de 1868 no aclaraba nada sobre
el nacimiento del derecho de la marca, pero la mayoria

de los autores y la jurisprudencia trataron de proteger

17 Fernidndez~-Novoa, Carlos. Op. cit. pdgs. 203 y 204.

18 Broseta Pont, Manuel. Manual de Derecho Mercantil.
3a. ed. 1977 Reimpresidén 1978. Ed. Tecnos. Madrid,
1978. pag. 121.



la marca usada pero no registrada.

Difiere de &sta opinidén Auletta, cuando ".,.
contestaba negativamente funddndose en que los artficulos
lo, 7 y 10 de la Ley de 1868 subordinan a la inscripcién

registral el nacimiento de derecho de exclusiva..."19

Musatti se contrapone a esta idea al declarar -
que corresponde al creador la propiedad de una marca de

fibrica, aunque haya omitido la inscripcifn registral.

Segin Navarrini, el espiritu de la ley era la
proteccidn completa de la marca aunque &1, en favor de
los signos no registrados pero si usados, argumentaba
que no podian negdrsele derechos en virtud del principio
general gque impide que otros se apropien de los

resultados del trabajo personal.

La presuncidén de 1la ley sobre la prioridad

registral se basa en la buena fe de su titular.

Carnelutti, sostiene que por analogia debe
extenderse la proteccifén juridica del r&tule y del
nombre comercial a la marca no registrada, siendo su
dmbito de proteccidn la zona de competencia efectiva,
gozando por &l de una exclusividad absoluta la marca

registrada.20

19 Citado por Fernindez-Novoa, Carlos.Op. cit. plg. 205.
20 Citado por Fernandez-Novoa, Carlos.Op. cit., pdg. 206.
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Ferndndez-Novoa opina sobre 1la exclusividad
absoluta, citada por Carnelutti, gque ésta solo recae
sobre la marca renombrada, cuya caracteristica es la
oponibilidad por parte de su titular respecto de
cualquier clase de mercancfa, aunque sea diferente de

aguella en la cual se inscribié.21

Tanto el c6digo Civil italiano de 1942 como la ley
especial sobre marcas de 21 de junio de 1942 del mismo pais,
no resuelﬁen el conflicto, inclindndose las opinionesen
favor del principio dg la insecripecidn registral

otorgfndole carfcter constitutivo.

La proteccidn juridica otorgada a la marca no
registrada s6lo es en relacifn a las normas de competen-
cia ilfeita.

Para Ferrara "...es, pues, el registro un medio
para hacer pGblico el derecho a la marca, para conservar
y reforzar su defensa y para gozar de las demis ventajas
que la ley concede. Se trata de una especie de armadura

mis sS8lida y m8s compleja que protege la marca..."22

A pesar de lo anterior, la inscripcon registral
de una marca no invalida el derecho llamado de "pre-uso"
de una marca no registrada, pero si usada con una
notoriedad local, pudiendo alegar su usuario, con

posterioridad a este registro la proteccidén y el no uso

21 citado por Fernindez-Novoa, Carlos. Op. cit. pdg. 207.
22 citado por Fernfindez-Novoa, Carlos, Op. cit. pdg. 210.
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de la marca registrada dentro del territorio geogrdfica

mente hablando, que le proporciona su derecho,

Si bien es cierto que la notoriedad general no
impide la expedicidn del certificado registral de 1la
marca solicitada, bien puede el empresario impugnar

éste y salir triunfante,

De -ahi, deriva 1la figura quiz& mas relevante
del derecho italiano: 1a convalidacidn o consolidacidn
de la marca registrada una vez gque ha transcurrido

cierto tiempo desde la inscripcidn,

El articulo 48 de la Ley especial de 1942,
seflala que si la marca ha sido utilizada pacificamente,
de buena fe, durante 5 anos no puede ser impugnada por
quienes ostenten un signo semejante que haya alcanzado

notoriedad general.

Esto a fin de proteger al titular de los
usuarios de mala fe gue pretendan aprovechar el buen
nombre del signo registrado.

En cuanto a la transmisidn de la marca, Broseta

. P s s 23
Pont opina que sdlo puede transmitirse con la empresa.

4,~- Sistema espanol.

23 Broseta Pont, Manuel. Op. cit. pdg. 125.
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Se puede hablar dentxo del sistema espafiol de

dos etapas:

a) Desde 1850 hasta la ley de 16 de mayo de 1902

"b) 'Desde 1902 hasta el Real-Decreto-Ley de 26 de
julio de 1929.

a) En la primera etapa se dota al principio
de inscripcidn registral de efectos atributivos o cons-
titutivos: "...s6lc se considera marca en uso para los
efectog del presente decreto aquella de cuya existencia

se haya obtenido el correspondiente certificado...“24

Aunqgue el articulo 50. dejaba ver la posibili-

dad de la adquisicién de la marca por prioridad de uso.

b) La segunda etapa contempla el sistema de
adquisicidn de la marca por prioridad en el uso, E1
articulo 30 de la Ley de propiedad industrial de 16 de
mayo de 1902, contempla en su primer pirrafo la necesi-
dad de haber obtenido el certificado tftulo de inscrip-
cién en el registro para adquirir la propiedad, pero
sefialando en su pidrrafo segundo "...el certificado tf
tulo a que el pdrrafo procedente se refiere, constituye
una presuncién juris tantum de propiedad. El dominio de
la marca prescribirid a 1los tres afios de posesidn no

interrumpidos con buena f& y justo tItulo..."25

24 Articulo 90. Real~Decreto de 20 de noviembre de 1950.
Citado por Fernindez-Novoa, Carlos, Op. cit. pig. 217
25 citado por Fernfndez-Novoa, Carles. Op. cit. pag. 219
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El texto espaniol de 26 de julio de 1929 defiende
al principio de la inscripcidn registral, asf lo afirman
Garrigues, Vicente y Gelld y Uria, quien expres6:
"...la obligacidn de registrar las marcas atribuye o
confiere a dicho registro efectos constitutivos; el uso
de marcas no registradas no est8 protegido y no podré
servir de fundamento para impugnar el registre concedido
en favor de gquien, afin sin uso, haya conseguido 1la
prioridad registral de la marca creada y usada por

c:vtro..."z6

Sin embargo, este derecho cuenta con la convali-
dacién o «consolidacién de la marca registrada, a los
tres afios de efectuado el registro y de su explotacidn
no interrumpida o de su quieta y pacifica posesidn con
buena fe y justo titulo. (Citado por el artficulo 14
del Estatuto de la Propiedad Industrial).27

El derecho procesal conferido al usuario de la
marca no registrada consiste en impugnar la nulidad del
registro y una vez declarada ésta,solicitar el registro

de esa marca.

Es fundamental para lo anterior actuar de buena
fe y el transcurso de tres afios a partir de la fecha de
publicacidén de la cancelacidén de la marca en el Boletin

Oficial de la Propiedad Industrial.

26 Citado por Fernandez~Novoa, Carlos, Op. cit. pig. 222
27 Citado por Fernindez-Novoa, Carles. Op. cit. pig. 222
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El maestro Manuel Broseta Pont, opina sobre los
signos distintivos -marcas, nombre comercial, r&tulo-,
que son bienes inmateriales, porque son cfeaciones
intelectuales que conceden a su titular un derecho de

uso exclusivo y excluyente oponible erga—omnes.28

bDichos signos distintivos consolidan la cliente

la de la empresa.

Cuatro son las caracterfisticas fundamentales

presentes en ellos:

d) Novedad.- El signo usado debe ser diferente

de los usados anteriormente.

b} veracidad.~- No debe inducir a error o engaiio,

sino que debe hacerse conforme a la ley.

c) Accesoriedad.-En el derecho espaifiol, se opina
que el signo distintivo no deberfia transmitirse indepen
dientemente de la empresa misma, pero opinamos que &sto
no es posible en todos los casos, verbi gracia: con la

marca, que si puede transmitirse independientemente.

d) Especialidad.= Son exclusivos tanto en el
gé€nero en donde se ejerce {nombre comercial) como en el

producto que designa (marca).

28 Broseta Pont, Manuel. Op. cit. pig. 121.
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El1 mismo autor, Manuel Broseta, sefiala que el
derecho espafiol se inclina por el principio de la prio-
ridad de uso y no por la registral cuando dice: "... la
inscripcidén, por si sola, no produce efectos constitu-
tivos, aidn cuando constituya un presupuesto para la més
perfecta proteccidn del signo inscrite, y sirva para
reconocer la existencia y crear la presuncidn "iuris
tantum' de propiedad en favor de guien la ha obtenido
...Pero el dato esencial para el nacimiento y la
adquisicidén del derecho al signo distintivo parece ser,
sin embargo, la prioridad en la creacién y en el uso y
la no inscripcién en el Registro, gque (aunque obligato-
ria, por ejemplo, para la marca...) no tiene caricter
constitutive y se otorga siempre sin perjuicio de
tercero ...Asi lo ha reconocide para las marcas la

sentencia de 27 de octubre de 1966“.29

El titular de wun signo anteriormente usado
tiene derecho a usar el signo en forma exclusiva y porlo
tanto h oponerse a la concesidn e inscripcibn del signo
creado con posterioridad y que sea idé&ntico al suyo, .a
través de la accidn reinvindicatoria, o bien, puede
ejercitar la accién de nulidad para impugnar la

inscripcién del signo creado después.

Cuenta con el plazo de tres afios a partir de la
inscripcidn y explotacidn para ejercitarlo, despué&s de

ese plazo se habri consolidado el derecho del titular

29 Broseta Pont, Manuel, Op. cit. pigs. 122 y 123.
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registral y va no podrid oponerse més.3°

En cuanto a 1la proteccidn juridica, Broseta
Pont dice que enel derecho espafiol se otorga una mayor
proteccidn al titular registral por tener los siguien-
tes derechos fundamentales: "...a usar de forma exclusi
va y excluyente el signo; a oponerse al posterior uso o
registro de un signo idéntico o semejante al propioc
registrado, pudiendo proceder contra quien 1lo haga en
via civil, administrativa y penal ...y exigir si lo
desea la reparacidn de los dafios y perjuicios que le

hubieren sido causados..."31

La transmisidén de los signos distintivos opera
tanto "inter vivos" como "mortis causa", pero noc surte
efectos contra terceros mientras no se‘registre, aungue
tal inscripcifén no sea constitutiva; se recomienda
hacer la transmisién en escritura pfiblica ya que la ley

exige se haga mediante documento fehaciente.

El derecho espafiol al no especificar si la
transmisidén del signo debe operar conjuntamente con la
empresa, deja la posibilidad abierta de que sea inde-

pendientemente.

G. Teorias sobre el nombre comercial.

30 Broseta Pont, Manuel. Op. cit, pag. 123.
31 Broseta Pont, Manuel. Op. cit. pdg. 124,



El nombre comercial sirve para designar vy
distinguir al empresario individual o social de sus
competidores y para "...suscribir los documentos de las
transacciones mercantiles ...que aquellos realicen para

la explotacidn de su actividad econémica..."32

En base a sus funciones el comerciante debe
inscribirse en el registro mercantil, para dar publici-

dad a su nombre.
Existen tres tipos de nombres comerciales.

a) del empresario individual,
b) de la razdén soclal de las sociedades; y

¢) de la denominacidén de las sociedades.

El nombre del empresario individual puede ser
igual al nombre civil; sdlo cuando se haya adguirido 1la
empresa con el nombre, éste ser3d derivado.

.

Puede transmitirse Yinter vivos* © ‘'mortis
causa', siempre y cuando den su consentimiento tanto el
transmitentecomo el adquirente y se inscriba en el

registro de la propiedad industrial si es 'inter vivos'.

'Mortis causa' puede transmitirse siempre y
cuando el de cujus no deje negativa expresa en la

disposicién testamentaria.

32 Broseta Pont, Manuel. Op, cit. pag. 125,
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Para Emilioc Langle y Rubio el nombre comercial
desempefia dos funciones primordiales a saber; primero
como identificacidn y segundo como manifestacién de la
personalidad juridica en la vida de los negocios, en
virtud de los derechos y obligaciones que adquiere,

aspecto gue suele llamarse ’'nombre~firma' o 'firma‘.

Este filtimo punto debe diferenciarse como
institucién requladora del derecho mercantil y como
"...signo identificador de 1la empresa ante la masa
anénima de la clientela... estd destinado a orientar,
conservar y aumentar la ciientela, a servir de defensa

contra la competencia'ilicita...'33

Desde &ste punto de vista corresponde al derecho
de propiedad industrial y para asegurar el derecho

exclusivo de uso,

Otra funcién del nombre comercial es 1la de

crear vinculos juridicos.

"La tesis tradicional latina subraya el carflcter
personal del nombre, por entender gque designa a un
sujeto que ejerce la industria comercial y no a un
objeto o «c¢osa que el derecho no puede personificar
...tiene en la esfera mercantil mayor 4importancia
econSmica que en lo «c¢ivil, md3s no por eso ha de

negarse que es un sello de la personalidad".34

33 Langle y Rubio, Emilio. Manual de Derecho Mercantil
Espafiol. Tomo X. Bosch Casa Ed. Barcelona 1950. 784
785 pp.

34 Langle y Rubio, Emilio. Op. cit. pdg. 786,



Su desarrollo es armdnico y posee tanto valor

econdmico como moral y juridico.

En Espafa, el Estatuto de la Propiedad Indus
trial de 30 de abril de 1930, 1lo define al expresar:
",..se consideran como tales los nombres de las personas
y las razones y denominaciones sociales, aungue estén
constituldas por iniciales, gque sean los propios de los
individuos, sociedades o entidades de todas las clases
que se dediquen al ejercicio de una profesidén o al del

comercio o industria en cualquiera de sus manifestacio-

nes..."35
Se observa en el derecho espafiol clerta
duplicidad al aceptar dos registros: uno, mercantil,

cuya finalidad es proteger los intereses de terceros y
otro, de propiedad industrial otorgada sin perjuicio de
tercero y en el cual se reconoce propietario al titular

del nombre inscrito,.

-

Hay dos teorias principales y antagfnicas que
tratan de explicar la naturaleza juridica del nombre

comercial:
a) Teoria del derecho real de propiedad.

Expuesta por VvVidari, Franchi, Calamandrei y

Planiocl entre otros.

35 Langle y Rubio, Emilio. Op. cit. pdg. 789.



b) Teoria del derecho personal.

Sus exponentes Blunstchli, Klostermann,

Gierke, Rocco y Brunetti.

Sin embargo, para algunos autores esta antagenia
de corrientes presenta aspectos anflogos como "...el
'ius prohibendi' y, por lo tanto, siendo defendido al

par del dominio..."36

Por no recaer en una cosa material el objeto,
la idea del derecho inmaterial ha tenido gran acogida,
Cosack 1la presenta como el derecho absolpto sobre un
bien incorpdreo; Kholer concluyé que "...ampara la ley
al titular de éste derecho porgue en nuestro estado de
cultura, es socialmente conveniente respetarle. Son
concurrentes, en este punto, el bien plblico y el

privado, el interés colective y el individual".37

+ La teorfa del profesor Magri ha venido a
esclarecer la funcidén del nombre comercial en cuanto a

si designa la persona del comerciante o de la empresa.

Para él1 existe una nocidn subjetiva y otra

objetiva:

a) Subjetiva.~ Como elemento esencial de la

36 Langle y Rubio, Emilio. Op. c¢it. pdg. 791,
37 Langle y Rubio, Emilio. Op. cit. pég. 791,
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personalidad, identificado con la persona del comercian
te, su firma, su nombre patronfmico en relacién con un

patrimonio.

Coincide con Magri el profesor Mossa, cuando
dijo en su Tratado del Nuevo Derecho Comercial: "El
nombre (ditta) es, en verdad, una parte, Yy parte
preciosa, de la empresa que pasa con ella, peroces
también un signo de personalidad gque ha c¢reado 1la
empresa. La personalidad tiene sus existencias, que
deben armonizarse con las de la patrimonialidad, cuando
el nombre esti en poder dé su creador y cuando pasa a
otroe. Tambi&n a lo largo del tiempo, cuando ha pasado

38
a otros y otros sucesores afin."

b) oObjetiva.~ Tiene wvalor separado de 1la
persoha; es algo exterior, representa un concepto

econbémico.

Al respecto Vivante opina "... el derecho
exclusivo al uso del propio nombre ...es un derecho
inherente a la personay, como ocurre con &sta, no puede
ser enajenado, abandonado, prescrito o expropiado. Por
el hecho de gque también se use para diferenciar a una
empresa de otra, suelen involucrarse sus funciones; mis
el significado esencial del nombre consiste en identifi

car a un comerclante, reflejando una personalidad, un

38 Langle y Rubio, Emilio. Op. cit. p&g. 792.
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sujeto de relaciones jurfdicas...
El comerciante individual tiene derecho a usar
su nombre patronimico como nombre comercial, en Espaiia,

se identifica con la personalidad juridica del sujeto.

¥, ..El cédigo fedéral suizo de las obligaciones
contiene una disposicidn muy anfloga: dice que debe
adoptar como elemento esencial de la razbén del comercio
su nombre de familié, con o sin nombre de pila, y que
no deben comprender adicidn por la que pueda presumirse

la existencia de una socieaad."40

Del derecho espaiiol se concluye gque el nombre
comercial es el mismo que el nombre civil por tratarse
del mismo sujeto jurfdico; la confusidén se di con los
hombnimos, de los cuales el primero tiene prioridad y
los subsecuentes tendrdn gque usar algfin nombre de pila

o sefia particular para no confundirse.

La teoxia anterior se denomina sistema de
personalidad, su transmisién opera por sucesifn y es
adoptada por los paises latinos, excepto 1Italia y no

puede usarse sin expresar tal condicién.

Dentro del sistema de patrimonializacién -~

(v. gr. Alemania) guien adquiera un negocio comercial

39 Langle y Rubioc, Emilio, Op. cit. plg. 792.
40 Langle y Rubio, Emilio, Op. cit. p&g. 793.



puede <continuarleo bajo la antigua firma, con o sin

expresién de la causa de transmisién.

La teoria antes indicada es desaprobada por
Emilio Langle y Rubio, cuando expresa Y Debe
proscribirse radicalmente ... que nadie adquiera por
contrato la facultad de asumir el nombre, la firma y el
ejercihcio de una explotacidén mercantil como si fuese el
vendedor misme, o sea, sin titularse sucesor del
vendedor. La patrimonializacién absoluta del nombre,
su objetivacidn llevada hasta ese limite, desconoce
totalmente los fueros de la personalidad, anula por

completo al cedente y lesiona intereses pﬁblicos..."41

La teorfa personalista acepta dos posibilidades
para que el nombre se desvincule de la persona y pueda

usarlo un cesionario con:
a) autorizacidén del predecesor; y
k) publicidad del hecho.

"En la transmisidén de una empresa o estableci-
miento se comprenderd el derecho de usc exclusivo del

. R 42
nombre comercial, salvo estipulacifn en contrario",

"gl derecho de uso exclusive de un nombre

41 Langle y Rubio, Emilio. Op. cit. pig. 795.
42 Art. 185 Ley de Invenciones y Marcas. 5a. ed., Ed.
Andrade 1974, México.
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comercial, terminard cuando deje de usarse dentro de un
afio consecutivo o un aho después de que la empresa o
establecimiento que <¢{lLstingue haya desaparecido"43,
seglin lo sefiala el artfculo 186 de la Ley de Invencio-

nes y Marcas Mexicana.

H. Definicifn de marca y sus diferentes clases

Marca es un signo distintivo de la empresa que
diferencia un producto de otro, o bien, un servicioc de
otro diferente, Existen .distintos tipos de marcas: de
fébrica o comercio, de servicios, colectivas y de alto

renombre.

Para el doctor Eugenio C.A. Sarrabayrouse, la
marca de comercio o de fibrica, en la acepcidn gramati=-
cal castellana significa "... accibén de marca. Senal
hecha en una persona, animal o cosa para distinguirla
de otra o denotar calidad. Distintivo que el fabrican-

4
te pone a sus productos®, 4

Juridicamente podemos entenderlo como ",..sefial
o distintivo que ponen los comerciantes o industriales,
¢ igualmente 1los agricultores, a sus productos para
identificar la procedencia de los mismos y diferenciar

los de otros..."45

43 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit.
44 Sarrabayrouse, Eugenio.
45 Sarrabayrouse, Eugenioc. Op. cit. 21 pp.



- 74 -

A nuestrce entender habrfa que agregar a
prestadores de servicios, no comerciantes en la

enumeracién que se hace en esa definicidn.

"...la marca es el simbolo que identifica en la
universalidad del mercado 1la cualidad y circunstancias
diferenciales de 1las distintas mercancias que a 81
convergen en pendular movimiénto de oferta y de
manda..."46

También en esta definicidén debe incluirse no

sBlo "mercancias" sino servicios,
Existen tres sistemas en materia registral:

a) Atributivo.- Aquél que atribuye la

'propiedad®’ a quien primero solicita el registro.

b) Declarativo.- Aquél gque declara la

‘propiedad' a favor de quien primero 1a ha wusado, vy

¢) Un posible sistema mixto, como va se ha

indicado.

"El registro serd, llegadec el caso, una prueba
mas del wuso de la marca; pero nunca la omisibn de la
inscripcién puede permitir el exceso de afirmar que su

falta en manera alguna puede ser suplida por el empleo

46 Sarrabayrouse, Eugenio{ Op. cit. 21 pp.
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anterior, ya que este no acredita 1la existencia de
tal derecho. La funcibén del registro serd tanto la
garantia tanto para el creador intelectual, en concepto

de titular, como para los terceros".47

Marca de servicio.

El concepto de marca de servicio aparecid por
primera wvez  en 1932, en un proyecto legislativo
norteamericano y después el 5 de julio de 1946 en la

ley llamada Lanham Act.

*.,.. marca de servicio se considera el signo
utilizade para distinguir no un producto, sino los
saxvicios prestados por una empresa de los prestados

pbr otras empresas".48

Oportuno es recordar 1la diferencia entre
producto y servicio, el primero es un objeto material
suéceptible de circular en el mercado, y servicio,
el hecho de proporcionar algfin trabajo o llevar a cabo
clerta actividad de las empresas éue no se traduce en

elaborar productos ni venderlos.

El elemento principal de este objeto inmaterial,

es que la empresa lo proporcione con un fin lucrativo

47 Sarrabayrouse, Eugenio. Op. cit. 22 pp.

48 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artis
tica. Afio IX. No. 18, Julio~diciembre. 1971, México
171 pp.
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dirigido a la clientela., Es obvio que lo de “inmate-
rial" no debe entenderse como algo que no se manifieste
al mundo real exterior, pues ninguna obra intelectual,
por ejemplo, podria existir para el derecho sin
manifestarse al menos, por medio de palabras, sonidos y

otros signos externos.
Existen dos tipos de marcas de servicio:

1) Aquéllas que ofrecen el wuso temporal de
ciertas cosas (aplicadas sobre el producto), por
ejemplo: alquiler de vajillas, lavanderfa, etcétera. Se

encuentran en estrecha relacidn con el producto.

2) Aquéllas gue no guardan relacién directa ni
indirecta con un producto, no se relacionan con objetos
materiales {publicidad). Fue a partir de 1954 cuando
se propuso regular y asegurar la proteccién de la marca
de servicio, durante el Congreso de Bruselas; el 31 de
octubre de 1958, en Lisboa, se reconocieron las marcas

de servicio pero no se obligd a su registro.

"Los paises de la Uni6n se comprometen a
proteger las marcas de Servicio. No estdn obligados a

; 49
prever el registro de estas marcas".

Algunos paises han protegido de manera expresa

a las marcas de servicio: Alemania Federal, Argelia,

49 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artis-
tica. Afio IX. No. 18. Julio-diciembre. 1971. M&xico.

175 PP.
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Brasil, Bulgarfa, Canadd, Colombia, Corea, Finlandia,
Francia, Haitf, 1Israel, Italia,, Ménaco, Noruega,
Suecia, Unién de Repiliblicas Soclalistas Soviéticas,

Uruguay, Yugoslavia y México.

En México, hasta 1971, el departamento de
marcas se habfa negado a registrarlas, porque la
anterior ley de Propiedad Industrial. y su reglamento no
las contemplaban; 1la registrabilidad era exclusiva de
marcas tendientes a diferenciar objetos tangibles y que

el Convenio de Parfs no obligaba a su registro.

Ni los ‘Tribunales Colegiados ni la Suprema
Corte de Justicia de la Nacidn habfan unificado crite
rios, la tesis del Segundoe Tribunal Colegiado en
materia administrativa del primer circuito, sostenifa la
registrabilidad de ias marcas de servicio, porque si
bien es clerto gue la ley no regula su registro tampoco
lo prohibe y la proteccién realmente serda eficaz a

través del registro.

Mascarefias define a la marca de servicio como
", .. un signo empleado para distinguir los servicios
prestados por una empresa de los servicios prestados
por otras empresas y, también p&ra distinguir los dife-

< s 50
rentes servicios prestados por una misma empresa".

Igualmente opina que no habr& servicio si no

50 Revista de la facultad de derecho No. 18. 1959. Méx.
pég.. 39.
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hay prestacién con fin lucrativo de una empresa a una

clientela.

La finalidad de 1la marca de servicio es
distinguir los servicios prestados por una empresa
determinada de los servicios prestados por otras

empresas,

Para mejor comprensién de lo que es el servicio,

se tienen los siguientes tipos:

1) Los que por su naturaleza permite

distinguirlos de marcas (radioc, T.V.)

2) Los que se distinguen mediante 1los

medios utilizados (ferrocarriles, etc.)

3) Los que permiten distinguir las cosas

porque son el objeto mismo del servicio {(vajillas, etc).

4) Los gque permiten distinguirlos por el

objeto mismo del servicio (agencias de viaje, etc.)

5) Los que s8lo permiten el uso directo de

la marca (hoteles).

6) Los que s8lo permiten el wuso de la

marca sobre los documentos que el servicio exige (bancos),
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7) Los que lo permiten s6lo sobre el

embalaje (lavanderias).

8) Los gue lo permiten en las facturas y

recibos (talleres de autos, etc.)

9) Los que no permiten hacer uso de la

marca en forma alguna,ni directa ni indirectamente.51

Existen 1legislaciones gque s{ aceptan la marca

de servicio.

1) .- La Lanham Act de 5 de julio de 1946,
Art. 45 de U.S.A., que la define como: "...marca
utilizada para la prestacidn de un servicio, o la
publicidad del mismo, c¢on la finalidad de identificar
el servicio prestado por una persona y distinguirlo de
los servicios prestados por otras. El término compren-
de s8in 1limitaciones las marcas, nombres, simbolos,
titulos, designaciones, slogans, palabras tipicas vy
trazos caracteristicos en el comercio para la radio o

para otros medios de publicidad".52

Con la definicién anterior se demuestra que
protege la marca no s8lo como es en sf con su funcién

especifica sino que incluye la publicidad.

2).- La Ley Canadiense de 14 de mayo de 1953

51 Revista de la facultad de derecho. Op. cit. pag. 46-48
52 Revista de la facultad de derecho. Op. cit. pag. 50.
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define a la marca de comercio en su Art. 2, pero en tal
concepto mezcla tanto la definicidn de marca de
comercio como la de servicio: "Una marca que se emplea
por una perscna a leos fines o con objeto de distinguir
mercancias fabricadas, vendidas o alquiladas, o de los

servicios alquilados o ejecutados por otros".53

3) .~ La ley sobre las marcas, de Corea que
entré en vigor el 28 de roviembre de 1949, la define
como ".,,. la marca de servicio es una marca utilizada
por una persona con el fin de que el pfiblico distinga o

. Ces C s 54
identifique sus servicios",

4) .~ La ley 205 del afio de 1956 en Egipto
modificéd su Art. lo. para permitir el registro de

dichas marcas.

5).~- La ley de Invenciones y marcas de
México de 1976 acepta y reconoce este tipo de marcas

definiéndolo y regul&ndolo de la siguiente manera:

"Art, B7.~- Esta ley reconoce las marcas de
productos y las marcas de servicios., Las primeras se
constituyen por los signos gque distinguen a los
articulos o productos de otros de su misma especie o
clase. Los segundos, por los signos que distinguen un

. . 55
servicio de otro de su misma clase o especia",

53 Revista de la facultad de derecho. Op. cit. pig. 51.
54 Revista de la facultad de derecho. Op. cit. pdg . 51.
55 Ley de Invenciones y Marcas. Ed. Andrade. 1980.México.



- g1 -

"Art. 88,.~ Rl derecho de wuso exclusivo de
una marca Se obtiene mediante su registre en 1la

Secretaria de Industria y Comercio“.56

Actualmente tiene que registrarse en la
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, en virtud
de las modificaciones sufridas en diversas secretarias

de estado,

Las marcas notoriamente conocidas o de alto

renombre,

Para poder explicarlas, mencidnese ante todo el
derecho a la marca definido por Albert Chavénne, que
dice: "Bl derecho a la marca es un derecho esencialmen-
te relativo ...la marca no protegida en ella y por ella
misma, sino con el propSsito de evitar posibilidades de
confusifn... esa relatividad que se funda en el objeto
mismo de la marca de f&brica, se manifiesta esencialmen
te en dos dmbitos: en el plano territorial y en lo que
corregponde a la naturaleza de los productos ofrecidos

o de los servicios propuestos“.s7

Existen 2 principios importantes en materia de

marcas:

a) Territorialidad.~ Una marca estd protegida
en los limites del territorio donde se ha depositado;

56 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit.

57 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artis
tica. afic 1IV. No. 8. Julio-diciembre. 1966, México.
D.F. pig. 339.



b) Especialidad.~ El mismo signo puede adoptar-
se en 8reas distintas, ya que s88lo crea un derecho ex~

clusivo en la rama donde se aplique.

"La notoriedad es una prueba resplandeciente,
de la utilidad econdmica de la marca porgque significa
que la marca ha tenido gran &xito y ha sido apreciada

por la clientela“.58

Marcas Colectivas.

Remo Francischelli las define de la siguiente

manera:

"... es la expresidn que comprende y designa un
conjunto de relaciones y formas particularmente precisas
... sSe caracteriza en que presenta, en ocasionesa partir
de su pacimiento, una pluralidad de sujetos y en que su
cardcter funcional es m&s notorio atendiendo a la

pertenencia del signo aistintivo®.>?

La funcién de la marca en s8I, no se ve disminui
da (en este casc) sino que se extiehde a un mismo grupo
de productos, conjunto de empresarios en una determinada
regién geografica (provincia, distrito o estado),

o por haberlo sometido a determinados controles.

58 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artifs-~
tica. Afio IV. Op. cit,

59 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artis-
tica, Afio II. No. 4. Julio-diciembre 1964. México,
pag. 287.
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o por pertenecer o estar unidos drganicamente los
empresarios a sociedades gque usan aquellas marcas
{marcas de Kolding o de Karsern} © por ser miembros de
una asociacién o formar parte de una entidad que es

titular de la marca, pero gue no la usa directamente.

La marca colectiva subjetivamente ' es plural y
substancial o formalmente es independiente; su funcién
es expresar y representar alguna cosa comlln a todos los
productos que las lleven, o sea, sobre cualguier hecho,

acto, evento u operacidn.

El sistema italiano sefiala una serie de normas,
reguladoras de las marcas colectivas, gue a decir de
Remo Franciaschelli son las siguientes: ".,.a).- Exclusi
vamente puedensey sujetos titulares de estas marcas
las asociaciones o entidades de otra naturaleza,
piblicas © privadas, pero cuyas acciones, por ley o por
contrato, se extiendan a una pluralidad de productores
ide;tificables sea por los vinculos de su participacidn
en la asociacidn, o con base en criterios de pertenen~
cia sindical, o por criterios de calificaciones
determinadas a priori, cuya presencia individualiza a
los destinatarios de las acciones de agquella entidad; -
b) .~ Los sujetos titulares de la marca no la utilizarén
en bienes de su produccifn; c).- Pero concederdn su uso
a las asociaciones y a los productores identificables

arriba seﬁalados“.ﬁo

60 Revista M&xicana de la Propiedad Industrial y Artis-
tica. Afio II. Op. cit, pags, 294-295.

s
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CAPITULO I1I

ALCANCE JURIDICO DE LA PROTECCION A LA MARCA Y
d AL NOMBRE COMERCIAL

A. Caracteristicas del Registro de Marcas y
Nombres Comerciales.

-surge el registxo de las marcas ante la necesi-
dad de protegerlas, salvaguardando al fabricante contra
los intentos de otro por hacer pasar sus productos como

g8i fueran del primero.

Por otra parte, sirve de medio ée proteccién
relacionada con 1la "competencia desleal', al proteger

la calidad del producto ante los consumidores.

En cierta época, su principal funcién fue la
indicacidn de origen, es decir, la de dar a conocer la

procedencia del producto.
Los paises pueden dividirse en dos grupos, en
cuanto hace a la proteccibn juridica que otorgan a las

marcas, Y son, a saber:

a) Los que utilizan el derecho consuetudi-




nario y,

b} 1los que utilizan el derecho registral;
asi se expresa Surendra J, Patel:".,,aquellos en los que
el derecho a una marca se adquiere mediante su uso (es
el caso de muchos paises que utilizan el derecho consue
tudinario) y 1los que conceden el derecho exclusivo al
primero gque la registre. Sin embargo, la tendencia
general se orienta hacia el sistema basado en el

x:egistx:o".1

B, Alcance juridico de quien posee un signo
registrado.

Aparentemente no existe conflicto entre la marca
y el nombre comercial; pero no es asf, ya gque el
problema puede revestir dos aspectos; por una parte el
de si el propietario de una marca puede hacer prohibir
el uso de un nombre comercial posterior al suyo y por
otra, el de si el titular de un nombre comercial
(persona fisica o© moral) puede atacar de nulidad una

marca posterior.

Lo anterior da como consecuencia la pugna entre

un derecho real y un derecho formal; en Alemania el

1 Comercio Exteyrior. Vol. 29. No. 12. Diciembre de 1979
1325 pp.
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derecho real comprende la firma y el nombre asf como 1la
proteccién de la presentacidn; son independientes de
todo registro e implican su utilizacidn en el ejercicio

del comercio.

"Para el uso a titulo de nombre comercial, la
proteccifn se inicia en el momento en que el signo
distintivo se utiliza por primera vez en el comercio
... incluso en caso de inscripcidn necesaria en el

. ; 2
Registro del Comercio".

"La proteccidn de la presentacidn exige ademis
una notoriedad suficientey el derecho a esta proteccién
comienza a partir del momento en que se ha adquirido esa

notoriedad".3

El derecho formal resulta de una marca registra
da; su proteccidn frente a terceros radica Ginicamente
en el registro.

Se dice que hay usoa tftulo de marca, cuando el
signo es utilizado en el comercio de tal forma que el
consumidor medio, suponga que el signo sirva para

distinguir productos idénticos o similares.

"En los conflictos entre derechos reales (nombres,
firmas y presentacifn) y los derechos formales {marcas

registradas) conviene aplicar el principio de 1la

———

2 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artis-
tica. Afio IV. No. 7. Enero-junio 31966. Pdg. 68. Yves
Saint~Gal. Conflicto entre marca y nombre comercial.

3 Yves Saint-Gal. Op. cit. pég. 68.



prioridad".4

En Alemania el derecho real anterior tiene
preferencia sobre un derecho formal, para que éste
pueda triunfar sobre aquél, debe oponer un derecho real

" .
mds antiguo.

Como punto de comparacidn con el gistema
anterior, en Argentina "La ley argentina concede al
nombre comercial la misma proteccidn gue a la marca sin
exigir su registro. El derecho al nombre comercial se
adquiere por el uso en tanto que el derecho a la marca

se adquiere por el depésito".5

Predomina el principio de prioridad en dicheo
pais; por lo tanto el wuso de una marca puede hacer
impedir el uso de un nombre comercial posterior, vy que
un tercero no emplee su nombre c¢ivil como nombre
comercial si el mismo ya es utilizado anteriormente por

otra persona.

"El derecho argentino autoriza especialmente al
propietario de un nombre <comercial a obtener 1la
condenacifn de un tercero que ha registrado o utilizado

. ; : . 6
posteriormente una marca idéntica o similar".

La Ley Mexicana de Invenciones Yy Marcas,

sefialael principio registral, como se desprende de los

v e o -

4 Yves Saint-Gal. Op. cit. plg. 69,
5 Yves Saint-Gal. Op. cit. pig. 72,
6 Yves Saint-Gal. Op. cit. plg. 74.



siguientes articulos:

“Art. 88.- El derecho de uso exclusivo de una

. . . 7
marca se obtiene mediante su registro..."

"Art. 179.~ E1l nombre comercial y el derecho a
su uso exclusivo estar8 protegido sin necesidad de
dep6sito o registro, dentro de una zona geogrifica que
abarque 1la clientela efectiva de 1la empresa o
establecimiento industrial o comercial a que se aplique
y tomando en cuenta la difusidén del nombre vy la
posibilidad de que su uso por un tercero induzca a

. 8
error a los consumidores",

La tutela juridica del nombre comercial, en
tanto se refiere a las actividades comerciales en
competencia, tiene como 1limite su propia funcidn

diferenciadora de establecimientos de un mismo ramo.

Los beneficios de exclusividad en la reproduc-
cién del nombre comercial se traducen en un derecho de
uso exclusivo que el productor o comerciante tienen

sobre &1l para la conservacién de la clientela.

México, siguiendo los lineamientos del articulo
8 de la Convencidén de Unidn de Paris, lo protege sin
obligacién de depdsito o de registro, forme o no parte

de una marca de fabrica o de comercio.

7 Ley de Invenciones y Marcas, Ediciones Andrade. 5a.
Ed. M&xico. 1980.
8 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit.
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Ootro requisito ademis del de uso, es que sea
distintivo, especial, novedoso y licito; el articulo 91
de la Ley de Invenciones y Marcas seflala lo que no es

registrable como marca, disposicidn aplicable a los,

nombres comerciales, articulo que complementa al 183
cuando dice: "... No podrdn publicarse los nombres
comerciales que carezcan de elementos que hagan

distinguir a la empresa o establecimiento de que se
trate de otros de su gémero, ni aquellos que contraven
gan en lo conducente, las disposiciones contenidas en

el articulo 91 de esta ley".9

Sin embargo, el articulo 180 sefala: "...Quien
esté usando un nombre comercial podr8 solicitar a la
Secretaria de 1Industria y Comercio la publicacién del
mismo en la Gaceta de Invenciones y Marcas. La publica
cién del nombre comexrcial producir8 el efecto de
establecer la buena fe en la adopcidén y uso del

mismo“.10

El finico efecto legal de la publicacién es el
de liberarse de 1la obligacién de comprobar que los

infractores actiian en forma dolosa.

Con la solicitud de la publicacidn es necesario
que se indigue la fecha desde la cual principid a usarse

el nombre y comprobar el uso actual del mismo.

9 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit. art. 183.
10 Ley de Invenciones y Marcas, Op. cit. art, 180.
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En lo relativo a la renovacifn del nombre comer
cial, 1la misma ley indica: "... Los efectos de la
publicacidn de un nombre comercial durardn cinco aifios, a
partir de la fecha de presentacidn de la solicitud.
Podr&n renovarse indefinidamente por periodos de la misma

duracibn.

La solicitud de renovacién deberid presentarse
dentro del iltimo semestre de cada perfodo. De no

solicitarse cesardn los efectos de la publicacién".11

El nombre comercial puede transmitirse o
tnajenarse por los medios y con las formalidades que
establece la legislacién civil; pero su transmisién no
producird efectos en contra de terceros mientras no se
publiguen en la Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial, la cual realizar3d la publicacidén o inscrip-
¢i6n de la transmisién del nombre comercial a pedimento
del nuevo propietario, una vez que haya quedado

comprobado dicho caracter.

También puede efectuarse la inscripcién por

mandato judicial.

La enajenacién del nombre <comerxcial producird
el efecto de transmitir a su nuevo titular el derecho
exclusivo de uso del signo respectivo en la extensibn

del campo de la clientela.

11 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit. art. 184.
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"...En la transmisidén de una empresa o estable-
cimiento se comprenderi el derecho de usoc exclusivo del

nombre comercial, salvo estipulacidn en contrario".12

"Los actos, convenios o contratos que se
realicen o celebren con motivo de la concesién del uso
de un nombre comercial deberdn, para surtir efectos,
ser aprobados e inscritos por el Registro Nacional de
Transferencia de Tecnologia...". Aunque a partir de 1982
se abrogd la Ley sobre el Registro de la Transferencia-
de Tecnologia y el Uso y Explotacién de Patentes y Mar-

13
cas,

En relacibn con el conflicto que surge entre la
marca y el nombre comercial, se'puede citar a Enrique
Correa cuando dice" "... Los precedentes establecidos
en conflicto sobre nulidad de marcas por violacién de

nombres comerciales, son mas escasos.

Por su inter&s evidente citamos &ste: La Direc-
cién de la Propiedad Industrial negd la declaracién de
nulidad de la marca "Euzkadi", impugnada por haberse
expedido con lesién de 1los derechos del nombre

comercial Compafiia Hulera Euzkadi, Sociedad Anénima,

Entre las razones aducidas por dicha autoridad
para resolver por la negativa, se manifestd gque son
distintosun nombre comercial y una marca, sin que

puedan ser confundidos uno y otra. Analizado por el

12 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit. art. 185,

13 Ley de Invenciones y Marcas, Op. cit, art. 188. Did
lugar a la nueva ley sobre el Control y Registro de
i1a Transferencia de Tecnologia y el Uso y Explota--
cién de Patentes y Marcas de 8 de enero de 1982,
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Juez Federal el alcance de la proteccibén que debe darse
a un nombre comercial y a la mencidn que del mismo se
hace en cualquier mercancia, en sentencia confirmada
por la Suprema Corte sostuvo que "no es posible admitir
que se use como marca por un tercero, un nombre
comercial conocido, cuando tal marca se wutiliza para
amparar y distinguir artficulos similares o del mismo
género de los fabricados por el propietaric del nombre". .
(Res. la, de 10 de febrero de 1959, dictada en
cumplimiento de la ejecutoria de 23 de octubre de 1957,

que se pronunci6 en el toca 3167/55)".14

"Desde el primerc de agosto de 1970, todo
interesado tiene la posibilidad de solicitar la
caducidad de una marca cuyo titular no 1la hubiese

: = 15
explotado cuando menos desde cinco afios antes".

La competencia es el modo natural de manifestar

se la libertad econfmica y la iniciativa del empresario.
.

En términos generales, significa la coincidencia

o concurrencia conel deseo de consequir una misma cosa:

... el uno aspira a alcanzar lo mismo que otro y al

mismo tiempo que éste“.l6

En cuanto respecta al nombre comercial existen
en el mundo dos sistemas legislativos registrales, el

primero se funda en el predominio de la veracidad del

14 correa, Enrique. Op. cit. p8g. 31.

15 Garrigues, Joaquin., Curso de Derecho Mexcantil. Tomo
I, 7a. ed. ed, Porrfia. México, 1977. pdg. 223.

16 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artis-
tica. Afio IX. No, 17. Enero-junio, 1971. M&xico.
Chavanne, Albert. pag.
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nombre (interés pfiblico) y el segundoe en el de la
libertad del nombre (interés privado). Pero cabe
agregar que ambas tendencias no son absolutas sino

moderadas en las legislaciones mds modernas.

El sistema legislativo registrable de interés
pliblico, se basa en la veracidad del nombre comercial,
{Derecho francés, belga, portugués, suizo) prohibe el
uso de firmas artificiales y la transmisidn inter-vivos

y mortis causa del nombre comercial.

El segundo sistema estructurado sobre la
libertad del nombre, (Derecho inglés y norteamericano)
considera gque la transmisifn del nombre se efectfie
libremente por las partes, ya sea inter vivos o mortis

causa.

Existe un tercer sistema, resultado de los dos
anteriores: Sistema mixto, (Derecho alemin y espafiol)
que opta por el principio de inscripcibn ya que la
rigidez del principio sefialado en el primer sistema se
atenfia en beneficio de la conservacién de la empresa vy
de los bienes inmateriales a ella ligados; por eso para
ligar al nombre con la prerrogativa de exclusividad se

opta por la inscripecidn.

El nombre comercial entra al aspecto patrimonial
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de la empresa, o sea, forma parte de ella; designa a la
empresa misma como organizacién objetiva distinta de la

persona titular.17

"La reglamentacidn legislativa de las marcas
puede fundarse en uno de éstos dos principios; o en el
principio de la inscripcidn ... o en el principio de la

vigencia en el tréfico...“18

"... Por la naturaleza propia de @ste derecho,
en el cual se  confunden s$in separacidn posible, 1los
elementos que en el lenguaje de los derechos reales
llamados "corpus" y "animus", el derecho a una marca no
puede perderse para su titular ni adguirise por un
tercero por prescripcidén. Ya se ha dicho gue el uso

sin registro no da ningiin derecho".19

La accién reinvidicatoria no procede en 1los
‘sistemas apegados a la dinscripcidén como atributo de
propiedad; mas si tendria cabida en los sistemas

declarativos o mixtos.

En los paises de sistema atributivo se estd a
la inscripcidn de la marca especifica, e independientg
mente de la transmisidén del establecimiento, sin que
proceda en caso de demanda ninguna accién reivindicato-
ria para el dueflo de la negociacidn que no hubiere

conservado el dominio de la marca.

17 Chavenne, Albert., Op. cit. péag.

18 Garrigues, Joaquin. Op. cit. p8g. 257,

19 La Ley. Tomo 54. Abril 26 de 1949. pfg. 197, Satur-
nino F. Funes. Ricardo Viller Palacio. Juan A. Gon-
z8lez Calderdn, Argentina,
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Hay varios puntos fundamentales para juzgar la

imitacidén de marcas;

a) Son las semejanzas y no las diferencias que
existen, las que impedirdn o nulificardn en su caso, el

registro de la misma.

Al efecto se transcribe el texto gque en la
revista "La Ley" se ha tomado como ejemplo de ello y en

el cual se observa la denegacidén de la marca.
"MARCAS DE FABRICA.- Registro de Marcas.

Procede el registro de las marcas "Rayontea" y
"Linotea" para distinguir telas y tejidos en
general, tejidos de punto, manteleria Yy
lenceria de la clase 15 si los grificos acompa=-
fiados en gue aparece dibujada una tea encendida
demuestran que dichas marcas no son, respectiva
mente, un apbcope de "raydn" y "tela", de "lino"
y "tela", pues no carecen de fantasia y son

novedosas.

25.267,~ Camara Federal de la Capital, Julio 21-948B.

Manufactura Algodonera Argentina (S.A.).

la., Instancia.~ Buenos Aires, Julio 28 de 1947,

i e it W : vt
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- Considerando: Que 1la denominacidn cuyo
registro como marca se solicita "Rayontea", no relne
las condiciones de fantasfa que el art,., lo. de la ley
3975 exige, puesto que de &l se desprende que la sefial,
que como marca ha de distinguir wun producto, debe
resultar extrana al mismo, esto es, arbitraria respecto
de su naturaleza, de sus propiedades y de la funcidn
normal que debe desempeflar y distinta de la denominacidn
con que habitualmente se le conoce y del lugar de su
origen y produccidn ... Que, en tales condigiones, es
evidente que el solicitante de la marca "Rayontea" no
pueda arrogarse la propiedad exclusiva de una
denominacidn cuyo uso -por general- pertenece por igqual
a todos los comerciantes e industriales, de lo que se
deduce que no puede concederse a uno solo lo gue es
propiedad de todos..... Considerando: Que como se
establece en las resoluciones recurridas, los términos
que se pretenden registrar estdn compuestos por 1la
contrgccién directa y sin modificacién fonética
apreciable de las palabras '"raydn", "tela" y "lino",
"tela", respectivamente, que corresponden a designacio-
nes especificas de 1los productos que se desea
proteger..... Por tanto y oido el procurador fiscal y
de conformidad a lo dispuesto por los incs. 4o0. y 5o0.
de la ley 3975, resuelvo consignar la resolucidn
recurrida en cuanto deniega el registro de las marcas

"Rayontea" y ‘"Linotea" @para productos de la clase 15
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.++.» 2a. Instancia.- ... Considerando: Que los
grédficos acompafados a fs. 11 y 29, en los que aparece
dibujada una tea encendida, demuestra que las marcas
"Rayontea" y "Linotea", cuyos registros se han solicita
do para distinguir telas y tejidos en general, tejidos
de punto, manteleria y lencexfa de la clase 15, no son
un apdcope de "ray6n" y "tela" y de “"lino y '"tela",
como se sostiene en la resolucidn recurrida. 8S8lo as{
se explica que la autoridad administrativa haya podido
autorizar, como consta a fs. 58, la inscripcidn de la
marca “Tea®”, con el mismo grafico, para distinguir
también telas y tejidos en general, que como apbcope de
" tela " no habrfa sido registrable, por resultar

indicativa del producto destinado a proteger.

Que siendo asi, 1las marcas en cuestién no
carecen de fantasifa y son novedosas..... Por lo gque
su registro es procedente..... Por estas consideraciones,
se resuelve revocar la sentencia recurrida... Disiden
cia'- ,.... La objegiGn fundamental al registro de la
marca, finca en que se emplean "t&rminos de uso general"
(ine. 40.), gque "indican la naturaleza del producto"
(inc. 50.).

Efectivamente, se trata de distinguir telas de
"ray6n" y de "1lino", es decir, "productos genéricamente
designados"™, cuyas marcas vendrian a crear una

situacién de privilegio para sus propietarios, frente a
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los demds industriales que producen "telas de la misma
naturaleza", es decir, de rayén y de lino..... De
consiguiente, antes que en el apScope de la palabra
"tela", la denegacidn de la marca arranca principalmen-
te del término que la precede indicando la naturaleza

del articulo....."zo

b) La apreciacién de las dos marcas deben

resultar de su examen sucesivo y no del simulténeo.

¢) Para resolver técnicamente si una marca es
imitacién de otra legalmente registrada, ambas deben
ser consideradas en su conjunto, teniendo en cuenta
todos los elementos que la constituyen y los gqgue hayan

sido reservados.

d) La comparacifn de las marcas en conflicto
debe ser hecha precisamente entre ellos y no entre los
productos.21

Segfin opinién del licenciado Rangel Medina, se
puedenregistrar marcas afin cuando exista similitud con
otra ya registrada pero no con los artfculos gque ampara,
seglin se desprende de la siguiente tesis sustentada
por la Suprema Corte de Justicia de la Nacifn: "...La
negativa de la Secretarfa de Industria y Comercio para
registrar una marca aplicable a trucks de ferrocarril,

en razén a que tiene similitud con marcas registradas

20 La Ley. Tomo 52. Octubre 14 de 1948, p&g. 123~125.

21 Revista Mexicana de la Propiedad Industrial y Artig
tica, Afio IV, No. 8. Julio~diciembrae. 1966. México.
Principios Fundamentales para juzgar la imitacién de
Marcas. Rangel Medina, David. 243-248 pp.
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anteriormente aplicadas a grabadoras de sefiales y partes
de autombéviles, es violatoria de garantias,pues aunque
se tratara de articulos de la misma clase, lo importan-
te es que no se dé lugar a que los gue explotan ciertos
artfculos pueden aprovechar en su favor el prestigio de
quienes producen los similares amparados por anteriori-
dades; esto ey, cuando los artficulos de una y otra
marca, independientemente de gque pertenezcan o no a la
misma clase oficial, son confundibles porgue se venden
en establecimientos similares, o0 porgque tienen uso
semejante, 1o cual no ocurre entre los artfculos antes
citados.

AMPARO EN REVISION 2246 / 65 American Steel
Foundries, Incorporated, fallado el 9 de enero de 1967,
por unanimidad de 5 votos. Mtro. Ponente: José Rivera

Pérez Campos, Srio. Salvador Alvarez Rangel".22

La 4inscripcifn de una marca en el registro de
la sSecretaria de Comexrcio y Fomento Industrial de
M&xico, es constitutiva, previendo el ordenamiento
jurfidico en materia de marcas, las no registradas,a
pesar de exigir la norma juridica el uso y la inscrip-

cifn registral para gozar de su proteccibn.

La marca registrada confiere el derecho de uso

22 Revista Mexicana de la Propiedad Industxial y Artis
tica. Bfio V. No. 10. Julio-diciembre 1967. México.
317 pp. Tesis sustentadas por la Suprema Corte de
Justicia de la Nacién durante 1967, Gemma de la Lla
ta valenzuela.
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exclusivo que goza de proteccidn, misma que se reafirma

con el uso y la conservacifn del registro.23

La marca puede enajenarse independientemente de
la empresa, pero no podrd usarse en productos o

mercancias distintas de los amparados por ellas.

La ley mexicana confiere igual derecho al

usuario que al propietario.

C. ¢ Cuil es el elemento atributivo de
propiedad ? »

El elemento atributivo de propiedad en Derecho
mexicano es preponderantemente registral, en virtud de
que la proteccidn otorgada a su uso exclusivo depende

de su inscripcidn en el registro, en materia de marcas.

A pesar de lo anterior la ley tambié&n protege

las marcas no registradas,

El nombre comercial no necesita inscripciédn,
pero si publicacidén para que surta efectos contra
tercero dentro de la zona en la cual goza de

proteccidn.

23 Mufioz, Luis. Derecho Mercantil. Tomo II. CArdenas
Editor y pistribuidor. México. 1973. 555-653 pp.
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D. Funcidn del Signo Distintivo,

Como se sefialé en capftulos anteriores el signo
distintivo va 1ligado con la definicidén de marca vy
nombre comercial, tanto en su funcién diferenciadora,

como econdmica.

E. Tramite del Registro de Marcas y la Publi-
cacién del Nombre Comercial.

Para tener derecho a la proteccién juridica que
otorga la legislacidén mexicana en materia de marcas,
respecto de su trdmite de inscripcién, se¢ deben
observar entre otras, las siguientes disposiciones de 1la

ley de la wmateria:

Debe presentarse ante la Secretarfa de Comercio
y Pomento Industrial solicitud por escrito, acompaifiar la
documentacidn necesaria y especificar los productos o =
serviéios, (se practica un examen de los documentos ane

xados) .

"Art. 105.- Satisfechos los requisitos legales
se proceder8 a efectuar el examen de novedad a efecto

de verificar si se pudieran afectar derechos adquiridos".
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“Art, 108.~Si alguno de los registros marcarios
citados con anterioridad respecto a una solicitud de
registro se encuentra sujeto a wun procedimiento de
cancelacidn, nulidad, o extincién, pendiente de
resolucidn, a peticidn del interesado serd suspendido
el tramite de su solicitud hasta que se dicte 1la

resolucidén correspondiente,

Si dicho registro resulta cancelado, anulado o
extinguido, podr&8 concederse el nuevo registro si no

hay otra razén que lo impida".

"Art. 110,- El derecho al uso exclusivo de una
marca se acreditari por medio del titulo respectivo,
que serd expedido por el Secretario de Industria y
Comercio y serd firmado por &ste o por el funcionario

en quien delegue ésta facultad".24

Una vez asentado el trimite de solicitud de
inscripcifén en el registro, es de vital importancia
establecer la fecha de vigencia (fecha legal) a partir
de la cual comienza a correr el plazo, regulada en el

articulo 112 de la referida ley y que a la letra dice:

"Art, 112.- Los efectos del registro de una
marca tendr&n una vigencia de cinco afos a partir de la

fecha legal. Este plazo serd renovable indefinidamente

24 Ley de Invenciones y Marcas, Ed. Andrade. México.
1980.
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por periodos de cinco afios, de reunirse los requisitos
establecidos en la presente ley, su reglamento y demis

disposiciones aplicables.

La fecha y hora de presentacién de la solicitud
de registro serd la fecha legal de la marca y servird

de base para determinar la prelacién".25

La anterior Ley de Propiedad Industrial era
contradictoria en cuanto a la proteccidn  Juridica
otorgada a la marca, sobre la naturaleza del registro
constitutivo o declarativo, segiin se desprende del
articulo 200 fracc. 1II, que a su vez comenta el
licenciado Luis Mufios cuando dice: "... El derecho al
uso de una marca, obtenido mediante su registro, no
producird efecto contra un tercero que explotaba vya
dicha marca en la Repfiblica, con mis de tres afios de

anterioridad a la fecha legal de dicho registro.

Cuando la persona que usaba ya la marca
posteriormente registrada ‘por un tercero presente a su
vez su solicitud, dentro de los tres afios de efectuado
el anterior, la marca registrada gquedari sujeta a lo
que previene la fraccibén II del axrticule 200 de esta

ley".

A fin de reafirmar el derecho al uso exclusivo

de la marca citaré el articulo 88 de la ley actual, que

25 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit.
26 Mufios, Luis. Op. cit, pig. 558.
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senala:
"...El derecho de uso exclusivo de una marca se
obtiene mediante su registro en la . Secretarfa de

Industria y COmercio“.27

Cuando se guiera renovar la vigencia de una
marca, debe demostrarse el uso efectivo de la misnma,
entgu otros requisitos se sefiala que debe 1llevar en
lugar y forma ostensible la leyenda "“marca registrada"
o su abreviatura A M.R., 1& omisiGn de ese requisito no
afectarf la validez ‘de la marca, pero privar§ al
propietario de las acciones <civiles y penales que la

ley le concede.

Es potestativo el uso en la marca del nombre

del propietario y del nfimero o de la fecha de registro.

Ya sge ha visto el trimite de solicitud de
inscripcibn, la vigencia de la marca, su uso exclusivo,
la renovacién de la misma; toca ahora analizar el momen
to de la transmisidn de la marca con las consecuenclas
que la misma ley sefiala y al efecto se transcriben los

artfculos conducentes:

"Art. 141.~ Con las limitaciones que &sta ley
previene, las marcas registradas pueden transmitirse

por los medios y con las formalidades que establece 1la

27 Ley de Invenciones y Marcas, Op. cit.
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legislacién comln, pero su transmisién no producird
efectos si no se inscribe en el Registro Nacional de

Transferencia de Tecnologfa".

"Art, 142,~ La transmisién de las marcas
registradas no surtird efectos contra terceros si no se

registra en la Direccidn General de Invenciones y Marcas.

_ Este registro se efectuari a solicitud del
nuevo titulax o por mandato judicial, previa comproba

cién de la renovacifn del registro de la marca®.

"Art. 143.- No se registrard la transmisién de
alguna de las marcas ligadas, sino cuando se transfieran

todas ellas a la misma persona".28

El derecho al nombre comercial, de uso y goce
exclusivo recae sobre una esfera de intereses (bienes)
inmateriales y es de carfcter real; se trata, suele
decirse de un derecho‘de propiedad especial, ademis del
centro de intereses, sirve para atraer y conservar la

clientela,

El nombre se adquiere por la empresa; surge y
se reconoce en funcifn de su uso, no esta sujeto a

inscripcién,

El nombre puede o0 no transmitirse con 1la

28 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit,
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empresa, asi opina el 1licenciado Mufioz cuando dice:
"Quien transmite la empresa y se reserva el nombre
suele celebrar el llamado pacto de concurrencia, o sea
que el transmitente no podrd instituir con el nombre
reserva de una esfera de intereses de competencia
desleal con la esfera transmitida, ni con la empresa
que adquiridé 1la esfera de intereses que se transmitid

29
con reserva del nombre".

El ordenamiento juridico lo protege mediante
acciones de carlcter civil (indemnizacifn e inhibitoria)

Yy penal,.

Nuestra ley, permite en los articulos que a
continuvacidn se transcriben, la publicacidn del nombre
comercial para protegerlo contra terceros en una zona

geografica determinada.

“Art. 180.- Quien esté wusando un nombre
comercial podr§ solicitar a la Secretarfa de Industria
y Comercio la publicacidn del mismo en la Gaceta de
Invenciones y Marcas. Lﬁ publicacién del nombre
comercial producird el efecto de establecer la buena fe

en la adopcidn y uso del mismo".
"art, 184.- Los efectos de la publicacién de un

nombre comercial durardn cinco afios, a partir de 1la

fecha de presentacifn de la solicitud. Podr& renovarse

28 Mufioz, Luis. Op. cit. p8g. 533.
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indefinidamente por periodos de la misma duracién.

La soljcitud de renovacidn deberi presentarse
dentro del @{ltimo semestre de cada periodo. De no

solicitarse cesardn los efectos de la publicacidn",

"Art. 185.- En la transmisidn de una empresa o
establecimiento se comprenderi el derecho de uso
exclusivo del nombre comercial, salvo estipulacién en

. 30
contrario".

F. Nulidad y Caducidad del Derecho sobre la

Marca.

El réqiétro de una marca se considera nulo
cuando se hubiere otorgado contra las disposiciones que
la ley sefiala (la vigente o la de 1la 1ley cuando fue
otorgada); o cuando sea tan parecida con otra vy los
productos o servicios que protege gue cree confusién,’
demostrando que siempre la ha usado y que otro no tiene

mejor derecho que el suyo.

Cuandd el registre se hubiere otorgado per
declaraciones falsas o 1la etiqueta del producto

contenga datos falsos.

30 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit,
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En caso de que una marca registrada en el ex--
tranjero tenga un agente en el paisgs y &ste solicite el
registro aguf a nombre propio y no del titular, se con-

sidera nulidad por haber obtenido el registro de mala fe.

Existen diferentes plazos para solicitar 1la
nulidad, los cuales se sefilalan en el octavo p8rrafo del

articulo 147 de la Ley de Invenciones y Marcas.31

Caduca el derecho sobre la marca al no renovar
en tiempo el registro sobre ella como lo sefiala elv
artfculo 148: "..... Caducariin de pleno daerecho los
registros de las marcas que no se renueven en los
términos del Capftulo VI del presente TIitulo Cuarto de

esta 1ey".32

G. ExtinciSn y Cancelacién del Registro de

Marcas y Extincién del Nombre Comercial.

El registro de una marca se extingue cuando su
titular ha permitido que &sta pase al dominio pGblico;
o sea, que se identifique por ese nombre al producto o

servicio, perdiendo el anterior su funcidn distintiva.

Asimismo el titular de la marca puede solicitar

su cancelacibfn, o bien puede serle cancelada de oficio

31 Ley de Invenciones y Marcas. Op, cit. art. 147.
32 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit. art. 148.
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por ta Secretarfa correspondiente si especula, hace uso
indebido del precio o serviecio en detrimento del

pliblico o de la economia del pais.

En cuanto al nombre comercial el articulo 186
senala: ".....El derecho de uso exclusivo de un nombre
comercial, terminard cuando deje de usarse dentro de un
afio consecutivo o un afio después de que la empresa o

establecimiento que distingue haya desaparecido".33

Para determinar gquien o quienes pueden
gsolicitar la nulidad o - extincidn anteriormente
sefialadas tenemos: ",,,.. La declaracidn de nulidad o
extincién del registro de una marca en los casos en gue
se requiera, se hari administrativamente por la
Secretaria de 1Industria y Comercio de oficio, a
peticidén de parte o del Ministerio Piiblico Federal,

cuando tenga algln inter@s la Federacién“.34

H. Jurisprudencia.

"$i wuna marca se ha conservado vigente porel
solo hecho de estarregistrada y no haberse declarado
nulo su registro esta circunstancia es suficiente para

considerarla capaz de producir todos sus efectos

33 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit. art. 186.
34 Ley de Invenciones y Marcas. Op. cit. art., 151.
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legales, entre ellos el de conservar sus derechos
adquiridos, independientemente de los vicios o
irregularidades de gue adolezca su registr¥o. Sostener
lo coptrarin, es tanto como propiciar una violacidn al
articuylo 123 de la Ley de la materia, vya que de
confurnidad con el articulu 123 de la Ley de Propiedad
Industrial, para el registro de una marca se deben tomar
en cuenta, para efectos de su novedad, no solamente las
marcas registradas anteriormente, sino también
aquellas gque encontrindose en ﬁrSmi;e hubilera sido

anterior la solicitud de su registro.

Sexta Epoca, Tercera Parte: Vol. LXI, pég. 19,)
A. en R. 5141/62 Shoew Corporation of américa.

5 votos”.35

“Marcas. Su extincidén por falta de uso compete
declararla al titular del ramo o al funcionario
autorizado para sustitufrlo.- Atento al principio de
que: el juzgador de amparo no puede sustitufrse al
juzgador comiin, resulta gue mediante el juicio de
garantias no puede -‘legalmente declararse la extincibn
de la marca, ni alin para el sblo efecto de que dicha
marca no sea oponible con la del gquejoso, toda vez que
la declaracidn correspondiente debe efectuarse en la

via y ante la autoridad que la ley de la materia sefiale.

Amparo en revisidn 106/78.- Quimiffex de

35 Mufioz, Luis. Op. cit. 587~588 pp.
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M&xico, S.A.- 16 de febrero de 1978.- Unanimidad de S
votos.~- Ponente: Angel Sudrez Torres, Secretario: Luis

Marfa Aguilar Morales".36

"Marcas industriales, arbitrio de la Secretaria

de Economia en el registro de,

No es aboluta ni omnimoda la facultad de que
goza la Secretaria de Economia para decidir si conviene,
o no, conceder el registro de una marca semejante a
otra registrada, o que invada el legitimo campo de
acci8n de un nombre comércial anteriormente en uso.
Cuando una autoridad tiene poder discrecional o
libertad de aprecliacibn, en el amparo se debe respetar,
por lo general, el ejerciciode ese poder, salvo que la
autoridad haya partido de datos irreales o no comproba-
dos, o gque funde sus conclusiones ‘en argumentos
contrarios a las reglas de la 1l8gica o a las miximas de
la experiencia. Pe  ordinario, corresponde a la
Secretaria de Economid resolver acerca de la existencia
© inexistencia de imitacidn entre dos maxcas, pero
cuando la calificacién es notoriamente inaceptable
porgque los hechos son de tal manera objetivos que no
puedan provocar duda racional alguna, es posible
censurarla en el juiciode amparo, ya gque de otro modo,
éste guedaria suprimido en forma absoluta, cualesquiera

que fuesen las circunstancias en cada caso.

36 Informe de la Suprema Corte de Justia de la Nacidn
1978, p&g. 188.
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Sexta Epoca. Tercera Parte. Vol. IV. Pag. 176.
Amparo en Revisidn 3167/56. Cia. Hulera Euzkadi.

.5 votos".37

"Marcas industriales, semejanza de las,

El criterio subjetivo de las autoridades
administrativas correspondientes, con respecto a
semejanza de marcas, aunque tal semejanza constituya
un problema té&cnico y no juridico, debe descansar en
razonamientos ldgicos para gue se considere constitucio
nalmente motivado y fundado. $i asi no fuera, ocurrirfa
que con pretexto de aplicar dicho criterio subjetivo,
se dictarian resoluciones caprichosas con vulneracicén
~de nuestro sistema constitucional gue, por cuanto a
potestad de la autoridad, sienta un régimen de faculta-

des expresas y limitadas.

Sexta Epoca. Tercera Parte. Vol. IV. PAag. 80.
Amparo en Revisidn 6199/56. Destilerfa Francesa,

s, de R.L.~ 5 votos".38

"Marcas industriales, semejanza de las. Juicio

subjetivo.=~

S§i la resolucidbn reclamada sostiene que no hay
semejanza en dos marcas, en virtud de gque tomadas  en

conjunto, tal como lo oxrdena el artfculo 105, fraccién

37 Suprema Corte de Justicia de la Nacidn., Jurispruden-
cia. 19317-1975, Apéndice al Semanario Judicial de-la
Federacidn. Apéndice 75. Tercera Parte, Segunda Sala
Pag. 656,

38 Suprema Corte de Justicia de la Nacidn., Op. cit, pég.

657.
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X1V, de la Ley de la Propiedad Industrial, no existe
posibilidad alguna de que se confundan, puesto gue solo
su terminacibn es semejante, tal juicio subjetivo de 1la
autoridad administrativa, técnica en la materia, no
puede considerarse il8gico ¢y antijurfdico, puesto gque
aprecia las marcas tal como 1o ordena dicha ley. Sin
que valga en contrario gque la quéjosa haga depender su
semejanza precisamente de no tomarlas en su conjunto y
atendiendo a 1los elementos que fueron reservados,
por &sto se opone a lo dispuesto por el citado

dispositivo legal.

Sexta Epoca. Tercera Parte. Vol. VIII, Pag. 56.
Amparo en Revisgidn 4211/57.- The Sidney Ross Co.,

5 votos".39

"Marcas, registro de.

$i una marca se ha conservado vigente por el
solo jacho de estar iegistrada y no haberse declarado
‘nulo su reéistro esta circunstancia es suficiente para
considerarla capaz de producir todos sus efectos
legales, entre ellos el de conservar sus derechos
adquiridos, independientemente de los vicios o irregula
ridades de gque adolezca su registro. Sostener 1lo
contrario, es tante como propiciar una violacifén del
artf{culo 123 de la materia, ya que de conformidad con
el articulo 123 de la Ley de Propiedad Industrial, para

39 Suprema Corte de Justicia de la Nacién. Op. cit.
plg., 659,
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el registro de una marca se deben tomar en cuenta, para
efectos de su novedad, no solamente las marcas registra
das anteriormente, sino también aquellas que encontr&n-
dose en trimite hubieran sido anteriores a la solicitud

de su registro,

Sexta Epoca.- Tercera Parte, Vol. LXI. Pdg. 19.
Amparo en Revisién 5141/62.- .Shoe Corporation of

P 3
América.~ 5 votos™". ?

“Marcas. Extincidn por falta de uso. Compete
declararla al titular del ramo o al funcionario autori-

zado para substituirlo.

Ei Director General de la Propiedad Industrial
de la Secretarfa de Industria y Comercio no esti
autorizado para acordar y resolver en definitiva las
solicitudes de renovacién especial, por falta de uso,
con el objeto de conservar la vigencia de una marca en
los té&rminos del acuerdo de fecha B8 de enero 1965 del
Secretario del Ramo, sino que, conforme a los articulos
169, 229, 232 y demids relativos de la Ley de Propiedad
Industrial, es preciso que se siga el procedimiento
administrativo del caso, y que la Secretarfa citada

resuelva en definitiva lo procedente.

sin embargo, si el Direttor General de 1la

39 Suprema Corte de Justicia de la Nacién. Op. cit. péig.
659,
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Propiedad  Industrial emite un acuerdo diciendo a un
solicitante que "no es posikle acceder" a su peticidn
de renovar especialmente su marca, en razdén a que "no
ha hecho uso de ella desde el afio de 1955", s8lo entrafia
no un simple acuerdo del tramite, sino, obviamente, la
decisidén que trae como consecuencia la extincidn del
derecho marcario derivado del registro de la marca; lo
cual constituye una decisién definitiva que la propia
Secretaria reconoce como tal, si afirma gque, por haberse
excedido el peticionario "en el término para solicitar
la renovacibén especial de su marca" estoc le "impedia
concederla", facultad recisoria que no tiene, conforme
al acuerdo del Secretario del ramo de 8 de enero de
1965, por lo que siendo el acuerdo una decisibn defini-
tiva del Director General de la Propiedad Industrial

procede contra ella el juicio de amparo.
Sexta Epoca. Tercera Parte.

Vol., CVI. P&ag. 54.- A. en R, 8883/65.- The
Dietine Company. 5 votos.

Vol. CVI. PAg. 54.~- KA. en R. 995/65.=~ The
Procter andGamble Co. 5 votos.

vol. XIC. Pa&g. 34.- A, en R, 2074/66.~ Johnson
and Johnson. 5 votos.

Vol. CIX. Pag. 22.- A, en R, 804/66.- N.B.
Phillips Glocilamfenfabrieken. 5 votos.

Vol, CIX. P4g. 22.- A. en R. 8366/65.~ Unilever
Limited.~ 5 votos."40 .

40 Suprema Corte de Justicia de la Nacidn, Op., cit. pdg.
704.
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"Marca. Causal de improcedencia del amparo,

gque no cabe en un caso marcario.

La causal de improcedencia que se pretende
fundar en la fraccién II del articulo 114 de la Ley de
Auwparo, alegandu no ser definitiva la resolucibén
reclamada por gque el quejoso podfia impugnarla de
acuerdo con los articulos 200, Fraccidn V y 229 de la
Ley de Propiedad Industrial, no existe cuando la
expedicidn del tfitulo marcario es el acto con el gue
culmin6é el procedimiento instaurado exclusivamente por
el tercero perjudicado ante las autoridades responsables,
sin participacidén del quejoso, por que el otorgamiento
de ese titulo no es etapa de un procedimiento seguido

en forma de juicio entre el tercero y el quejoso.

Sexta Epoca.- Tercera parte. Vvol. CXXVII. Pag.
36.- A. en R. 3398/66.- Rubén Hernandez Diaz. 5

votos".41

"Marcas de servicig. La Secretarfa de Industria

y Comercio estd obligada a registrarlas.

8i México, suscriptor del Convenio de Paris
para la proteccién de la Propiedad Industrial, no estd
obligado a proveer el registro de las marcas de

servicio en los t&rminos del articulo sexto sexies de

41 suprema Corte de Justicia de la Nacibn. Op. cit. pég.
705.
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diche Convenio, s8i lo estd, en cambio, a otorgar
Proteccibn a tales'marcas, para lo cual es requisito
indispensable su registro, <Consecuentemente, la
Secretarfia de Industria y Comercio, gque es el Srganco
administrativo competente, si esti obligado a registrar
las marcas de servicio, ya que, solamente asi se otorga
a éstas la proteccidn que impone el articulo sexto

Sexies del Convenio inveocado.

Séptima Epoca. Tercera Parte. Vol. 72. Pdg. 25.
Denuncia de contradiccidn de tesis. Varios 329/71.
Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia

Administrativa del Primer Circuito.~ 5 votos".42

“Marcas de servicio, Para ser protegidas deben

registrarse.

Para ejercer las acciones civiles y penales de
que tratan los diversos preceptos contenidos en el
titulo VIII de la Ley de Propiedad 1Industrial, ten-
dientes a proteger una marca, es indispensable que dicha
marca se encuentre registrada, ya que sin &ste requisito
legal no se esti en posibilidad de hacer valer aguellas
acciones por prevencidn expresa del articulo 141 de la
misma ley, ni tampoco el de poder realizar su trasmi -
8i6n; de todo lo cual se sigue que nuestra legislacién

marcaria sflo protege las marcas registradas.

42 sSuprema Corte de Justicia de la Nacidn. Op. cit. pig.
706. o
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séptima Epoca.- Tercera Parte. Vol. 72. Pag. 25.
Varios 329/71.~ Tribunales Colegiados Primero y Segundo
en materia administrativa del Primer Circuito. 5

votos".43

"Marcas, renovacibdn especial de las. Puede

efectuarse cuantas veces sea necesario.

Ni el arviculo 171 de la Ley de Propiedad
Industrial ni ninguna otra de sus disposiciones, prohiben
que el titular o el propietario de una marca registrada
pueda solicitar mis de una vez la renovacién especial
del registro, por falta de uso, ni limita tampoco el
ejercicio, de ese derecho, sino {@nicamente a que
concurran las circunstancias previstas en el citado

precepto.

Sexta Epoca. Tercera Parte,

Vol. CIX. Pag. 33. A. enR. 1600/66.~ Cerveceria
Modeio, S, A.~ 5 votos.

Vol. CIX. Pig. 33. A.enR, 1598/66.~ Cerveceria
Modelo, S. A.~ 5 votos. ‘

Vol. CIX. Pig. 33. A.enR., 330/66.~ Chas Pfizer
and Co. Inc. Unanimidad de 4 votos.

Vol. CIX. P&g. 33. A. en R. 804/66.~ N. B.
Phillips Gloeilampenfabrieken.- 5 votos.

Vol. CIX. PAg. 33.- A. en R. 8366/65.~ Unilever-

Limited.,~- § votas."44

43 Suprema Corte de Justicia de la Nacidn. Op. cit. pég.
706.

44 Suprema Corte de Justicia de la Nacidn. Op. cit. pég.
704,
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"Marcas compuestas. Elementos relevantes.

Aungue una marca conocida, aungue sea de dos
palabras, tiene todo el &nfasis de su §iferenciacién en
una .de esas palabras,y la otra es mucho mids inconspicua
en el contexto de las marcas, y mas alin c¢uando hay
varias marcas_de la misma negociacidn de dos palabras,
que tienen como elemento com@in la palabra relevante, se
debe considerar gue una nueva marca de otra persona
puede inducir a confusibn al pfiblico consumidor si emplka
dos palabras de las cuales una, la menos caracteristica,
difieré de las anterioreé, y la otra, la enf&tica o mis
importante, se confunde con la palabra bisica de la o
las anteriores, o claramente parece una derivacibn de
dicha palabra (articulo 105, fraccidén XIV, inciso B),
de la Ley de Propiedad Industrial aplicable,

asi en las anterioridades de 1la quéjosa,
"Christian Dior", "Mis Dior", “Diorette" vy " Dior
Boutique", es claroe dgue el comiin denominador es 1la
palabra "Dior",que es la gue mis substancial y enf&ticg
mente caracteriza las marcas de la quejosa, Luego cuando
la tercera registra la marca "Paul Diorett", no puede
menos que pensar que se induce a confusidén al plblico
usuario, pues el elemento “"Paul" resulta gris e
irrelevante, mientras que el elemento "Diorett" parece

ser una clara derivacién de "Dior".
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Amparo en revisidn 401/76.- Christian Dior,

de R. L.- 31 de agosto de 1976.- Unanimidad de
45

" votos".

I. CONCLUSIONES

El derecho de propiedad sobre la marca, nace con el
uso de &sta aunque se manifiesta a través de su uti-
lizacidn, siendo el registro lo que permite la inte-
gridad de ambos, El uso hace nacer el derecho, el

registro lo hace efectivo.

Difiero de la teoria expuesta por Ramella sobre los
derechos individuales, porque considero que el
nombre comercial puede transferirse independientemente
del local mismo {(fiIsicamente hablando). Entendiéndose
la libre transmisién del local y del nombre comercial
que ostenta, negindose en consecuencia la teoria de

los derechos individuales.

En opinidn del autor antes citado, la marca se trans
mitia con el producto, argumento inadmisible porgue
una cosa es el derecho que se protege con ella y otra

distinta, el producto mismo.

45

suprema Corte de Justicia de la Nacidn. Op. c¢it. pég.
44,
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La marca no €5 una manifestacién de la personalidad
del comerciante sino un signe identificador del pro

ducto.

El registro hace efectivo el derecho a-la marca pero
también es cierto gque las marcas irregulares o no
registradas reciben la proteccién de nuestro derecho

mexicano, debido al uso y adopcibn del signo.

En nuestro derecho mexicano, la inscripcién en el
registro de la marca, en un principio, legitima al
titular para usarla de manera exclusiva impidiendo
gue otros empresarios la implanten para designar con

ella sus mercancias,

El titulo de la tesis "Alcance juridico de la protec
cidn a la marca y al nombre comercial” podemos sin-

tetizarlo de la siguiente manera:

El derecho mexicano para ambos signos sigue el prin
cipio registral, en cuanto a proteger preferentemente
al titular inscrito (en el caso del nombre comercial,
al que aparezca publicado en la gaceta), perc no
desvincula el derecho contenido en la marca o en el
nombre comercial, por el uso anterior al registro

mismo,

La proteccifén a ese derecho no registrade va en

funcidn de la buena fe con que se use y la extensidn
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territorial o zona geogrifica del uso.

El dmbito de actuacidn del registro es mucho

mayor y mids completo en virtud de lo anterior.
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